
Direito Civil  
da Propriedade Intelectual

 
O caso da usucapião de patentes

livro.indd   1 6/8/2012   09:37:34



www.lumenjuris.com.br

Editores
João de Almeida

João Luiz da Silva Almeida

Adriano Pilatti
Alexandre Freitas Câmara
Alexandre Morais da Rosa
Augusto Mansur
Aury Lopes Jr.
Bernardo Gonçalves Fernandes
Cezar Roberto Bitencourt
Cristiano Chaves de Farias
Carlos Eduardo Adriano Japiassú
Cláudio Carneiro
Cristiano Rodrigues
Daniel Sarmento
Diego Araujo Campos
Emerson Garcia

Conselho Editorial

Fauzi Hassan Choukr 
Felippe Borring Rocha
Firly Nascimento Filho
Frederico Price Grechi
Geraldo L. M. Prado
Gustavo Sénéchal de Goffredo
Helena Elias Pinto
Jean Carlos Fernandes
João Carlos Souto
João Marcelo de Lima Assafim
José dos Santos Carvalho Filho
Lúcio Antônio Chamon Junior
Luigi Bonizzato
Luis Carlos Alcoforado

Luiz Moreira
Manoel Messias Peixinho 
Marcellus Polastri Lima 
Marco Aurélio Bezerra de Melo
Marcos Chut
Mônica Gusmão
Nelson Rosenvald
Nilo Batista
Paulo de Bessa Antunes
Paulo Rangel
Ricardo Lodi Ribeiro
Rodrigo Klippel
Salo de Carvalho
Sérgio André Rocha
Sidney Guerra

Conselheiro benemérito: Marcos Juruena Villela Souto (in memoriam)

Álvaro Mayrink da Costa
Amilton Bueno de Carvalho
Andreya Mendes de Almeida Scherer Navarro
Antonio Carlos Martins Soares
Artur de Brito Gueiros Souza
Caio de Oliveira Lima

Conselho Consultivo 

Cesar Flores
Firly Nascimento Filho
Flávia Lages de Castro
Francisco de Assis M. Tavares
Gisele Cittadino
Humberto Dalla Bernardina de Pinho

João Theotonio Mendes de Almeida Jr.
Ricardo Máximo Gomes Ferraz
Sergio Demoro Hamilton
Társis Nametala Sarlo Jorge
Victor Gameiro Drummond

Livraria Cultural da Guanabara Ltda - 
Centro
Rua da Assembléia, 10/20º andar/ SL. 2022 - 
CEP: 20.011-000 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 3505-5888
Fax: (21) 3505-5865 - Fax Loja: (21) 3505-5872

Livraria Cultural da Guanabara Ltda - 
Centro
Rua da Assembléia, 10/Loja G/H
CEP: 20.011-000 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 3505-5888/ 5854/ 5855/ 5856

Livraria e Editora Lumen Juris Ltda - RJ
Rua da Assembléia, 36/2º Andar/ SL. 201 à 
204 - Centro
CEP: 20.011-000 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2508-6591/2509-5118 
Site: www.lumenjuris.com.br

Depósito - Lumen Juris - RJ
Av. Londres. 491 - Bonsucesso
CEP: 21041-030 -Rio de Janeiro RJ
Tel: (21) 3216-5888 Fax: (21) 3216-5864
São Cristóvão 2580-2907

BSA Serviço de Divulgação Ltda.
Rua da Assembléia, nº 10/ Sala 2022 - Centro
CEP: 20.011-000 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 3505-5888

Florianópolis - Lumen Juris - SC
Rua Santa Fé, nº 234 - Bairro: Ingleses 
Florianópolis - SC - CEP: 88.058-345
Tel: (48) 3284-3114 (Fax) - (48) 3369-7624

Brasília - Lumen Juris - DF
SCLS Quadra 402 Bloco D - Loja 9 - Asa Sul
CEP: 70.235-540 - Brasília - DF 
Tel/Fax: (61) 3225-8569 (8836) / (61) 3221-
9146

Porto Alegre - Lumen Juris - RS
Rua Padre Chagas, 66 Loja 06  
Moinhos de Vento
CEP: 90.570-080 - Porto Alegre - RS 
Tel/Fax: (51) 3211-0700/3228-2183

São Paulo - Lumen Juris - SP
Rua Correa Vasques, nº48 - Vila Clementino
CEP: 04.038-010 - São Paulo, SP
Tel.: (11) 5908-0240 / (11) 5081-7772

Belo Horizonte - Lumen Juris - MG
Rua Araguari, 359 Sala 53 - 2ª andar- Barro Preto
CEP: 30.190-110 - Belo Horizonte - MG
Tel: (31) 3292-6371

Salvador - Lumen Juris - BA
Rua Dr. José Peroba nº 349 - Sala: 206
Costa Azul CEP: 41.770-235 - Salvador - BA
Tel: (71) 3341-3646/3012-6046

Vitória - Lumen Juris - ES
Rua Cloves Machado, nº 176 - Loja 02
Enseada do Suá
CEP: 29.050-590 - Vitória - ES
Tel: (27) 3345-8515/ Fax: (27) 3225-1659

Curitiba - Lumen Juris - PR
Rua Treze de Maio, 506 Conj. 03
São Francisco, CEP: 80510-030 - Curitiba - PR
Tel: (41) 3598-9092

livro.indd   2 6/8/2012   09:37:35



 
Pedro Marcos Nunes Barbosa

Mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Especialista em Propriedade Intelectual pela PUC-Rio

Professor dos Programas de Pós-Graduação Lato Sensu  
em Direito da PUC-Rio

Professor de Direito Civil e Direito da Propriedade Intelectual  
na Graduação da PUC-Rio

Direito Civil  
da Propriedade Intelectual

 
O caso da usucapião de patentes

Editora Lumen Juris
Rio de Janeiro

2012

livro.indd   3 6/8/2012   09:37:35



Copyright © 2012 by Pedro Marcos Nunes Barbosa

Produção Editorial
Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.

A LIVRARIA E EDITORA LUMEN JURIS LTDA.
não se responsabiliza pela originalidade desta obra 

nem pelas opiniões nela manifestadas por seu Autor.

É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, 
inclusive quanto às características gráficas e/ou editoriais. 

A violação de direitos autorais constitui crime (Código Penal, art. 184 
e §§, e Lei no 6.895, de 17/12/1980), sujeitando-se a busca e apreensão 

e indenizações diversas (Lei no 9.610/98).

Todos os direitos desta edição reservados à
Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.

Impresso no Brasil
Printed in Brazil

livro.indd   4 6/8/2012   09:37:35



“Ortodoxia significa não pensar – não ter necessidade de pensar. 
Ortodoxia é inconsciência”.

ORWELL, George 1984. Ed. Cia das Letras,  
São Paulo, 2009, p. 70.
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À Denis e Danúsia que me ensinaram tudo que sei.
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XIII

Prefácio

Nos últimos anos veio à luz numerosas contribuições 
a vasta literatura dedicada à propriedade intelec-
tual. Dentre os muitos ilustrados autores, mencio-
naria alguns que merecem citação particular. Uma 

notável menção aos estudos recentes há de ser feita aos textos, e 
em especial, a promissora obra de Pedro Marcos Nunes Barbosa. 
Foram poucas vezes, e menos justificadas que nesta ocasião, que 
tive a oportunidade de fazer a apresentação de uma obra e, mais 
do que isso, nunca uma grata tarefa para mim. Faço uso dessa afir-
mação porque o ato de prefaciar deve consistir numa espécie de 
apresentação, mediante a qual a se dê a conhecer a personalidade 
e a obra do autor e dos seus trabalhos científicos. Seria algo verda-
deiramente impossível exaurir, em um único texto, todo o labor que 
resulta na contribuição do prefaciado, não somente pelo que sua 
inteligência incomum ofereceu aos estudos do direito da proprie-
dade intelectual, mas, também, por seus exitosos esforços acadêmi-
cos como professor na prestigiosa Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro, como conferencista reconhecido e causídico res-
peitável. A tais premissas acrescentaria minha admiração pela sin-
gular personalidade do autor, que permite, como expressão de justo 
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XIV

reconhecimento, corresponder a atenção e respeitabilidade por 
mim recebidas, e reconhecer, com simpática reciprocidade, o que se 
apresenta como um compromisso que Pedro Marcos sempre esteve 
disposto a honrar: o de revisitar, com rigor científico, os conceitos 
fundamentais da propriedade intelectual e de afetá-los nos seus as-
pectos mais característicos ao interesse público.

Cabe assinalar que o livro resulta da dissertação de direito 
civil, da qual o seu autor fez por merecer o título de mestre, outor-
gado pela importante e influente Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, após ser argüido por banca a qual tive a honra de integrar e 
de deliberar sobre a nota máxima recebida.

Na obra são estudadas duas grandes vertentes do conheci-
mento atual: a propriedade intelectual e a usucapião. O autor pro-
cura debruçar-se, com todo o empenho e arte, sobre aspectos gerais 
da propriedade intelectual e, em seguida, concentrar-se nas ques-
tões que o levarão a associá-la com a temática da usucapião. Os fato-
res históricos têm certo peso no desenvolvimento do tema tratado, 
propriedade intelectual e usucapião, porque, no direito moderno, a 
usucapião é admitida com maior amplitude que do direito romano 
e do chamado direito comum, que já nos tempos medievais limi-
tava-se a cinco requisitos: res habilis, titulus, fides, possessio e tempus; 
e hoje, para assegurar mais ampla e livre circulação de bens e a se-
gurança dos negócios, foi aos poucos restringida, de modo a dar 
limites menos abrangentes ao que restou do titulus e da bona fides. O 
talentoso autor também cuida do fenômeno da evolução da proprie-
dade intelectual, para transformar o que se entendia por res como 
algo relacionado à própria natureza do objeto da proteção que ela 
assegura: os bens imateriais.

Para alcançar seus objetivos, valeu-se o autor do poderoso ins-
trumental cognoscente utilizado pela universidade na qual subme-
teu sua dissertação, conhecido pela premissa de direito civil-cons-
titucional. É no ambiente de abertura e falta de limites fixados pela 
divisão dicotômica do direito (público e privado), proclamada pela 
metodologia do direito civil constitucionalmente direcionado, que a 

livro.indd   14 6/8/2012   09:37:36



XV

temática da propriedade intelectual melhor poderá transcender aos 
limites da summa divisio, e liberar o estudioso para abundante e fértil 
trajetória do direito civil.

