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Poder Judiciario
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4* REGIAO

APELACAO/REMESSA NECESSARIA N° 5009956-51.2011.4.04.7200/SC

RELATORA: DESEMBARGADORA FEDERAL VANIA HACK DE ALMEIDA

APELANTE: VIAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME (AUTOR)
ADVOGADO: KISSAO ALVARO THAIS

APELANTE: UNIAO - ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (REU)
APELADO: OS MESMOS
MPF: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATORIO

Trata-se de agravo interno interposto por VIAFLEX INDUSTRIA E
COMERCIO E DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. - ME em vista da decisdo
proferida ao Evento30, que acolheu o pedido liminar registrado pela UNIAO FEDERAI em
seu recurso de apelacdo para o fim de atribuir-lhe efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012,

§4°, do CPC/15, bem como para determinar a suspensdo desta acdo pelo periodo de 1 (um)
ano, forte no art. 313, V, 'a', do CPC/15.

O agravante, em suas razoes, teceu consideragdes acerca do historico do litigio,
historico o qual confirmaria o fato de ter, a Secretaria da Fazenda do Estado de Santa
Catarina, assim como o Conselho Nacional de Politica Fazendaria - CONFAZ, indevidamente
se apropriado de seu invento com a edi¢cdo do Convénio ICMS 59, do CONFAZ, e posterior
complementacdo pelo Ato COTEPE/ICMS 10, de 14/03/2014. Dessa forma, defendeu que a
aplicagdo do art. 1.012, §4°, do CPC/15, para o fim de atribuir efeito suspensivo ao recurso de
apelagdo, demandaria a conjugagdo da existéncia do risco de grave dano ou de dificil
reparacao a existéncia de fundamentagdo relevante, o que nao teria se verificado na hipotese
uma vez que o conjunto probatdrio produzido durante a instrugdo e a decisdo de primeira
instancia sdo contundentes quanto a confirmagdo de seu direito, ndo sendo a fundamentacao
adotada pela Unido relevante a ponto de suplantar o provimento jurisdicional proferido apos
cognicdo exauriente, o que daria ensejo, também, ao restabelecimento da tutela inibitdria
conferida naquela decisdo, uma vez que a presuncdo de legitimidade e veracidade do ato
administrativo restou comprovadamente superada. Por fim, defendeu a ndo possibilidade de
suspensao do processo em segunda instdncia com fundamento no art. 313, V, 'a', do CPC/15,
uma vez que o dispositivo em comento tem sua aplicagdo restrita ao momento prévio a
prolatagdo de sentenca. Diante disso, requereu fosse dado provimento ao seu recurso para
restabelecer a eficacia da sentenca em vista da tutela de urgéncia deferida.

Ao Evento48 o agravante trouxe aos autos noticia de fato superveniente
consubstanciado esse no julgamento definitivo do Agravo de Instrumento da decis@o liminar
proferida nos autos do processo 0126284-93.2014.402.5101, o qual tramita na Justi¢a Federal
do Rio de Janeiro e pelo qual busca o ora agravante a declara¢do de nulidade do ato do INPI
que revogou a patente outrora concedida. Apontou que no referido julgamento foi dado
provimento ao seu recurso para conceder a tutela de urgéncia a fim de restaurar a patente em
vista das conclusdes periciais, 0 que concorreria em seu favor no que tange ao provimento do
agravo interno interposto.
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Ainda, ao Evento50 a parte agravante apresenta complementagoes as razdes de
seu recurso, requerendo a relativizacdo do efeito suspensivo na medida em que o mesmo
ofende o principio da isonomia dado que ndo resguarda seus direitos, ressaltando que nado se
opoe a arrecadacdo tributaria tampouco a fabricagdo do Medidor Volumétrico de
Combustiveis - MVC. Ainda, destacou que a parte r€ ndao se opds aos documentos
apresentados, sequer arguindo a falsidade dos mesmos, de modo que, uma vez que dao
suporte a suas alegagdes, reforcam a verossimilhanca do direito invocado. Apontou, ainda,
que foi emanado ato administrativo pelo Diretor de Administragao Tributaria do Estado de
Santa Catarina tornando obrigatéria, a partir de 31/12/2017, a instalagio do MVC pelos
postos de combustiveis, observando-se os requisitos definidos no Ato COTEPE/ICMS n.° 10,
de 14 de marco de 2014, requisitos os quais defende ser plagio de seu invento. Assim,
formulou novo requerimento para que ao agravo interno fosse dado provimento para o fim de
que o Convénio ICMS 59, do CONFAZ, fosse republicado com a inser¢cdo de que a
fabricacdo do dispositivo demandaria prévio consentimento da VIAFLEX, e de que, apos
formalizado o consentimento, fosse depositado em conta judicial um percentual de cada
produto fabricado.