Apresento o livro ao leitor criterioso e exigente, dando conta de 
que os fatos nele expostos, como é de se esperar em um obra cientí-
fica, não esgotam o assunto, mas proporcionam interessante e con-
sistente reflexão sobre os temas enfrentados. Trata-se de um valioso 
livro sobre a usucapião e propriedade intelectual, que agora chega 
às mãos do leitor. E a todos desejo a grata satisfação e os momentos 
de luminosa reflexão que a leitura do texto me proporcionou.

Rio de Janeiro, 4 de agosto de 2011.

André R. C. Fontes 

livro.indd   15 6/8/2012   09:37:36



livro.indd   16 6/8/2012   09:37:36



XVII

Considerações introdutórias

Newton Silveira gosta de contar das discussões 
entre os mestres das Arcadas sobre o lugar ade-
quado de se ensinar Propriedade Intelectual. 
Direito Autoral seria do campo dos civilistas, a 

Propriedade Industrial dos comercialistas. Com a pretensa, ou 
temporária, ou pelo menos maior unificação do direito privado 
em torno do Código Civil, a discussão não acabou, antes ganhou 
alternativas, como a de bandear-se para o direito internacional. Ou 
Econômico. Enfim....

Este livro cuida de um aspecto importantíssimo da Proprie-
dade Intelectual, que é o panorama que se vê olhando do lado do 
direito civil. Não o direito civil do tempo de Tobias Barreto, que 
primeiro lecionou a matéria intelectual entre nós,1 nem mesmo o 
direito civil do tempo deste prefaciador, mas aquele que se constrói 
contemporaneamente.

1 Vide BARROS, Carla Eugenia Caldas, Propriedade Intelectual: Tobias Barreto – Rui 
Barbosa, Revista Criação do IBPI, no. 2, p. 47 e seguintes. “nas palavras de Clóvis Bevi-
lacqua, “cabe, entretanto, a Tobias a honra de ter, pela primeira vez, entre nós, colo-
cado a questão em sua exata postura científica e a felicidade de ter encontrado uma 
expressão que obteve aceitação geral”
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De que fala esta obra? Roubemos do resumo da dissertação de 
mestrado do programa de Direito Civil da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro, de onde emergiu este livro:

O presente trabalho enfoca a possibilidade de uma usucapião de 
patentes, uma usucapião inclusiva, a incidência da supressio à 
conduta omissiva do titular, a carnellutiana servidão empresarial 
e, por último, o usufruto de direitos. Para tanto, foi tangenciada a 
alteração conceitual dos termos “bem”, “coisa”, “posse” e “pro-
priedade” de modo a contextualizar significados, estáticos, trazi-
dos desde o direito romano.

Contempla a figura da posse de direitos ou da posse como 
exercício fático de um poder sobre um bem, além do eventual subs-
titutivo de tal requisito usucapiente pelo uso qualificado.

Abrange, ainda, uma análise crítica à ausência de disposições 
normativas específicas sobre a apropriabilidade originária, o que acaba 
elevando, desproporcionalmente, os poderes do titular da patente.

A aquisição originária de bens incorpóreos permite, portanto, 
acesso igualitário aos bens imateriais, além de estimular o exercício 
da função social pelo titular. Na hipótese da usucapião inclusiva, 
atende-se, concomitantemente, ao direito de propriedade e à livre 
iniciativa e concorrência, disponibilizando opções de produtos no 
mercado, derivados de players diferentes, advindos da mesma tec-
nologia interditada.

Tenho escrito há tempos que o problema da especialidade dos 
direitos da Propriedade Intelectual é difícil. Qual o direito comum 
em face ao qual tais direitos são especiais? Ponho aqui em plural, 
pois autores franceses, que andam tão preocupados com o tema 
quanto eu, ou mais, insinuam que cada ramo da propriedade inte-
lectual tem um direito comum mais próximo, com outros substratos 
mais longe. Acho também que é isso.

O texto de Pedro Marcos ensaia uma solução para esse impasse, 
no tocante a um problema específico, que é o tema da mutação de 
certas situações jurídicas constituídas quanto às patentes, por força 
de inação do titular no exercício de suas faculdades elementares de 
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exclusão. Em situações passadas, teve esse prefaciador o encargo de 
pensar o mesmo problema. Vale a pena acompanhar os fatos.

No início da epopeia dos computadores pessoais, a IBM obteve 
um conjunto de patentes que - para todos efeitos práticos - cobria 
alguns dos pontos essenciais da respectiva tecnologia. A partir de 
1985, a lei brasileira reservou a fabricação e comércio dessa modali-
dade de computadores às empresas nacionais.

Quando mudou a lei, a IBM, até então quieta e silente, fez saber 
de sua intenção de fazer valer a interdição até então não utilizada. 
Iria, assim, opor-se à atuação das empresas até então ingressas no 
mercado brasileiro, e que nunca tinham sido cientificadas do de-
sejo de abstenção. No período em que tiveram a “reserva de mer-
cado”, por força da lei que assim restringia o acesso aos demais, tais 
empresas nunca tinham tido imunidade das normas de patentes. 
Só elas podiam fabricar, mas sem que essa reserva (uma norma de 
intervenção do Estado no domínio econômico, estranha à Proprie-
dade Intelectual) suspendesse ou excluísse o interdito patentário.

Agora, a mudança de posição da IBM as tornaria expostas a 
uma indenizabilidade retroativa de cunho falimentar, e uma in-
terdição futura. A questão submetida a nossa ponderação era da 
licitude dessa acometida tardia, após uma situação constituída, e 
longo tempo passado. A reação a essa situação de fato se encontra 
em nosso Usucapião de Patentes, título mais espalhafatoso do que 
preciso; na verdade, não trato de uma usucapião, mas – em grande 
parte no caminho de Carnelutti – dos efeitos do silêncio do titular 
quando devesse e pudesse opor-se (qui tacet videre consentire si de-
buisset et potuisset).2

Esse não é um evento singular. Em outras circunstâncias este 
prefaciador teve oportunidade de suscitar esse mesmo problema.3 
Assim, é questão jurídica de cunho corrente e relevante.

2 O status de validade dessa máxima foi confirmado na esfera internacional pelo jul-
gamento “Case Concerning the Land and Maritime Boundary between Cameroon 
and Nigeria, Judgment of 10 October 2002”, da Corte Internacional de Haia. 

3 Por exemplo, entre outras oportunidades, em BARBOSA, Denis Borges, Revisitando 
a Inação do Titular da Patente, in Da Tecnologia à Cultura, Lumen Juris, 2011. Neste 
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O que faz Pedro Marcos aqui é enfrentar a questão de um 
ângulo mais árduo e menos tópico. E, fazendo isso, entra em al-
guns dos mais difíceis temas da Propriedade Intelectual. Como diz 
o autor, ele trabalhou em meio de “insuficiência doutrinária (um 
silêncio retumbante e eloquente) e diversas lacunas normativas 
devem ser supridas pelo regime jurídico comum, derivado do Di-
reito Civil”. E o faz à luz do Direito Civil vigente; ou atual.4

 A questão da posse em face dos direitos exclusivos sobre 
bens que não são físicos é um desses assuntos dolorosos. Toda a 
questão pode ser olhada de dois ângulos: posse como uma relação 
preênsil,5 ou posse como uma sujeição econômica. A soma desses 
dois elementos – em variadas proporções – parece ter embebido 
nossa doutrina civilista há muito tempo. Pedro Marcos traça al-
guma história desses dilemas.

Pois a visão do autor é diversa. Destilando das relações jurí-
dicas de cunho exclusivo e de caráter patrimonial a sua seiva mais 
íntima no plano constitucional, Pedro Marcos propõe um bisturi es-
pecial para cortar o problema:

(...) aquele terceiro utente que destine função social sobre tecno-
logia alheia, ainda que a revelia de seu titular, deverá ser resguar-
dado pelo ordenamento jurídico através de institutos próprios 
hábeis a ilidir a prevalência dos argumentos contrafracionais.

Ou seja: se alguém exerce ação econômica eficaz e capaz de sa-
tisfazer à vocação do “interesse social e do desenvolvimento econô-
mico e tecnológico do País” (citando aqui o Art. 5º, XXIX da Consti-
tuição) deverá ser resguardado do direito ao interdito que é a matriz 

texto mais recente, há a elaboração consequente aos novos temas introduzidos desde 
1995 (data do primeiro estudo acima citado) no cotidiano do nosso direito civil. 

4 MANCINI, Anna, Les Solutions De L’ancien Droit Romain Aux Problèmes Ju-
ridiques modernes: l’exemple du droit des brevets d’invention, Buenos Books 2004, 
representa uma tentativa – um tanto manqué – de enfrentar esse problemas na raiz 
da nossa interpretação histórica. 

5  Uso aqui as sombras etimológicas do latim prehendo, e as mais longínquas do grego 
γεντο, como quem pega outro pelas orelhas, Plaut. As. 3, 3, 78 : sine te exorem, sine te 
prendam auriculis, sine dem savium, para designar algo sujeito ao toque com os dedos. 
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eficiente da patente. O terceiro (“infrator”) faz o que o sistema ju-
rídico exige do titular; fá-lo com os parâmetros temporais e demais 
exigências da usucapião. O infrator faz o bem a que o titular se furta. 

Um instrumento de fins análogos, a licença compulsória por 
desuso, consta de nossas leis (Lei 9.279/96, art. 68). Nunca, senão 
uma vez – em 1982 – foi usado. Desde então, quando solicitado, 
teve negativa, muitas vezes se expressando sua possível incompati-
bilidade com os tratados internacionais. Assim, é mecanismo inefi-
ciente. Não faz paz social.

De outro lado, a prevalência do uso efetivo sobre a titularidade 
encontra eco (se se buscam raízes) no mais fundo da história do 
nosso direito. A Lei Portuguesa das Sesmarias de 1375, que influi 
longamente nas nossas leis sobre a questão,6 estabeleceu um estrito 
regime de utilidade dos bens fundiários e elementos da economia 
agrícola, acima e além de qualquer reverência perante a proprie-
dade. A natureza de medida de salvação pública – perante a morte 
de dois terços da população portuguesa com a peste negra – talvez 
exacerbasse o caráter interventivo da norma, mas pelo menos desde 
esse marco a categoria dos direitos exclusivos sobre bens patrimo-
niais se mostrara penetrável.7

6 “Esta lei obrigava ao cultivo das terras, ordenando os proprietários a cederem as 
parcelas a quem as trabalhasse se eles próprios o não pudessem fazer. Obrigava ain-
da à mobilização de todos os recursos produtivos como o gado e determinava que os 
vagabundos fossem trabalhar a soldo nas terras.” ALMEIDA, Domingos P. Ferreira 
de, Evolução histórica da agricultura, encontrado em http://dalmeida.com/ensino/
historia.htm, visitado em 21/8/2011. Vide também MOTTA, Márcia. Nas Fronteiras 
do Poder: conflito e direito a terra no Brasil do século XIX. Rio de Janeiro: Vício de 
Leitura/Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, 1998.

7 Na verdade, essa preponderância fosse mais fácil à época: “Em suma, percebe-se 
que sob um paradigma medieval a propriedade se baseava em um tipo de relação 
entre homem e coisa em que a última assumia um papel proeminente. “De fato, no 
regime medieval de propriedade a utilitas (ou as várias e inumeráveis utilidades 
que provêm da coisa) exercia uma visível prevalência sobre a substantia do titular 
do bem”. Neste sentido, o direito de propriedade mostrava-se apartado do sujeito, 
sendo a ideia de domínio exclusivo impensável ante as possibilidades de uso e os 
poderes autônomos que provêm do próprio bem. Já sob um paradigma moderno, a 
propriedade passa a ser tomada como a possibilidade do indivíduo de dispor ple-
namente dos recursos da natureza a partir do exercício de sua vontade. “O homem 
moderno é alguém que se expressa e se afirma como aquele que possui as coisas, 
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O autor trata de uma modalidade de captura de direitos, que se 
funda no uso. Assim, trata-se de uma usucapião.8 Mas a modalidade 
teria uma natureza inclusiva: não haveria fluxo da exclusividade do 
titular para o terceiro; a rigor, pela natureza não-rival dos bens ima-
teriais, o exercício do direito de uso por um não exclui necessaria-
mente o do outro. Permitida a coutência, ocorre apenas uma mino-
ração dos efeitos concorrenciais em favor do titular.

A rigor, o nosso sistema já tem uma situação análoga, a do art. 
45 da Lei 9.279/96, que permite ao utente de boa fé, anterior ao de-
pósito de patente para proteção de uma tecnologia, continuar a usá-
-la ao par do titular do direito exclusivo.9 O sistema tem funcionado 
com essas exclusividades contidas, sem que houvesse prejuízo vi-
sível para as políticas públicas. A proposta do autor consagra fenô-
meno similar, mas posterior ao depósito. 

Assim, temos uma demonstração de que um instituto jurídico 
é compatível com nosso direito, que tem efeitos sociais relevantes, 
e de que, a rigor, não careceria sequer de constituição por via nor-
mativa. É um resultado notável para uma análise como a encetada.

No entanto, não é o resultado que se deve considerar, mas o 
percurso. O mais importante nesta obra é o diálogo que ela faz entre 
os instrumentos do direito civil e as peculiaridades do direito espe-
cial de patentes. É do vigor e principalmente da ousadia de entradas 
e bandeiras como essa que se faz direito novo.

Denis Borges Barbosa, agosto de 2011. 

no sentido de exercer sobre elas um domínio e um poder exclusivo”. A propriedade 
passa a constituir um poder absoluto e abrangente sobre o bem, a projeção da som-
bra soberana do sujeito sobre todas as coisas que, em função de sua vontade, a ele 
acabam por se submeter.” MALAVOTA, Leandro Miranda, A construção do sistema 
de patentes no Brasil - Um olhar histórico, Lumen Juris, 2011. 

8 Usu quoque capio, Dig. 41. 10. 1. 

9 “De fato, o art. 45 da Lei n. 9.279 de 1996, estabelece o direito à continuidade de 
exploração empresarial sem qualquer ônus, em se tratando de pessoa de boa-fé, que 
antes do efetivo depósito do pedido de patente, já se encontrava explorando seu ob-
jeto no País”. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 11ª Câmara Cível, Des. 
Marcelo Rodrigues, AC 1.0079.02.005256-3, DJ 20.01.20
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1

Introdução

O presente trabalho tem como escopo o exame dos 
preconceitos jurídicos no que toca a possibilidade 
de “posse” de bens incorpóreos, para analisar a 
aplicabilidade da usucapião na propriedade indus-

trial com relação às patentes de invenção.
A preocupação metodológica (e teórica) que inspirou o desen-

volvimento desta obra foi catalisada pela carência de estudos con-
temporâneos que laborassem com meios involuntários de aquisição 
proprietária perante bens imateriais.

Se, de um lado, a própria economia mundial sofreu inúme-
ras transformações na forma de lidar com o dinheiro (interlocutor 
“poliglota” capitalista que já foi representado pelo escambo, ouro, 
moeda, papéis-moeda, e, hoje, créditos imateriais), e, de outro, o 
direito como um todo foi reinventado inúmeras vezes para acom-
panhar os desenvolvimentos sociais, não faria sentido a perenidade 
hermenêutica de vetustos institutos jurídicos.

A funcionalização da tutela jurídica que superou a preocupa-
ção, exclusiva, com a estrutura dos bens, afetou diretamente todo o 
direito privado e público, mas passou a léguas do patrimonialismo 
dominante que caracteriza o estudo da Propriedade Intelectual.
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Para habilitar uma abordagem funcionalizada (e atualizada) 
da usucapião, é feita uma releitura dos dispositivos do Código Civil 
de modo a habilitar uma hermenêutica compatível com o século 
XXI que se inicia, tal como cabe ao âmbito acadêmico.1 Isto não 
quer dizer, porém, que se adotará a análise econômica2 do direito 
como método hermenêutico para a solução da contenda intelectual 
que se propõe, em que pese haver direta incidência dos princípios 
da ordem econômica para o estudo das hipóteses aqui ventiladas.

Entretanto, fora do âmbito patentário, a presente obra não 
tratará dos demais institutos da propriedade industrial, visto que 
há importantes diferenças em suas teorias críticas que podem 
afetar a conclusão sobre modus aplicandi da aquisição originária 
pela usucapião.

A incidência da usucapião, verba gratia, no direito marcário 
teria de concorrer com outros requisitos específicos (tais como a 
norma de ordem pública presente no artigo 4º, VI, da Lei 8.078) que 
não serão abordados pelo presente estudo, mas tal não significa 

1 “A civilística, mais do que ceder à sugestão do dogmatismo em todas as suas mani-
festações, também de natureza sociológica, ou a elegantes polêmicas sobre o méto-
do, deveria percorrer o caminho da releitura do código civil e das leis especiais á luz 
das normativas comunitárias e da Constituição, sugerindo para a sociedade, nova 
nos ideais e nas estruturas, uma normativa moderna e adequada” in PERLINGIERI, 
Pietro. Direito Civil na Legalidade Constitucional. Traduzido por: DE CICCO, Maria 
Cristina, Rio de Janeiro: Renovar, 2008, 102.

2 “Tal perspectiva, prescindindo da credibilidade dos resultados aplicativos, é criticável em si 
como metodologia, pela sua unilateralidade e pela substancial função individualista, mate-
rialista e conservadora certamente em contraste com a legalidade constitucional: o mercado 
não é critério autônomo de legitimidade” mesmo porque “A proteção dos direitos por 
vezes requer decisões que do ponto de vista da economia são ineficientes. Se não fosse assim, 
então o direito reduzir-se-ia a subsistema da economia, isto é, a função de guarda externa 
do funcionamento correto da racionalidade econômica” in PERLINGIERI, Pietro. Direito 
Civil na Legalidade Constitucional. Traduzido por: DE CICCO, Maria Cristina, Rio de 
Janeiro: Renovar, 2008, 106. Os constitucionalistas brasileiros modernos também 
enveredam tal linha: “Demais disso, é preciso usar a Constituição como instrumento de 
luta, para resistir às tendências que já se esboçam no horizonte, de “despersonalização” e 
“repatrimonialização” do Direito Privado, na linha do pensamento neoliberal globalizado, 
segundo o qual o papel do Direito não é mais cuidar das pessoas, com suas necessidades e 
seus projetos, mas apenas garantir a estabilidade das relações econômicas, em ambiente de 
livre mercado” in SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. 2ª 
Edição, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 104.
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ser a ele inaplicável. A delimitação do tema foi realizada apenas 
com o intuito de cumprir satisfatoriamente os níveis de pesquisa e 
aprofundamento.3

Por outro lado, o estudo da apropriabilidade dos signos dis-
tintivos registrados, por afetar de forma mais branda o interesse 
público primário, seria de menor monta dentro da perspectiva do 
acesso aos bens essenciais tecnológicos.

Ademais, a corrente que adota a incidência da aquisição ori-
ginária à “propriedade” serve mediatamente para atender aqueles 
que destinam função social ao objeto tecnológico peculiar à exclu-
sividade alheia, e, imediatamente, à toda sociedade que ganha uma 
outra fonte de acesso. Nasce a possibilidade de uma “dupla” (ou 
múltipla) exclusividade que possibilite a concorrência legítima4 al-
mejada pelo constituinte (artigo 170 da CRFB).

Para tanto, discorreu-se acerca de doutrina que habilita a in-
tegração produtiva das normas gerais de Direito Civil como fonte 
subsidiária à propriedade intelectual, também no que é pertinente 
ao estudo da usucapião, sem que isso implique na adequação do 
fato à norma. Também não será objeto de proposição a utilização 
sem observação das idiossincrasias, e características específicas, do 
modelo “pronto” previsto no artigo 1.243 da Lei 10.406/2002.

3 “quanto mais se restringe o campo, melhor e com mais segurança se trabalha. Uma tese 
monográfica é preferível a uma tese panorâmica. É melhor que a tese se assemelhe a um 
ensaio do que a uma história ou a uma enciclopédia”, in ECO, Umberto. Como se faz 
uma tese. Traduzido por: SOUZA, Gilson Cesar Cardoso de. São Paulo: Perspectiva, 
2009, 22ª Edição, p. 10.