A Unido Federal apresentou contrarrazdes ao agravo interno interposto,
defendendo a manuten¢do da decisdo atacada na medida em que a mesma bem avaliou a
situacdo posta nos autos, ndo s6 com relacdo ao risco de dano grave ou de dificil reparagao,
mas, sobretudo, a existéncia de relevante fundamentacdo. A tanto, asseverou que as
especificagdes técnicas descritas no Convénio ICMS 59 ndo se revestem de apropriagdo
indevida. Destacou que cabe ao INPI manifestar-se sobre o pedido de registro de invento,
cumprindo ao Poder Judicidrio analisar tdo somente a legalidade do ato e, nesse sentido,
sublinhou que o pedido de patente que havia sido concedido a autora foi tornado nulo por
aquela autarquia federal, o que motivou o ajuizamento pela demandante da acdo anulatoria
perante a Justica Federal carioca e que, ao revés do que suscitado pelo agravante, a decisao
indicada ao Evento48 ainda ndo se reveste de definitividade dado que aguarda decisdo acerca
dos embargos de declaragdo opostos. Reiterou que nao ha atividade inventiva no mecanismo
descrito pela agravante, ndo sendo, em vista disso, patenteavel. Narrou que, a anteceder a
publicagdo do Convénio, houve emprego de recursos publicos ¢ privados substanciosos em
vista da importancia do referido mecanismo. Asseverou que a discussdo acerca da
propriedade intelectual da autora ndo afeta o Convénio estabelecido quanto aos requisitos
nele descritos. Pontuou que, acaso acolhida a pretensdo da agravante, com a suspensao do
Convénio a solucdo apresentada por ela seria dispensavel. Enfatizou que, mesmo se
restabelecido o registro de patente a demandante, ndo havera garantia de que o mecanismo
atenda aos critérios estabelecidos pela Administragdo, uma vez que aquele deverd se
submeter a analise por orgao técnico credenciado na COTEPE.

Por fim, manifestou-se no sentido de que a suspensdo do Convénio ICMS 59,
sem prévio pronunciamento sobre a patente, causa prjeuizo aos entes federados que ja
implantaram a obrigatoriedade do uso daquele equipamento, de modo que caberia, nesse
contexto, a autora requerer a prestagdo de caucgdo a ser paga por aqueles que manifestassem
interesse em fabricar o aludido mecanismo, pedido que ndo foi por ela registrado. Asseverou,
ainda, que a manifestagdo do Evento50 ndo deve ser conhecida por ter se operado a peclusao
consumativa, além de se tratar de inovacao indevida de sua pretensao, dado que realizada em
ambito recursal, também suscitando ser contraditério o pedido na manifestacdo daquele
Evento em face da pretensao registrada a exordial quanto a suspensao total do Convénio.

E o relatério. Decido.
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VOTO

No presente caso, a parte autora, ora agravante, ajuizou a¢do ordinaria em face
da UNIAO FEDERAL objetivando a condenaciio ao pagamento de indenizacio pelos danos
morais e materiais sofridos em virtude do apropriamento reputado indevido das
especificagdes técnicas de seu invento e consequente utilizacdo no Convénio ICMS 59 do
CONFAZ, que os publicizou como caracteristicas do Medidor Volumétrico de Combustiveis
(MVC), equipamento destinado para o controle da evasdo fiscal, postulando, em vista disto, a
suspensdo do referido ato administrativo, inclusive em medida liminar.

O pedido inicial foi motivado pelo fato de a parte autora ter, em 24/04/2006,
promovido o depdsito do pedido de patente de invengdo 0601605-7, o que asseguraria a si a
protecao conferida pelo art. 5°, XXIX, da Consituicdo Federal, regulamentada pela Lei n.°
9.279/96, cujo deferimento ocorreu em 07/08/2012, apds o ajuizamento da presente agao.