4 “O nome mesmo, em seu significado literal, é expressivo: os concorrentes correm juntos 
rumo a uma única meta; vence quem chega primeiro. O jogo é leal, enquanto cada um tenta 
chegar a frente dos demais, com suas próprias forças; quando assim se procede, o direito as-
siste passivo à concorrência, como os árbitros de uma corrida”. Tradução de: “El nombre 
mismo, en su significación litera, es expresivo: los concurrentes corren juntos hacia una 
misma meta; vence quien llega primero. El juego es leal, en tanto cada uno se sirve, para 
adelantar a los demás, de sus propias fuerzas; cuando se hace así, el derecho asiste impasible 
a la competencia, como los jueces a una carrera” in CARNELUTTI, Francesco. Usuca-
pion de La Propiedad Industrial. Traduzido por: OSUNA, Francisco Apodaca, Cidade 
do México: Editorial Porrua, 1945, p. 40.
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Nessa proposta, foi abordada a histórica divergência acerca da 
natureza jurídica dos privilégios de invenção,5 para que, então, se 
possa analisar a possibilidade de usucapir este direito real.6 Tal pre-
ocupação surge do fato de que não seria possível defender uma co-
-utência sem antes se estabelecer sobre qual instituto – ainda que sui 
generis – o exercício do pólo ativo incidiria.

Outrossim, não se pode olvidar que a propriedade intelectual 
constitui faceta jurídica criada, visando à promoção do interesse pú-
blico7 primário8 que coaduna com a difusão tecnológica. O domínio 
público é, destarte, o caminho natural de toda a tecnologia, resul-
tando numa cotitularidade social de determinado objeto.9

5 “Os poderes proprietários – porque abstratos e indefiníveis a priori – dão ao conteúdo da 
propriedade moderna uma total indefinição e imprecisão, que lhe garante a possibilidade de 
contínua e ilimitada permanência” CORTIANO, Eroulths Junior. O Discurso Jurídico da 
Propriedade e suas Rupturas: Uma Análise do Ensino do Direito de Propriedade. Rio de 
Janeiro: Editora Renovar, 2002, p. 122.

6 “tenho para mim que as patentes, por traduzirem um direito real de propriedade, a to-
dos interessa indistintamente. Tanto é assim, que passado o prazo de vigência caem, 
impreterivelmente, em domínio público, tenham ou não - entidades ou pessoas - inte-
resse em aproveitarem-se do conhecimento por ela trazido” in BRASIL, Tribunal Re-
gional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, AI 
2008.02.01.000078-7, DJ 18.03.2008.

7 “Há uma aproximação terminológica entre interesse público e interesse geral. O inter-
esse público não é a soma de interesses particulares (...) O interesse é público quando se 
refere aos beneficiários da atividade administrativa, e não aos entes que a exercem” in 
CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 6ª Edição, São 
Paulo: Dialética, 2008, p. 32 – 33.

8 “Interesse público ou primário, repita-se, é o pertinente à sociedade como um todo, e só 
ele pode ser validamente objetivado, pois este é o interesse que a lei consagra e entrega à 
compita do Estado como representante do corpo social. Interesse secundário é aquele que 
atina tão-só ao aparelho estatal enquanto entidade personalizada” in MELLO, Celso 
Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 28ª Edição, São Paulo: Edi-
tora Malheiros, 2011, p. 99.

9 “Esse, ao sentir do Autor, é um dos elementos cruciais para a corroboração da usu-
capião no setor das propriedades evanescentes. Se a co-titularidade é uma certeza 
consagrada a termo, o momento de sua ocorrência passa a ser secundário em face da 
deflagração do ato em si”.
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Tal se dá, a priori, com a publicização da tecnologia estampada 
num pedido de patente que gera, a partir da concessão, o direito de 
oponibilidade contra os não-titulares10 do privilégio.11

Para tanto, adentrar-se-á ao estudo de sua natureza jurídica, 
sua previsão Constitucional-histórica, bem como seu impacto pe-
rante outros valores constitucionalmente assegurados, em especial, 
o direito à livre iniciativa e à concorrência.

Ademais, foi averbado o cabimento de interpretação analógica 
do “uso” como substitutivo do requisito “posse física” dos bens 
para com as patentes de invenção, bem como as peculiaridades es-
pecíficas de uma usucapião sem exclusão do titular originário ge-
rando uma “compropriedade”.

De fato, a usucapião no seu âmbito normal implicaria na simul-
tânea constituição de um direito real, com a perda (pelo menos da 
exclusividade ou total abrangência) de algum atributo que antes 
concentrava. Contudo, conforme argumentação consignada em 
item próprio, a natureza ubíqua da propriedade imaterial permitirá 
uma usucapião inclusiva.

Nesse diapasão, insta comparar a relação entre a aplicação da 
usucapião na seara da propriedade industrial, para com o instituto 
das licenças compulsórias, bem como a necessidade de ambas para 

10 “De igual modo, o direito de propriedade deve afeiçoar-se ao novo modelo, que impõe respei-
to e equilíbrio aos interesses não-proprietários, mas nem por isso de menor dignidade. Os 
limites e restrições à autonomia e liberdade contratual, que já se encontram assimilados em 
nosso conhecimento, devem ser estendidos à propriedade. Os tradicionais direitos de uso, 
gozo e disposição, entendidos tradicionalmente como absolutos, podem ser travados em fa-
vor de terceiros não-proprietários, mas com interesses dignos de tutela. Em termos diversos, 
as chamadas normas de intervenção - de proteção, de direção e de intervenção’ - têm plena 
aplicação à propriedade. Interessa ao direito não só a existência de proprietários, mas sim de 
bons proprietários, que ajam bem, socialmente. Sobre essa base criam-se novas obrigações 
aos proprietários - assim como aos - contratantes - como, por exemplo, o dever de diligência 
no cumprimento da prestação devida, o de comportar-se de boa fé e a proteção de interesses 
de terceiros” in LOUREIRO, Francisco Eduardo. A Propriedade como Relação Jurídica 
Complexa. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 87.

11 “O argumento não é diferente para a oponibilidade: esta se refere ao conhecimento, ao regime 
de publicidade, e objeto da publicidade não é o efeito (isto é, a situação subjetiva), mas o fato a 
partir do qual tem origem o efeito” in PERLINGIERI, Pietro. O Direito Civil Na Legalidade 
Constitucional. DE CICCO, Maria Cristina. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 893.
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compor um sistema justo e equitativo12 que fuja da dualidade “uso 
autorizado” versus contrafação.13 A debandada do maniqueísmo 
proprietário (ou do acesso não anuído) permite e propugna uma 
atuação mais cautelosa e funcional por parte do titular, em nítida 
obrigacionalização do seu direito de excluir.

Não obstante, será objeto de abordagem crítica14 a tese carnellu-
tiana de servidão empresarial como saída à ausência de previsões 
legais específicas para a usucapião dos bens imateriais da proprie-
dade intelectual. Contudo, conforme antecipado, limitar-se-á tal 
análise ao direito patentário.

Nesse sentido, são propostos critérios de cabimento para aqui-
sição da não oponibilidade ao direito de exclusiva, pelo exercício do 
uso contínuo de tecnologias afeitas à patente, intimamente relacio-
nada à noção de supressio e ao abuso do direito proveniente de uma 
conduta omissiva por parte do titular originário.

Por último, ventilou-se o modus faciendi no exercício das prerro-
gativas usucapientes em sede judicial, procedimentos administrati-
vos, os efeitos perante o dono da patente, a limitação da apropriabili-
dade dos direitos na seara patrimonial da tecnologia (ressalvados, 
destarte, todos os direitos existenciais do autor da invenção),15 e o 
prazo para a aquisição.

Portanto, apresenta-se a temática da aplicação analógica, com 
as definições dos pressupostos específicos para tanto, da usucapião 
“civil” para as patentes de invenção. Tal instituto é capaz de dar 

12 “O ‘justo’, portanto, significa aquilo que é legal e aquilo que é igual ou equitativo, e o ‘injusto’ 
significa que é ilegal e aquilo que é desigual ou não equitativo” in ARISTÓTELES. Ética a 
Nicômaco. Traduzido por: BINI, Edson, São Paulo: Editora Edipro, 2007, p. 146.

13 “Se o direito de propriedade deve ser individual, o seu exercício deve ser social” in FACHIN, 
Luiz Edson. Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p.66.

14 “É bem possível, portanto, que coletâneas de Leis e de constituições possam ser úteis aos 
estudantes capazes de manuseá-las criticamente e julgando que medidas são valiosas ou o 
contrário, e que tipo de instituições se ajustam a que tipo de características nacionais” in 
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Traduzido por: BINI, Edson. São Paulo: Editora 
Edipro, 2007, p. 318.

15 Posto que comportam feixe jurídico fora do círculo de disponibilidade.
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a devida finalidade social16 ao direito de propriedade industrial, 
tendo em vista a superação do paradigma de exclusão para atingir-
-se uma inclusão17 sócio-tecnológica plúrima.

Assim, propõe-se a incidência de uma “usucapião especial” 
nos parâmetros da propriedade industrial, ainda quando o ti-
tular patentário exerça – timidamente – a destinação econômica 
do direito, tendo em vista que “o interesse coletivo deve prevalecer 

16 “Essas diversas modalidades de usucapião confirmam a presença, no sistema brasileiro, da 
função social da posse, plenamente vinculante, ainda que não prevista expressamente na 
Constituição. Ao contrário da função social da propriedade, não julgou necessário o cons-
tituinte fazer expressa previsão da função social da posse. Isto porque, sendo a posse um 
exercício de fato, a sua própria existência, como uma relação de fato socialmente admitida, 
já pressupõe a conformidade deste exercício a uma finalidade socialmente relevante. O aten-
dimento da função social apresenta-se assim, como pressuposto de merecimento de tutela 
da posse que, por isso mesmo, não pode ser objeto de proteção jurídica apartada dos valores 
sociais e existenciais de que serve de instrumento” in TEPEDINO, Gustavo. Teoria dos 
bens e situações subjetivas reais: esboço de uma introdução. Temas de Direito Civil. Tomo 
II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 157.

17 “A definição da titularidade leva em conta afastar os outros com aquela visão clássica de 
que o fato que se passa é direito do titular único e exclusivo, o que, evidentemente, está 
superado. Hoje, o direito se mostra em relação a outro, para operar um juízo de inclusão 
e respeito. Daí porque a marca em objeto da relação jurídica e não em objeto de direito” 
FACHIN, Luiz Edson. Teoria Crítica do Direito Civil. 2ª Edição, Rio de Janeiro: Ed. 
Renovar, 2003, p. 160.
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sobre o individual”18 segundo conhecida linhagem de pensamento 
aristotélica,19 ainda que objeto de vasta crítica.20

Tal foco prioriza uma tutela jurídica do exercício21 do direito, ao 
invés de sua mera manutenção,22 posto que o interesse público primário 
se faz atinente não à formalidade do título, mas à virtude, ao uso da 
prerrogativa jurídica que faça jus à concessão pelo ordenamento.

1. A propriedade intelectual  
e as relações proprietárias

“- Bien sûr. Quand tu trouves un diamant n’est à personne,  
il est à toi. Quand tu trouves une ilê qui nest à personne, elle 

est à toi. Quand tu as une idée le premier, tu la fais bre-
veter: elle est à toi.  

18 in TEPEDINO, Gustavo. Teoria dos bens e situações subjetivas reais: esboço de uma in-
trodução. Temas de Direito Civil. Tomo II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 167. No 
mesmo sentido: BEVILAQUA, Clovis. Direito das Coisas. 3ª edição, Rio de Janeiro: 
Livraria Freitas e Bastos, 1951, p. 118: “O interesse social, quando em conflito com indiví-
duo deve prevalecer, porque a sociedade é o meio, em que o homem vive; não há homem fora da 
sociedade”; Ainda, “O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado 
é princípio geral de Direito inerente a qualquer sociedade (...) a Administração, por repre-
sentar o interesse público, tem a possibilidade, nos termos da lei,de constituir terceiros em 
obrigações mediante atos unilaterais” in MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de 
direito administrativo. 28ª Edição, São Paulo: Editora Malheiros, 2011, p. 96; Na exata 
toada: “A supremacia do interesse público significa sua superioridade sobre os demais inte-
resses existentes em sociedade. Os interesses privados não podem prevalecer sobre o interesse 
público. A indisponibilidade indica a impossibilidade de sacrifício ou transigência quanto 
ao interesse público, e é uma decorrência de sua supremacia” in JUSTEN FILHO, Marçal. 
Curso de direito administrativo. 6ª Edição, Belo Horizonte: Editora Fórum, 2010, p. 117.

19 in ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Traduzido por: BINI, Edson, São Paulo: EDIPRO, 
2007, p. 39.

20 “Não é crível supor que nos dias atuais prevaleça o axioma da “superioridade do interesse pú-
blico sobre o privado” in FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Direitos 
Reais. 6ª Edição, Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2009, p. 49.

21 Para uma visão filosófica da premissa adotada, vide: ARISTÓTELES. Ética a Nicôma-
co. Traduzido por: BINI, Edson. São Paulo: EDIPRO, 2007, p. 53.

22 Nesse sentido remeta-se a: FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. 
Direitos Reais. 6ª Edição, Rio de Janeiro: Lumen Júris: 2009, p. 94.
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Et moi je possêde les étoiles, puisque jamais personne 
avant moi n’a songé à les posséder”. 

SAINT-EXUPERY.23

Os institutos seculares da propriedade,24 posse,25 casamento26 e 
contrato27 foram edificados sob uma lógica tendente a manutenção 
de tais direitos, bens e poderes. Muitas das vezes, tais institutos são 

23 Na tradução livre: “Pois bem. Quando você encontra um diamante e ele não é de ninguém, 
passa a ser seu. Quando você acha uma ilha que não é de ninguém, ela passa a ser sua. 
Quando você é o primeiro a ter uma idéia, você a patenteia: ela passa a ser sua. E eu possuo as 
estrelas, porque jamais alguém antes de mim sonhou em possuí-las” In SAINT-EXUPERY, 
Antonie de. Le petit Prince. Paris: Editions Gallimard, 2006, p. 52.

24 “A entrada em cena de uma organização social e política racional-individualista, baseada 
economicamente na circulação de riquezas, carente de segurança e certeza, fez com que uma 
determinada concepção de propriedade ocupasse o centro do universo jurídico” CORTIA-
NO, Eroulths Junior. O Discurso Jurídico da Propriedade e suas Rupturas: Uma Análise 
do Ensino do Direito de Propriedade. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2002, p. 5.

25 “Resumindo, a função social da posse é uma abordagem diferenciada da função social da 
propriedade, na qual não apenas se sanciona a conduta ilegítima de um pro prietário que não é 
solidário perante a coletividade, mas se estimula o direito à mora dia como direito fundamental 
de índole existencial, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. Cumpre perceber que 
a função social da propriedade recebeu positiva ção expressa no Código Civil (art. 1.228, § 1°), 
mas o mesmo não aconteceu com a fun ção social da posse. Contudo, a ausência de regramento 
no direito privado em nada per turba a filtragem constitucional sobre este importante modelo 
jurídico, pois o acesso à posse é um instrumento de redução de desigualdades sociais e justiça 
distributiva” in FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. 
6ª Edição, Rio de Janeiro: Lumen Júris: 2009, p. 39.

26 “A modernidade deixou como legado para o mundo contemporâneo um sistema de direito 
civil centrado da prevalência do patrimônio sobre quaisquer outros valores (...) isso só pode-
ria ser assegurado por meio do monopólio legal para a constituição da família, ou seja, de 
modo que apenas uma alternativa houvesse para quem desejasse constituir nova família: o 
casamento” in NAMUR, Samir. A desconstrução da preponderância do discurso jurídico do 
casamento no direito de família. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 02.

27 “As noções a respeito do indivíduo como sujeito de direito e do seu poder da vontade como 
indispensáveis fundamentos do Direito Privado erigiram, com efeito, como pilares do ordena-
mento jurídico clássico-privatístico, a propriedade (inclusive por transmissão causa mortis) 
e o contrato, encarados como esferas sobre as quais o indivíduo exercia sua plena e quase 
ab soluta autonomia. Tais concepções se mostraram inadequadas e desatualizadas no contexto 
da valorização dos direitos fun damentais da pessoa humana na construção de ordenamento 
jurídico baseado em valores e princípios democráticos iguali tários, solidaristas e humanistas” 
in GAMA, Guilherme Calmon Nogueira Da. Princípios Constitucionais de Direito de 
Família. Noções Gerais sobre o Direito de Família. São Paulo: Editora Atlas, 2008, p. 22.
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resguardados pelo sistema jurídico, ainda que outros núcleos de in-
teresses contrapostos possam sofrer com a inobservância de diver-
sos valores que lhes têm como essenciais.28

A ausência de senso um de alteridade poderia ser deflagrada 
naqueles legitimados ao uso ativo de um direito civil, enquanto para 
os demais restava a probabilidade de sentirem a força do direito no 
pólo passivo da seara criminal.29 Como lecionou RÁO,30 à “proteção 
e ao aperfeiçoamento do homem, o direito pretende [ou devia pre-
tender]. Mas, para realizar este fim, não o considera isoladamente, 
considera-o, sim, em estado de comunhão com os seus semelhantes, 
isto é, como parte do todo social, a que pertence”.

A escassez de bens imóveis – ou de outros tipos de bens – não era 
uma preocupação real dos cidadãos que estavam no exercício de um 
múnus público (seja do Poder Executivo, Judiciário ou Legislativo), 
simplesmente por que tal sensação de carência não lhes era peculiar.

A “democracia” censitária, por sua vez, era suficiente à con-
servação31 de uma estrutura jurídica centenária, longe de qualquer 
forma de revolução, bem como afastada de maiores questionamen-
tos por parte daqueles que estavam no limbo32 social.

28 Em especial perante o Código Civil de 1916, é perceptível que o direito brasileiro 
‘sofreu’ forte influência européia, cujos resquícios são notados ainda hoje, remeta-se 
a: GAMA, Guilherme Calmon Nogueira Da. A nova filiação: O biodireito e as relações 
parentais: O estabelecimento da Parentabilidade-Filiação e os efeitos jurídicos da reprodução 
Assistida Heteróloga. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2003, p. 211.

29 “Deixemos os professores ensinarem na escola que a lei é igual para todos; caberá 
depois ao advogado explicar aos clientes que o direito civil é feito sobretudo para os 
bem situados, havendo para os demais o direito penal” in CALAMANDREI, Piero. 
Eles, os Juízes, Vistos por um Advogado. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 1995, p. 149.

30 RÁO, Vicente. O direito e a vida dos direitos. 1º Vol, São Paulo: Max Limonad, 1952, 
p. 37 e 38.

31 Para uma crítica apurada da ótica tradicional remeta-se à: BECCARIA, Cesare. Dos 
Delitos e Das Penas. tradução OLIVEIRA, Paulo M. 2ª Edição, Bauru: EDIPRO, 2010, p. 
23. No mesmo sentido: “Para todos os efeitos, a classe e o gênero eram “fatos da natureza” 
e a tarefa reservada à auto-afirmação da maioria dos indivíduos era “adaptar-se” ao nicho 
alocado, comportando-se como os demais ocupantes” in BAUMAN, Zygmunt. Modernidade 
Líquida. Traduzido por: DENTZIEN, Plínio, Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2001, p. 37

32 “Assim, quem pode ter é sujeito de direito, mas somente será sujeito na medida em que 
tenha. É a propriedade que qualifica o sujeito. Os não-proprietários (apesar de poderem, aos 
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Ao contrário de um sistema de integração entre os titulares e 
não titulares, o Direito era tido como simples forma de submissão 
dos últimos perante os primeiros, não servindo de estímulo a uma 
cooperação balanceada.33

Contudo, isso não importa dizer que inexistia a circulação de 
bens, direitos e riquezas, mas que tais eram objeto de contratos firma-
dos entre os já titulares para os neotitulares, sem alteração no âmbito 
populacional integrante da categoria fática “não-proprietários.”34

Aliás, os despossuídos eram figuras corriqueiras no mundo 
jurídico, especialmente quando passaram do status de coisas a 
pessoas,35 “engordando” o rol daqueles que integravam o erga 
omnes da exclusão36 proprietária, mas mantendo-se excluídos37 tout 

olhos do direito, sê-lo) são como ausentes da ordem jurídica, verdadeiros fantasmas à luz do 
dia. “Nesses quadrantes tudo ainda se reduz a ingressar nesse foro privilegiado do sujeito de 
direito: aquele que tem bens, patrimônio sob si, compra, vende, pode testar e até contrai núp-
cias. Para estes, o mundo do direito articulado sob as vestes da teoria do direito civil; para 
os demais, o limbo” CORTIANO, Eroulths Junior. O Discurso Jurídico da Propriedade e 
suas Rupturas: Uma Análise do Ensino do Direito de Propriedade. Rio de Janeiro; Editora 
Renovar, 2002, P. 121.

33 Sobre a organização passiva universal sem qualquer tipo de contrapartida, vide as 
observações de: FACHIN, Luiz Edson. Teoria Crítica do Direito Civil. 2ª Edição, Rio de 
Janeiro: Ed. Renovar, 2003, p. 103. 