Todavia, durante a tramitacdo do feito, foi comunicado pela Unido fato
superveniente consistente na anulacdo, pelo INPI, do registro de patente de invento em
14/01/2014, fato que motivou o ajuizamento pela autora de nova agdo, essa perante a
Subsecdo Judiciaria do Rio de Janeiro, por meio da qual objetivava a anulacdo do ato
administrativo que revogou o registro do invento ja referido.

Sobreveio nesta demanda sentenga julgando procedente em parte os pedidos da
parte autora para o fim de suspender o Convénio ICMS 59 do CONFAZ e do Ato
COTEPE/ICMS 10, de 14/03/2014, bem como para condenar a Unido ao pagamento de danos
morais fixados em R$ 80.000,00, deferindo-se a tutela de urgéncia para o fim de antecipar os
efeitos da decisdo no que tange a suspensao do ato administrativo.

Dessa decisdo, a Unido Federal interpos recurso de apelagdao no qual registrou,
dentre outros, pedido para que ao mesmo fosse atribuido efeito suspensivo, nos termos do art.
1.012, §4°, do CPC/15, bem como para que fosse a presente suspensa até o transito em
julgado da agdo anulatoria ajuizada perante a Justica Federal carioca, forte no art. 313, V, 'a',
do diploma processual civil.

Tais pedidos foram acolhidos em decisdo monocratica, em face da qual a autora
interpde o presente agravo interno consoante as razoes ja enumeradas no relatorio.

A decisao recorrida foi assim proferida:

Cuida-se de pedido de atribui¢do de efeito suspensivo ao recurso de apelagdo interposto pela
Unido Federal em face da sentenca que, ao julgar parcialmente procedente a a¢do proposta
por Viaflex Industria e Comércio de Equipamentos Eletronicos Ltda. - ME, deferiu tutela de
urgéncia a fim de suspender a 'aplicacdo do Convénio ICMS 59, do Conselho Nacional de
Politica Fazendaria (CONFAZ), e do subsequente Ato COTEPE/ICMS 10, de 14/03/2014, do
CONFAZ', também havendo pedido para a suspensdo do processo nos termos do art. 313, V,
'a’, do CPC/2015, diante do fato que a relagdo juridica que lastreia as razdes do pedido inicial
é objeto de agdo especifica perante a Se¢do Judiciaria do Rio de Janeiro.

Discorre o requerente, em sintese, que o referido Convénio estabeleceu normas relativas ao
equipamento Medidor Volumétrico de Combustiveis (MVC) as empresas interventoras e as
empresas usudrias, sendo imprescindivel a manuten¢do de sua vigéncia até decisdo definitiva
nesta agdo, na medida em que tal implemento permite aos Estados-membros realizarem uma
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fiscalizagcdo mais efetiva no controle de compra e venda de combustiveis veiculares,
repercutindo, assim, na arrecadacdo tributaria decorrente do ICMS, tributo que representa
parcela significativa da arrecadagdo daqueles entes. Além disto, asseverou que o equipamento
também tem sua utilizagdo para fins de fiscalizagdo ambiental, uma vez que permite o controle
de vazamentos e, consequentemente, de contaminagdo do solo.

Nesses termos, diante do fato de que o direito a patente do invento ao autor da a¢do estd sendo
discutido em processo judicial perante a Se¢do Judiciaria do Rio de Janeiro e que, na
hipotese, a suspensdo do Convénio implica grave prejuizo econémico tanto das empresas que
investiram na pesquisa e na produgdo do equipamento, como aos Estados-membros que, dessa
forma, estdo privados desse mecanismo, postulou a atribui¢do de efeito suspensivo ao recurso
de apelagdo interposto, assim como a suspensdo desta pelo periodo previsto na legislacdo
processual.

Da atribuic¢do do efeito suspensivo ao recurso de apelacio

Inicialmente, importante frisar que a sistemdtica processual civil introduzida pela Lei
13.105/15 atribuiu aos tribunais de segunda instancia a realizagdo do juizo de admissibilidade
dos recursos de apelagdo consoante a previsao do §3°do art. 1.010 daquele diploma.

A regra geral estabelecida pela nova sistemdtica, na forma do caput do art. 995, prevé que os
recursos ndo impedem a eficacia da decisdo, salvo disposi¢do legal em sentido oposto ou
expressa decisdo judicial.

Essa regra geral, todavia, ndo se aplica aos recursos de apelacdo manejados em face de
sentenga que concede tutela provisoria, tendo em vista que o art. 1.012, §1°, V, do CPC/2015,
expressamente consigna que em hipoteses tais a Senten¢a comegarda a produzir efeitos
imediatamente apos a sua publicagdo.

Contudo, tal como consignado na previsdo de exceg¢do do art. 995, é possivel, nos termos do
$4°do art. 1.012 que o relator suspenda a eficacia da sentenga 'se o apelante demonstrar a
probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentagdo, houver risco
de dano grave ou de dificil reparagdo’.

Ha que se destacar a significativa e, apesar de discreta, ndo menos importante distingdo
consignada pelo legislador no paragrafo unico do art. 995 do CPC/2015 e no §4°do art. 1.012
supra referido.

Ambas as disposi¢oes tratam da hipotese de suspensdo da eficdcia da decisdo pelo relator do
recurso, no entanto, enquanto o pardgrafo unico do art. 995, que se caracteriza como regra
geral, utiliza-se de conjun¢do aditiva para exigir tanto a demonstragdo da probabilidade de
provimento do recurso como a existéncia de risco de dano grave ou de dificil ou impossivel
reparagdo, o §4° do art. 1.012, regra especifica sobre a apelag¢do, vale-se de conjun¢do
alternativa para o fim de conferir a possibilidade de suspensdo da eficicia da sentenga
quando presente a probabilidade de provimento do recurso ou, desde que relevante a
Sfundamentagdo, houver risco de dano grave ou de dificil reparagdo.

Dito isso, entendo que no caso a andlise do pedido de suspensdo da eficacia da sentenga serd
realizada sob o viés da existéncia de risco de dano grave, uma vez que o juizo sobre a
probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista as particularidades do caso concreto,
assim como ndo se tratar de matéria sobre a qual haja entendimento consolidado pelos
tribunais superiores, implicaria um juizo prévio sobre o mérito do recurso, inapropriado, pois,
neste momento.

Observo que a lide exposta refere-se ao direito da parte autora de prote¢do a propriedade
industrial vinculada ao registro PI 0601605-7, depositado junto ao INPI em 24/04/2006 (E1 -
OUT6 - p.2), o qual alega tratar-se do Medidor Volumétrico de Combustiveis, cuja construgdo
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e fabricagdo foi autorizada nos termos do Convénio ICMS 59, de 8 de julho de 2011, que
estabeleceu para tanto fossem respeitados os requisitos técnicos a serem fixados por Ato
COTEPE/ICMS (clausula terceira do Convénio).

De acordo com o defendido por ambas as partes é possivel deduzir que tal mecanismo cumpre
papel fundamental no controle e fiscaliza¢do de fraudes ligadas ao fornecimento de
combustiveis, contribuindo tanto para a arrecadagdo tributaria dos entes federados como para
a prote¢do do meio ambiente, uma vez que permite a colheita segura de dados em tempo real
acerca do volume adquirido e comercializado pelo estabelecimento comercial.

Pois bem, entendo que no caso dos autos a eficacia da decisdo deverd ser suspensa em razdo
da inequivoca existéncia de risco de dano grave ou de dificil reparacdo, o que concluo a partir
das seguintes razoes.

Inicialmente, reputo que o Convénio objurgado nestes autos, por se tratar de ato
administrativo, goza do atributo de presun¢do de legitimidade e veracidade, o que significa
dizer, na ligdo classica de Hely Lopes Meirelles, que se 'autoriza a imediata execug¢do ou
operatividade dos atos administrativos, mesmo que argiiidos de vicios ou defeitos que os levem
a invalidade. Enquanto, porém, ndo sobrevier o pronunciamento de nulidade os atos
administrativos sdo tidos por validos e operantes, quer para a Administra¢do, quer para os
particulares sujeitos ou beneficiarios de seus efeitos’ (in Direito Administrativo Brasileiro. 36°
edicdo. Sdo Paulo: Malheiros Editores, 2010. p. 162).