34 A conformação social quanto a impossibilidade de se tornar titular, derivada de séculos 
de exclusão social, pode ser bem compreendida na póetica passagem a seguir: “Não 
ofereceu nenhum a Macabéa [que] Não cobiçou o bombom pois aprendera que as coisas são dos 
outros” in LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela. Rio de Janeiro: Rocco, 1998, p. 71.

35 Num outro contexto, mas ainda relevante: “Eles sabem que o sistema que consegue 
destruir suas vítimas antes que elas subam ao cadafalso...é incomparavelmente melhor para 
manter todo um povo em escravidão. Em submissão. Nada é mais terrível do que essas pr-
ocissões de seres humanos marchando como fantoches para a morte” in ARENDT, Hannah. 
Eichmann em Jerusalém – um relato sobre a banalidade do mal. Traduzido por SIQUEIRA, 
José Rubens, 9ª Reimpressão, São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p.22.

36 “a característica fundamental do direito de propriedade é a exclusão de toda ingerência alheia, 
a qual aparece aqui, como sabemos, em sua pujança máxima.” CHAMOUN. Ebert. Institui-
ções de Direito Romano. 6ª Edição, Rio de Janeiro: Editora Rio, 1977, p. 229.

37 “Campeiam a miséria, a desigualdade e a opressão social, sobretudo nos países periféricos. 
Os ricos estão cada vez mais ricos enquanto engrossa a legião de excluídos do pacto social, 
que vivem num verdadeiro Estado da Natureza, completamente alijados das benesses da ci-
vilização. Num mundo órfão de utopias, no qual as ideologias foram desmoralizadas pela sua 
distorcida experimentação prática, dilacera-se o tecido social, rasgado pela violência material 
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court. Aqui se faz menção expressa à abominável prática escravo-
crata brasileira, herança das tradições européias, mas ainda muito 
presente na realidade nacional.

Logo após sua abolição, apesar de seu habeas corpus, a ausência 
de um patrimônio mínimo acabava por manietá-los ao colonato, e fica-
vam (quase que num dejá-vu) submissos aos desídios voluntaristas 
dos poderosos.38

Essa falsa39 sensação de liberdade advinda do abolicionismo, 
porém, não convergia com a realidade sensível, posto que o:

modelo proprietário da modernidade tem profunda ligação com 
a visão atomística da sociedade, na qual o homem, enquanto 
indivíduo senhor de si e de seus atos, ocupa especial lugar. O 
indivíduo é proprietário de sua própria pessoa e tem capacidade 
de agir independente dos outros. Essa autonomia significa liber-
dade de agir, liberdade confunde-se então com propriedade. 
Ser proprietário significa ser livre. Justifica-se a propriedade na 
liberdade, e a liberdade na propriedade.40

À posteriori, mesmo com outras alterações paradigmáticas, os 
avanços (nos planos) normativos internos brasileiros, ou aqueles deri-
vados de pactos internacionais, eram dotados de pouca eficácia social. 
Aliás, resta indubitável que a premissa sobre a qual todas “as pessoas 
nascem livres e iguais em dignidade e direitos” do artigo I, da Declara-
ção Universal dos Direitos do Homem, acabou sendo interpretada 

ou simbólica emergente das relações as simétricas de poder travadas na sociedade” in SAR-
MENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. 2ª Edição, Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2010, p. XXIII.

38 Sobre a mão de obra (de ex-escravos) junto aos cafeicultores, vide: KOSHIBA, Luiz. 
História do Brasil. 7ª Edição, São Paulo: Atual Editora, 1996, p. 200.

39 Sobre a enganosa sensação de liberdade mas a escassez de bens essenciais, vide, por 
todos: TORRES, Marcos Alcino de Azevedo. A propriedade e a Posse – um confronto 
em torno da função social. 2ª Edição, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 41

40 CORTIANO, Eroulths Junior. O Discurso Jurídico da Propriedade e suas Rupturas: Uma 
Análise do Ensino do Direito de Propriedade. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2002, P. 91. 
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como a liberdade do mote liberalista,41 enquanto igualdade formal,42 e 
eventual capacidade à titularidade – sem garantir os meios de acesso.43

Não obstante, até meados do século XX, não havia qualquer ca-
racterística da “ciência jurídica”44 para servir de catalisador de uma 
transformação social, posto que aqueles que ditavam o direito esta-
vam bem satisfeitos com a realidade vigente, muito menos poderia 
se cogitar na moderna função promocional45 do direito.

41 “Na ótica liberal, tudo gira em torno, em última análise, da disciplina positiva dos instru-
mentos de circulação de riqueza, da qual a propriedade é o símbolo jurídico. A liberdade para 
contratar pressupõe a igualdade formal das pessoas e está indissociavelmente ligada à liberda-
de de o proprietário utilizar livremente a coisa, de acordo com sua natureza. Mais ainda. Sem 
propriedade, não há liberdade, mas, de modo inverso, não pode haver propriedade sem liberda-
de de gozá-la e de fazê-la circular sem nenhum limite” in LOUREIRO, Francisco Eduardo. 
A Propriedade como Relação Jurídica Complexa. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2003, p. 29.

42 “Quanto fosse verdade que a desigualdade é inevitável e mesmo útil na sociedade, é certo que 
só deveria existir entre os indivíduos e em virtude das dignidades e do mérito, mas não entre 
as ordens do Estado; que as distinções não devem permanecer num só lugar, mas circular em 
todas as partes do corpo político; que as desigualdades sociais devem nascer e desaparecer a 
cada instante, mas não perpetuar-se nas famílias” in BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e Das 
Penas. Traduzido por: OLIVEIRA, Paulo M. 2ª Edição, Bauru: EDIPRO, 2010, p. 88.

43 “Mas convém também lembrar, por outro lado, que o homem e a mulher livres de que falamos 
são seres encarnados e não abstrações metafísicas, que têm necessidades concretas e palpáveis, 
cujo não-atendimento obsta o exercício de qualquer liberdade de escolha. Quem tem fome, não 
é livre para nada!” in SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. 2ª 
Edição, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 151.

44 Não é pacífico na doutrina se o ordenamento jurídico seria objeto de uma ciência, 
efetivamente. Para uma leitura crítica recomenda-se o sucinto, e polêmico, artigo de 
BARBOSA, Denis Borges. A causa e a autoridade (Porque Direito não é ciência). Rio de 
Janeiro: http://denisbarbosa.addr.com/paginas/home/ciencia_conhecer.html, 1980, 
acessado em 18.04.2011: “Neste contexto, como aplicar o arsenal metodológico das ciências 
naturais, ou mesmo da panóplia própria das ciências sociais, ao Direito, mormente no sentido 
restrito da dogmática? Como utilizar os métodos de formulação de hipóteses e de comprovação 
das relações de causalidade entre uma variável independente e seu resultado, numa prática 
cujo propósito é a produção de autoridade?”. Por outro lado, ainda que se tenha o Direi-
to como ciência, o recurso à interdisciplinaridade tem sido suscitado pela doutrina 
como uma saída hábil à tendência auto-referencial do mundo jurídico. Vide, para 
tanto: PERLINGIERI, Pietro. O Direito Civil Na Legalidade Constitucional. Traduzido 
por: DE CICCO, Maria Cristina, Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 89. 

45 “As sistemáticas e as noções, na sua neutralidade valorativa aparente, são, na realidade, a 
sombra atrás da qual gerações de juristas, por vezes inconscientemente, contribuíram para 
o caráter estático e para a estabilidade de velhos valores, frustrando a função promocional 
do direito que constitui uma das reflorescentes redescobertas de qualquer legislador, seja ele 
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Nas palavras de ASCENSÃO, “Em vez de o direito se dirigir ao 
bem comum, encontramos uma tendência permanente para alguns dele se 
apropriarem, fazendo-o desviar para o seu próprio benefício.”46

Sem qualquer tipo de embaraço perante os demais desti-
natários das leis, os tipos normativos eram criados com o nítido 
intuito de preservação do status quo,47 focados na estrutura do 
ordenamento, ao invés de tocarem sua função. Leis feitas pelos 
poderosos,48 para os poderosos.49

inovador, reformador ou revolucionário” in PERLINGIERI, Pietro. O Direito Civil Na 
Legalidade Constitucional. Traduzido por: DE CICCO, Maria Cristina, Rio de Janei-
ro: Renovar, 2008. p. 89.

46 ASCENSÃO, José de Oliveira. O direito – introdução e teoria geral. 13ª Edição Refun-
dida, Lisboa: Almedina, 2011, p. 220.

47 Numa análise à crítica marxista do tema, vide: ARNAUD, André-Jean. & DULCE, 
Maria José Fariñas. Introdução à análise sociológica do direito. Rio de Janeiro: Renovar, 
2000, p. 65.

48 “A humanidade gemia sob o julgo da implacável superstição; a avareza e a ambição de um 
pequeno número de homens poderosos inundavam de sangue humano os palácios dos grandes 
e os tronos dos reis. Eram traições secretas e morticínios públicos. O povo só encontrava na 
nobreza opressores e tiranos; e os ministros do Evangelho, manchados na carnificina e com 
as mãos ainda sangrentas, ousavam oferecer aos olhos do povo um Deus de misericórdia e 
de paz” in BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e Das Penas. Traduzido por: OLIVEIRA, 
Paulo M. 2ª Edição, Bauru: EDIPRO, 2010, p. 23. Na ótica da história nacional: “se 
pode auferir a confluência paradoxal, de um lado, da herança colonial burocrática e patrimo-
nialista; de outro, de uma estrutura sócio-econômica que serviu e sempre foi utilizada não 
em função de toda a sociedade ou da maioria de sua população mas no interesse exclusivo 
dos ‘donos do poder’” in WOLKMER, Antônio Carlos. História do direito no Brasil. 3ª 
Edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 41.