Neste ponto, é de se observar que, a partir de uma andlise superficial, a nulidade atacada pelo
autor da ag¢do ndo se reporta ao Convénio propriamente dito, mas sim a violagdo da alegada
propriedade industrial que sustenta possuir em razdo dos termos estabelecidos naquele ato,
violagdo que se confirmada permitira a conversdo da violagdo em perdas e danos,
possibilidade que minoraria os danos narrados. Inexistem duvidas de que a protegdo arguida
pelo demandante tem origem constitucional, de acordo com o art. 5°, XXIX, e é assegurada
pela Lei 9.279/96 e, nestes termos, merece a defesa postulada desde que preenchidos os
requisitos a tanto.

Contudo, também ¢é fungdo do Estado a promog¢do do bem-estar social e, dado que tal
promogdo é assegurada principalmente através da arrecadagdo tributdria, é de se considerar,
neste particular, a relevancia do mecanismo em andalise ao interesse publico, pois incrementa o
exercicio das atribuig¢oes insitas a Administra¢do Publica, especialmente ao concorrer para a
eficiéncia dos mecanismos de fiscaliza¢do atinentes a arrecadagdo tributaria, mazela que
atualmente se encontra em notavel evidéncia em nossa sociedade.

No particular, indico que por ocasido da andlise do pedido de reconsideragdo pelo relator do
agravo de instrumento nos autos da agdo judicial em que o autor discute seu direito a
concessdo da patente (E27 - OUT4 destes autos), bem se considerou, ao permitir que as
empresas interessadas produzissem o equipamento em questdo desde que apresentassem
caugdo, que o ato que dispoe sobre a fabricagdo do Medidor Volumétrico de Combustiveis cria
'injustificada reserva de mercado, por ndo encontrar correspondéncia com outro produto da
mesma natureza no mercado, a exceg¢do, ao que parece, da patente da Agravada, que se for
confirmada no processo, impedird a atuagdo de outras empresas na fabricagdo de um produto
necessario em todo territorio nacional’.

Veja-se que tal medida equalizou de forma razoavel os interesses envolvidos pois, se de um
lado ndo impée obice a eficacia do Convénio nos termos da republicacdo determinada pelo
juizo de origem nesta agdo - impondo o énus aos entes federativos estaduais de somente
homologar os sistemas das empresas que comprovarem possuir licenga a tanto em face do
invento da parte autora -, por outro, assegurou, com a necessidade de que as empresas
interessadas na produgdo prestassem caugdo, futura compensag¢do financeira d requerente
pela utilizagdo do MVC.
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Dessarte, realizando-se um juizo superficial proprio dos limites desta decisdo, considero estar
configurado risco de grave dano ou de dificil reparagdo na medida em que a suspensdo do
Convénio implica maior risco de dano para aqueles que jd se valeram de seu conteiido,
inclusive, como frisado pelo recorrente, as empresas que direcionaram sua atividade para
adequar-se ao conteudo daquele ato administrativo, e, também, a Administragdo Publica, pois
ndo ha duvidas de que a edicdo do ato demandou laboriosa dedica¢do dos servidores
envolvidos, o que é refor¢ado pelo fato de que, ndo obstante o Convénio remontar ao ano de
2011, ha noticia de que seus estudos ja haviam sido iniciado em 20006, atividades que foram
destinadas ao aperfeicoamento da atividade de fiscaliza¢do, concorrendo, pois, ao interesse
publico.

Ademais, reitera-se que a presente medida ndo importa a conclusdo inequivoca de que
acarretara danos de impossivel reparagdo ao demandante tendo em vista a decisdo supra
referida, que resguardou futura composi¢do econémica pela produgdo do mecanismo, o que
também é assegurada pela legislagdo de regéncia.

Da suspensdo do processo

O art. 313, V, 'a’, do CPC/2015 permite a suspensdo do processo quando a sentenga de mérito
'depender do julgamento de outra causa ou da declaragdo de existéncia ou de inexisténcia de
relagdo juridica que constitua o objeto principal de outro processo pendente'.

Pois bem, entendo que a aplica¢do de tal dispositivo se faz sobremaneira necessdria na
hipotese dos autos.

Isto porque a parte autora ingressou com a presente demanda visando a prote¢do economica
do equipamento objeto do Convénio questionado, ao qual atribui tratar-se de inovagdo de sua
autoria, fato que sustenta a partir do deposito PI 0601605-7 A, realizado em 24/04/2006 (E1 -
OUT6 - p.2), assim como da documenta¢do apresentada nos autos que indicaria ter havido
apropriacdo da sistemdtica do invento pelas autoridades integrantes do CONFAZ.