49 “Se na Constituição o governo quer que fique estabelecido que alguns grandes proprietários 
da aristocracia reúnam em suas mãos tanto poder como os ricos, a gente acomodada e os 
deserdados da fortuna (isto é, como os eleitores das três classes reunidas, como o resto da na-
ção), o legislador cuidará também de fazê-lo, mas de maneira que não o diga tão às claras, tão 
grosseiramente, bastando para isso dizer na Constituição: os representantes da grande pro-
priedade sobre o solo, que o forem por tradição, e mais alguns outros elementos secundários, 
formarão uma câmara senhorial, em senado, como atribuições de aprovar ou não os acordos 
feitos pela câmara dos deputados eleitos pela nação, que não terão valor legal se os mesmos 
forem rejeitados pelo senado. Isto equivale apôr nas mãos de um grupo de velhos proprietários 
uma prerrogativa política formidável, que lhes permitirá contrabalançar a vontade nacional 
e de todas as classes que a compõem, por mais unânime que seja essa vontade” LASSALLE, 
Ferdinand. A Essência da Constituição. Traduzido por STÖNNER, Walter, 9ª Edição, 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 23 – 24.
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As tradições jurídicas, portanto, refletiam a sociedade na qual 
foram forjadas,50 “glorificando” o absolutismo proprietário, a au-
tonomia voluntarista51 para os negócios jurídicos, uma igualdade 
formal (e não material), mas sempre voltadas aos conceitos de sua 
contemporaneidade.52

Os conceitos53 jurídicos, por sua vez, ao invés de traduzirem 
significados imparciais54 traziam consigo uma carga axiológica ex-

50 ARNAUD, André-Jean.& DULCE, Maria José Fariñas. Introdução à análise sociológica 
do direito. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 60.

51 Sabe-se que “não há que se admitir um espaço de liberdade que afronte as diretrizes constitu-
cionais. Em outras palavras: a autonomia privada será merecedora de reconhecimento e tutela 
somente se representar a realização de um valor constitucional” BARBOZA, Heloísa Helena. 
Reflexões sobre a autonomia negocial, in O direito e o tempo: embates jurídico e utopia contem-
porâneas. TEPEDINO, Gustavo José Mendes. e FACHIN, Luiz Edson. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2008, p. 410. PERLINGIERI, Pietro. O direito civil na legalidade constitucional. 
Traduzido por: CICCO, Maria Cristina de.Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 355, com-
pleta: “O ato de autonomia negocial não é um valor em si: pode assim ser considerado, e dentro 
de certos limites, se e enquanto corresponder a um interesse merecedor de tutela”.

52 “Tem sido grande a culpa dos juristas de hoje – não apenas entre nós, mas em todos os paí-
ses – não assumirem uma posição na revisão dos conceitos dogmáticos e no ajustamento do 
direito às novas realidades legislativas e às superiores exigências da reforma social. Apegada 
a estruturas que exprimem no Direito Público ou no Privado às novas condições econômicas 
e espirituais de determinadas épocas, a cultura jurídica não se lança à procura das formas no-
vas e, vendo-as botar desordenadamente na legislação empírica, forjada pelas circunstâncias, 
via de regra desdenhou seu estudo sistemático e o seu julgamento teórico. Defender o direito 
é, assim, essencialmente, renovar o Direito” in FACHIN, Luiz Edson. Teoria Crítica do 
Direito Civil. 2ª Edição, Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2003, p. 321.

53 “A precisão das palavras é signo e garantia do desenvolvimento da ciência”. Tradução livre: 
“La precisión de las palabras es signo y garantía del desarrollo de la ciencia” in CARN-
ELUTTI, Francesco. Usucapion de La Propiedad Industrial. Traduzido por: OSUNA, 
Francisco Apodaca, Cidade do México: Editorial Porrua, 1945, p. 65.

54 Aqui não se quer defender a existência de neutralidade, mas de criticar a parcia-
lidade geradora de iniqüidades: “Pecam as teorias que se julgam neutras, desprovidas 
de qualquer valor no corpo de sua análise sobre um determinado objeto, pois a intenção de 
neutralidade é em si dotada de um valor filosófico, uma escolha que, se verdadeira em si, não 
necessitaria construir-se em oposição ao privilégio: a neutralidade analítica é impossível, bem 
como, paradoxalmente, a intenção de neutralidade é sem dúvida um valor social dotado de 
uma finalidade – de que o pensamento jurídico não deve encontrar fundamento na empiria 
social, mas tão somente na lógica científica” in FACHIN, Luiz Edson. Estatuto Jurídico 
do Patrimônio Mínimo. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p.35. O mesmo autor em outra 
obra afirma categoricamente: “É necessário revelar a teia anterior a essa classificação, 
que é tecida para não ser questionada, mas deve passar pelo crivo de análise que desnude a 
suposta neutralidade dos conceitos jurídicos” in FACHIN, Luiz Edson. Teoria Crítica do 
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tremamente tendenciosa e tradicionalista.55 Por certo que a própria 
noção de “coisa” ficava refém dos propósitos do legislador, atentos 
à Teoria Geral do Direito segundo a qual os destinatários da norma 
eram – formalmente – iguais e abstratos.56 Dessa forma, é percep-
tível que a operação dos conceitos de forma estática, serve de real 
empecilho ao desenvolvimento57 do Direito – e da sociedade ao qual 
este é dirigido – como consentâneo ao tempo de seu exercício.58

Certamente, em épocas nas quais os objetos de maior valor pe-
cuniário eram aqueles tangíveis, nenhum sentido havia para dou-
trina a construção de um discurso estruturado sobre o que não era 
visível ou sensível.59

Assim, a sociedade material-patrimonialista solidificou o con-
ceito de posse como umbilicalmente vinculada a bens materiais, ao 
regime de poder físico e imediato sobre os elementos corpóreos. 

Direito Civil. 2ª Edição, Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2003, p. 169. No mesmo sentido: 
GOMES, Orlando. Direitos reais. 20ª Edição, Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 11, e 
BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas. 9ª Edi-
ção, Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 02.

55 “A abstração do conceito livra a propriedade das condições empíricas das coisas e das pessoas” 
CORTIANO, Eroulths Junior. O Discurso Jurídico da Propriedade e suas Rupturas: Uma 
Análise do Ensino do Direito de Propriedade. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2002, p. 114. 

56 Para um aprofundamento do tema remeta-se a: CORTIANO, Eroulths Junior. O 
Discurso Jurídico da Propriedade e suas Rupturas: Uma Análise do Ensino do Direito de 
Propriedade. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2002, p. 51, 57, e 58. Nessa toada: “É por 
isso que, em uma certa medida, o sujeito de direito, abstratamente considerado, é o sujeito de 
patrimônio. Para ser sujeito de patrimônio é preciso adquiri-lo, o que o torna sujeito do con-
trato” in FACHIN, Luiz Edson. Teoria Crítica do Direito Civil. 2ª Edição, Rio de Janeiro: 
Ed. Renovar, 2003, p. 298.

57 “Todavia, como as leis e costumes de um povo estão sempre atrasados vários séculos em 
relação às luzes atuais, conservamos ainda a barbárie e as idéias ferozes dos caçadores do 
norte, nossos selvagens antepassados” in BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e Das Penas. 
tradução OLIVEIRA, Paulo M. 2ª Edição, Bauru: EDIPRO, 2010, p. 36.

58 Por sinal, mutatis mutandi, a própria noção dos conceitos como déspotas de um único 
significado já era objeto de crítica antiga por parte da filosofia: “Assim, está claro que 
não é possível que o bem seja uma noção geral única e universal, pois se o fosse não seria 
predicável em todas as Categorias, mas somente em uma” in ARISTÓTELES. Ética a Nicô-
maco. Traduzido por: BINI, Edson. São Paulo: Editora Edipro, 2007, p. 44.

59 Ignorando a lição de SAINT-EXUPERY para quem “L’essentiel est invisible pour les 
yeux”. Tradução livre: “O essencial é invisível aos olhos”, de SAINT-EXUPERY, Antonie 
de. Le petit Prince. Paris: Editions Gallimard, 2006, p.76.
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Contudo, paradoxalmente, mesmo o direito romano comportava a 
perspectiva de elementos imateriais, tais como direitos sobre direitos.

Por sua vez, com as vicissitudes sócio-históricas, até o presente 
século XXI, acabou-se por resultar na: 

profanação das tradições sagradas, ou seja, “pelo repúdio e 
destronamento do passado, e, antes e acima de tudo, da “tradi-
ção” - isto é, o sedimento ou resíduo do passado no presente; 
clamava pelo esmagamento da armadura protetora forjada de 
crenças e lealdades que permitiam que os sólidos resistissem 
à ‘liquefação’.60

Nesse diapasão, a evolução histórico-jurídica do instituto da 
usucapião, acabou dando cabo dos abusos dos titulares que tendes-
sem a exclusão injusta61 daqueles que integravam o pólo “passivo” 
de oponibilidade.

Em tal sentido caminhou a expansão constitucional de tutela 
aos valores62 existenciais,63 subvertendo a primazia tradicionalista 
dos valores patrimoniais sobre todos os demais,64 inclusive – even-

60 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Traduzido por: DENTZIEN, Plínio, Rio 
de Janeiro: Zahar Editora, 2001, p. 9.

61 Em sentido oposto quanto à justiça e o ordenamento: “O direito posto não é justo ou 
injusto. É, ou não, eficaz. Perece quando não adequado ao mundo do ser, ao modo de produção 
social” in GRAU, Eros Roberto. Direito Penal – Sob a Prestação Jurisdicional. Curitiba: 
Ed. Malheiros, 2010, p. 11.

62 Numa interessante crítica à grande abstração dos valores como elemento regente da 
condução hermenêutica, sugere-se verificar: GRAU, Eros Roberto. Direito Penal – Sob 
a Prestação Jurisdicional. Curitiba: Ed. Malheiros, 2010, p. 16. No mesmo sentido: PER-
LINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil. Introdução ao Direito Civil Constitucional. 
Traduzido por: DE CICCO, Maria Cristina. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p.63

63 Vide: MEIRELES, Rose Melo Vencelau. Autonomia Privada e Dignidade Humana. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2009, p 09. 

64 Nesse sentido: GAMA, Guilherme Calmon Nogueira. Concorrência Sucessória à Luz 
dos Princípios Norteadores do Código Civil de 2002, São Paulo: Revista Brasileira de 
Direito da Família, p. 12, e GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Princípios Cons-
titucionais de Direito de Família. São Paulo: Editora Atlas, 2008, p. 120. Ainda nesse 
diapasão, remeta-se a PERLINGIERI, Pietro. O Direito Civil Na Legalidade Constitucio-
nal. Traduzido por: DE CICCO, Maria Cristina. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 119.
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tualmente – sobre o direito de propriedade. A repersonalização65 
pela qual passou o ordenamento civil acabou por importar numa 
releitura funcionalizadora das instituições de titularidades,66 confor-
mando-as com outros princípios67 e direitos.

No ápice do capitalismo,68 incluindo-se o século XXI, uma ver-
tente consumista dominou a sociedade, crescendo a percepção dos 
desejos enquanto necessidades, e, portanto, ampliou-se a imperativi-
dade do acesso, submetendo as pessoas aos bens.69

65 Por todos, vide: FACHIN, Luiz Edson. Teoria Crítica do Direito Civil. 2ª Edição, Rio de 
Janeiro: Ed. Renovar, 2003, p. 193.