No curso desta agdo, foi publicada, na Revista da Propriedade Intelectual - RPI n° 2174, de
04/09/2012, a sumula da decisdo que concedeu a patente postulada pelo prazo de 20 (vinte)
anos contados a partir de 24/04/2006 (E142 - OUT2 - p.3).

Entrementes, a Unido manifestou-se nos autos posteriormente a isto apontando que aquele ato
administrativo, pela propria autoridade que o emanou, foi declarado nulo em vista de pedido
de revisdo, o que foi publicado na RPI de 14/01/2014 (E209 - INF2 - p.7).

O requerente, diante deste cendrio, ajuizou acdo ordinaria perante a Se¢do Judicidria do Rio
de Janeiro objetivando a anulagdo do ato administrativo revisor para o fim de restabelecer,
com isto, a patente que outrora lhe conferida (E212).

A informagdo processual mais recente extraida do site daquela Justica Federal revela que o
processo 0126284-93.2014.4.02.5101 encontra-se concluso para sentenga desde 06/06/2017.

Veja-se, portanto, que ambas as agoes, esta e aquela tramitando perante a Justica Federal
carioca, guardam entre si comunhdo no que tange a causa de pedir, evidenciando-se, pois, a
conexdo entre ambas. Contudo, a reunido das mesmas encontra obice na forma do que
disposto no §1°do art. 55 do CPC/2015, eis que nesta ja foi prolatada sentenga.

Diante deste cenario, em que a relagdo juridica base que da suporte ao pedido nesta ag¢do é
objeto principal da a¢do supra referida, evidencia-se, pois, a necessidade de se determinar a

suspensdo do processo pelo prazo de 1 (um) ano.

Conclusdo
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Ante o exposto, defiro o pedido do recorrente para, nos termos do §4° do art. 1.012 do
CPC/2015, receber o recurso de apelacdo atribuindo-o efeito suspensivo para o fim de impedir
a eficdacia da decisdo judicial emanada pelo orgdo de primeira instdncia e, ato continuo,
determinar a suspensdo da presente agdo pelo periodo de 1 (um) ano, nos termos do art. 313,
V 'a’, do CPC/2015.

Inicialmente, com relagdo a arguicdo da agravada acerca do ndo conhecimento
das manifestacdes do agravante posteriores a pega recursal, por se tratar de fato novo,
superveniente a data da interposi¢do do recurso, ¢ uma vez tendo sido assegurado o
contraditorio, ndo se vislumbra obice a sua consideragdo nesta decisdo, sobretudo em razdo
de se estar diante de controvérsia que se encontra submetida a julgamento em instancias
distintas, sendo imperioso, por tal motivo, que haja uma coordenagio e cooperacdo entre as
partes para que se obtenha a adequada prestagcdo jurisdicional requerida, aplicando-se, por

analogia, o disposto no art. 493 do CPC'.

No que tange a modificacdo da decisdo em vista do fato de inexistir relevante
fundamentagdo a dar amparo a aplicagdo do art. 1.012, §4°, do CPC/15, observa-se que a
autora sustenta sua tese no fato de que a decisdo de primeira instancia foi precedida de
cognicdo exauriente acerca do direito discutido, sobretudo em virtude de ter sido realizada
prova pericial e testemunhal, de modo que os fundamentos trazidos pela Unido para sustentar
o pedido suspensivo seriam, em face disso, insubsistentes.

Tem-se, contudo, que a relevante fundamentacao exigida pelo dispositivo legal
suscitado, e caracterizada como segundo requisito pelo agravante, encontra-se presente na
hipotese em analise, autorizando, portanto, a atribuicdo de efeito suspensivo ao recurso
manejado.

A interpretacdo conferida pelo agravante leva em consideragdo o mérito da
fundamentagdo exposta pelo requerente em face da decisdo combatida no recurso e de seu
suporte material nos autos. Todavia, a relevancia da fundamentacdo exigida por aquele
dispositivo legal ha de ser considerada tendo por limite o pedido que lhe da ensejo, ou seja, a
relevancia da fundamentacdo a dar suporte a necessidade de suspensdo da eficicia do
provimento jurisdicional ja alcancado a parte. De outra forma, ¢ certo, estar-se-ia fazendo
juizo prévio quanto ao mérito do recurso, o que se revela sobremaneira inapropriado neste

momento processual.

Nesse ponto, tem-se que a decisdo merece ser mantida, especialmente em vista
do interesse publico que se encontra presente no caso concreto, tendo em vista que o
mecanismo cujo invento reivindica a parte autora tem por objetivo aperfeicoar o controle da
comercializacdo de combustiveis e, por conseguinte, tornar mais efetiva a fiscalizagdo
tributaria no que tange a arrecadacao do ICMS, tributo que representa significativa parcela na
arrecadac¢do dos entes federados.

De outro lado, como ja referido na decisdo objurgada, a atribuigdo de efeito
suspensivo ao recurso de apelacdo ndo implica, como entende o agravante, ofensa a isonomia
entre as partes e preterigdo de seu direito, uma vez que a inicial o demandante postula
também a condenagdo da ré a reparacdo dos danos causados com fundamento na protecao
legal ao invento.
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A suspensdo desta acdo com fundamento no art. 313, V, 'a', do CPC/15 foi
também combatida pelo agravante na medida em que esse defendeu que o referido dispositivo
legal somente tem aplicagdo em momento anterior a prolatagdao da sentenga, o que consta de
forma expressa em seu texto normativo, de modo que a decisdo monocratica proferida
comportaria reforma nesse ponto, uma vez que determinou a suspensdo em momento
posterior ao limite estabelecido na lei.

Por se tratar de codigo de processo promulgado sob a égide da Constituicao
Federal de 1988, as disposigdes processuais introduzidas no ordenamento juridico pela Lei
13.015/15 devem ser interpretadas ndo como um fim em si mesmas, mas, sobretudo, como
um meio a se garantir a efetiva prestagao jurisdicional, o que representa ndo so a busca pela
celeridade processual, mas também que aquela prestagdo, além de ser entregue de forma
célere, ndo se afaste dos objetivos e fundamentos da Constituicdo Federal, em especial do
devido processo legal e da seguranga juridica.

Rememora-se que a presente ag¢do foi ajuizada em 04/08/2011, quando, a
despeito de o autor ja ter logrado realizar o deposito do pedido de reconhecimento de seu
invento em 24/04/2006, nao havia obtido tal reconhecimento, o que s6 foi deferido pelo INPI
em 07/08/2012. Todavia, a propria autarquia federal, em 14/01/2014, anulou aquele ato e, em
vista disto, o direito que inicialmente dava suporte ao pedido do autor nesta acdo tornou-se
controvertido, o que, por seu turno, deu ensejo ao ajuizamento de acdo anulatdria no foro
federal carioca em 29/05/2014, acao que foi distribuida a 13* Vara Federal do Rio de Janeiro e
que, no momento desta decisdo, encontram-se os respectivos autos conclusos para sentenca.

Neste escopo, sendo o fundamento do pedido da parte autora nesta agdo a
protecdo constitucional assegurada ao autor de invento, ¢ uma vez que o reconhecimento de
tal direito ¢ objeto de acdo judicial, resta evidente, portanto, a relagdo de dependéncia do
direito aqui invocado a declaragdo de existéncia de relagdo juridica que € objeto principal
daquela acdo, de modo que o julgamento do mérito desta em segunda instancia implicaria
inequivoca ofensa a seguranca juridica, o que iria de encontro, inclusive, a propria pretensao
da parte agravante.

O julgamento do recurso de agravo de instrumento ocorrido em 29/08/2017,
trazido aos autos pela parte autora como fato superveniente (E48), pelo qual foi deferida
naquela acdo tutela de urgéncia até o julgamento da lide para o fim de restaurar a patente, por
se tratar de provimento provisorio, ndo tem o conddo de alterar a decisdo outrora proferida e
combatida neste agravo interno.

Ha, pois, que se destacar estar-se diante de duas relagdes juridicas as quais,
embora distintas, guardam certa relagdo de dependéncia. Nesta acdo, como visto, a parte
autora ataca ato administrativo que divulgou especificacdes técnicas de invento de sua
autoria, requerendo, em consequéncia, reparacdo pelos danos causados. Na acdo
posteriormente ajuizada, discute-se a legalidade do ato administrativo que tornou nulo o
registro da patente de invento conferido a demandante.

Neste cenario, a atribui¢ao de efeito suspensivo ao recurso de apelagdo da Unido
interposto nesta acdo, bem como a suspensdo desta, ndo implicam ofensa ao direito a protecao
invocado pelo requerente dado que a tutela de urgéncia conferida na agdo em que se discute o
invento assegura aquele direito, de modo que eventuais dispositivos fabricados sem
observancia dos direitos conferidos ao titular do invento, ainda que em atencdo ao Convénio

5009956-51.2011.4.04.7200 40000324518 .V25

8/10



01/02/2018

https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e42fcf8f186c87d43415549...

:: 40000324518 - e-Proc ::

aqui debatido, sdo fatos estranhos a lide delimitada a inicial desta ag¢do, demandando
comunicagdo ao juizo competente pela acdo anulatéria, ndo implicando, pois, consequéncias
nesta demanda.

Por tais fundamentos, neste aspecto, tem-se que ao agravo interno deve ser
negado provimento, mantendo-se integralmente a decisao proferida ao Evento30.

Tendo em vista a noticia trazida aos autos pela agravante no sentido de que o
Estado de Santa Catarina, por for¢a do Ato DIAT n. 24, de 06/09/2017, tornou obrigatéria a
instalacdo do Medidor Volumétrico de Combustiveis (MVC) que atende aos requisitos
definidos no Ato Cotepe/ICMS n° 10/2014, a partir de 31 de dezembro de 2017, reputa-se ser
apropriado dar ciéncia as partes interessadas da existéncia do litigio instaurado na justica
carioca no qual busca o autor o reestabelecimento da patente anteriormente conferida pelo
INPI a seu invento.

Assim, como medida cautelar para o fim de se assegurar os direitos que poderao
ser eventualmente reclamados pelo requerente, bem como quanto a prote¢do dos entes
publicos, imperioso determinar-se que a Unido promova a republicacdo do Convénio ICMS
59, do CONFAZ, e do Ato COTEPE/ICMS n° 10, para o fim de fazer constar em tais
normativos a existéncia de litigio judicial acerca da patente do invento objeto dos referidos
documentos, processo 0126284-93.2014.4.02.5101, em tramite junto a 13* Vara Federal do
Rio de Janeiro.

Por essa mesma razdo, uma vez que nesta acdo a parte autora busca o
ressarcimento dos danos materiais causados pela indevida exploragao de sua patente, e tendo
em vista que a decisdo que havia condicionado a producdo do equipamento ao deposito de
cau¢do foi revogada por ocasido do julgamento do agravo de instrumento 0009773-
18.2016.4.02.0000 pelo TRF da 2* Regido, faz-se necessario, também a titulo de resguardo
dos interesses das partes nesta agcdo, que seja consignado na republicacao dos atos acima
determinada a necessidade de que as empresas interessadas na produgdo e comercializa¢ao do
equipamento realizem deposito judicial vinculado a este processo do valor correspondente a
20% do montante comercializado, depdsitos a serem realizados e mantidos até o transito em
julgado desta.

Prazo: 05 (cinco) dias a contar da intimacao desta decisao.

De igual forma, a fim de ratificar a seguranca juridica e a racional resolucao da
lide, devera ser expedido oficio ao juizo supra mencioando, dando-lhe ciéncia da presente
decisao.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao agravo interno
interposto pela parte autora para o fim de determinar a republicacdo do Convénio ICMS 59,
do CONFAZ, e do Ato COTEPE/ICMS n° 10, fazendo-se com que neles constem a
observagdo da existéncia de litigio judicial envolvendo a patente do Medidor Volumétrico de
Combustiveis, bem como a necessidade de que as empresas interessadas em produzi-lo e
comercializa-lo realizem em juizo depdsito do montante equivalente a 20% dos produtos
comercializados até o transito em julgado desta agao.
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1. Art. 493. Se, depois da propositura da a¢do, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no
julgamento do mérito, cabera ao juiz toma-lo em consideragdo, de oficio ou a requerimento da parte, no momento de
proferir a decisdo.Pardgrafo inico. Se constatar de oficio o fato novo, o juiz ouvird as partes sobre ele antes de decidir.
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