66 “A propriedade deixa de ser um direito da pessoa para se transformar no princípio da organi-
zação da sociedade marcada agora pelo signo do econômico” CORTIANO, Eroulths Junior. 
O Discurso Jurídico da Propriedade e suas Rupturas: Uma Análise do Ensino do Direito de 
Propriedade. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2002, p. 9.

67 Acompanhamos, para tanto, a noção de princípio enveredada pela doutrina: “Dispo-
sição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito 
e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente porque 
define a lógica e a racionalidade do sistema normativo, conferindo-lhe a única que lhe 
dá sentido harmônico” in MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Eficácia das Normas 
Constitucionais e Direitos Sociais. São Paulo: Editora Malheiros, 2009, p.33.

68  Segundo parte crítica da doutrina, tal sistema econômico acabou por “corromper” 
o sistema jurídico: “Não me refiro neste passo, no entanto, a transgressões a regras e prin-
cípios contemplados no direito posto pelo Estado, mas ao caráter transgressor do capitalismo, 
tal como se desenvolve no plano da realidade. E que a atuação dos agentes econômicos na bus-
ca de enriquecimento é essencialmente transgressora das regras inerentes ao sistema, regras 
de atuação econômica que conformam suas subestruturas enquanto sistema econômico. Essas 
regras são continuamente rompidas no processo de desenvolvimento capitalista. Toda inova-
ção capitalista implica a transgressão, no plano do ser, das práticas rotineiras do capitalismo 
e do mercado. Daí que a transgressão dessas regras compõe-se no cerne da lei de desenvolvi-
mento do capitalismo, conformando seu caráter dialético” in GRAU, Eros Roberto. Direito 
Penal – Sob a Prestação Jurisdicional. Curitiba: Ed. Malheiros, 2010, p. 26.

69  “O capitalismo não entregou os bens às pessoas; as pessoas foram crescentemente entregues 
aos bens; o que quer dizer que o próprio caráter e sensibilidade das pessoas foi reelaborado, 
reformulado, de tal forma que elas se agrupam aproximadamente (...) com as mercadorias, 
experiências e sensações (...) cuja venda é o que dá forma e significado a suas vidas” in 
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Traduzido por: DENTZIEN, Plínio, Rio 
de Janeiro: Zahar Editora, 2001, p.100. Não se está aqui a propagar tal ideal, mas 
exatamente estabelecer a crítica acerca da inversão de papéis entre propriedade 
e personalidade, ao maximizar o papel da primeira face à segunda, ao invés de 
funcionalizá-la em prol da última.
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Já na seara da apropriação em si, até que chegássemos ao atual 
cenário jurídico no direito brasileiro, rigorosos requisitos70 (objetivos 
e subjetivos) foram moldados, sempre tendentes à manutenção do an-
tigo proprietário, face ao candidato a titularidade do direito “absoluto”.

A inteligência jurídica era conformada pela simples imponde-
ração de valores, na qual a escala da balança começava viciada pelo 
maior peso emprestado ao dogma da “perenidade” do direito de 
propriedade. Em segundo plano, o interessado ao direito à proprie-
dade deveria estar imbuído de longo prazo, exercício contínuo, e, 
por último, funcionalidade social.

De certa forma trágicômica, o sexto71 elemento da propriedade 
– função social – era demandado de modo muito mais intenso ao 
pretendente à titularidade originária,72 do que daquele que a detinha 
de maneira derivada, mas que nunca a exercera (ao menos adequa-
damente). Entretanto, crescia lenta e gradualmente, a perspectiva 
de centros de interesses extra-proprietários como partícipes do nú-
cleo jurídico tutelado73 pela ordem constitucional.

70 Que é objeto de abordagem específica no capítulo “A usucapião perante os privilé-
gios de invenção”.

71 Os cinco outros atributos proprietários sempre estiveram estampados nas 
legislações brasileiras, e em muitas outras em todo o mundo: “usar, go-
zar, fruir, dispor, e reivindicar de quem quer que seja”. “A doutrina se torna-
ra de tal modo confusa a respeito do tema, que acabara por admitir que a proprie-
dade privada se configurava sob dois aspectos: (a) como direito civil subjetivo e (b) 
como direito público subjetivo. Essa dicotomia fica superada com a concepção de que  
a função social é elemento da estrutura e do regime jurídico da propriedade; é, pois, princípio 
ordenador da propriedade privada; incide no conteúdo do direito de propriedade; impõe-lhe 
novo conceito. Por isso, a noção de situação jurídica subjetiva (complexa) tem sido usada para 
abranger a visão global do instituto, em lugar daqueles dois conceitos fragmentados. Nela 
resguarda-se o conjunto de faculdades do proprietário, dentro da delimitada esfera que a disci-
plina constitucional lhe traça” in SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional 
Positivo. 22ª Edição, São Paulo: Ed. Malheiros, 2003, p.272.

72 Para um aprofundamento sobre as razões que legitimam o uso do termo, vide: FER-
RAZ, Sérgio. Usucapião Especial in DALLARI, Adilson Abreu. & FERRAZ, Sérgio. 
Estatuto da Cidade (Comentários à Lei Federal 10.257/2001) 3ª edição. São Paulo: Editora 
Malheiros, 2010, p. 139.

73 “A propriedade, portanto, não seria mais aquela atribuição de poder tendencialmente plena, 
cujos confins são definidos externamente, ou, de qualquer modo, em caráter predominante-
mente negativo, de tal modo que, até uma certa demarcação, o proprietário teria espaço livre 
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Entretanto, a evolução sócio-jurídica do direito “de proprie-
dade” para direito “à propriedade,”74 cujo um dos marcos teóricos 
principais se deu com o advento do artigo XVII da Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos,75 era, então, inimaginável.

Bastante robusta, por sinal, restava a divisão, incomunicável, 
entre os regimes do Direito Público e Direito Privado, como se os 
últimos estivessem imunes a qualquer controle, ou aplicação, cons-
titucional.76 Tal distância era ainda maior pela relevante vulnerabili-
dade histórica da seara pública, em face de certa estabilidade predo-
minante no âmbito privado.77

No corpo social que tinha os bens de raiz78 como os mais essen-
ciais ao tráfego econômico, também fez sentido a adoção de prazos 

para suas atividades e para a emanação de sua senhoria sobre o bem. A determinação do 
conteúdo da propriedade, ao contrário, dependerá de centros de interesses extraproprietários, 
os quais vão ser regulados no âmbito da relação jurídica de propriedade” in TEPEDINO, 
Gustavo José Mendes. Contornos constitucionais da propriedade privada. In Temas de di-
reito civil. 4ª Edição, Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.336.

74 Em que pese o dispositivo da Declaração Universal de Direitos Humanos não esmi-
uçar a natureza da propriedade, entende-se, por uma interpretação sistemática de que 
a Declaração estaria assegurando um mínimo de titularidade privada, e não somente 
propriedade pública ou comunitária.

75 “Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros” (grifado).

76 “Este critério diferenciador não é de todo satisfatório: de fato, ainda que normalmente a 
propriedade pertencente a um ente público é <<pública>> e a pertencente a um particular 
é <<privada>>, pode ocorrer que a propriedade de um bem produtivo que desenvolva uma 
função de interesse nacional ou de utilidade geral, apesar de pertencer a um privado, seja 
submetida a uma disciplina publicista” PERLINGIERI, Pietro. Direito Civil na Legali-
dade Constitucional. Traduzido por: DE CICCO, Maria Cristina, Rio de Janeiro: Ren-
ovar, 2008, 927.

77 “Quando num país irrompe e triunfa a revolução, o direito privado continua valendo, mas 
as leis do direito público desmoronam e se torna preciso fazer outras novas” in LASSAL-
LE, Ferdinand. A Essência da Constituição. Traduzido por STÖNNER, Walter, 9ª 
Edição, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 39.

78 Para a perspectiva de tal assertiva no direito romano, vide: CHAMOUN. Ebert. Ins-
tituições de Direito Romano. 6ª Edição, Rio de Janeiro: Editora Rio, 1977, p. 215. Na 
mesma toada, mas com relação à sociedade brasileira no século XX: DANTAS, San 
Tiago. Programa de Direito Civil III, Direito das Coisas. Rio de Janeiro: Edição Histórica 
– Editora Rio, 1979, p.124.
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muito maiores79 para a aquisição originária dos bens imóveis do que 
para os dotados de mobilidade.

Dessa forma o direito privado80 (em especial o Direito Civil), 
consolidado pelo viés patrimonialista, harmonizou e organizou 
todo o sistema jurídico “eternizando” parâmetros para as demais 
áreas da convivência social.

A propriedade intelectual, por sua vez, como seara jurídica 
– extremamente – recente (comparada às demais na estrutura do 
direito privado), agonizando a ausência81 doutrinária82 (como num 

79 Vide: GOMES, Orlando. Direitos reais. 20ª Edição, Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 183.

80 A menção a categoria de “direito privado” não se faz dentro da concepção estática 
e histórica, especialmente tendo ciência da aproximação e extinção da visão anta-
gônica para com o “direito público”, tal como expõe GAMA, Guilherme Calmon 
Nogueira Da. Princípios Constitucionais de Direito de Família. Noções Gerais sobre o 
Direito de Família. São Paulo: Editora Atlas, 2008, p. 48 e 49. No mesmo sentido vide 
FACHIN, Luiz Edson. Teoria Crítica do Direito Civil. 2ª Edição, Rio de Janeiro: Ed. 
Renovar, 2003, p. 74.

81 “Em outras palavras, pode-se dizer que os fatos juridicamente indiferentes assim o são porque 
foram juridicamente definidos, por exclusão, como indiferentes” in FACHIN, Luiz Edson. 
Teoria Crítica do Direito Civil. 2ª Edição, Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2003, p. 110.

82 Até hoje o cenário acadêmico nacional continua a tratar a propriedade intelectual 
como subespécie dos departamentos de Direito Empresarial, ou como tópico avulso 
em Direito Civil. Tais fatores certamente favorecem a parca elaboração doutrinária 
que, quando muito, é objeto de work made for hire (ou “doutrina encomendada”) 
à clientela, sendo, portanto, pouco imparcial e de “cientificidade” duvidosa. Com 
relação ao caráter conservador da doutrina: “Os juristas estão aí para preservar as estru-
turas. E aqueles aos quais falta senso crítico e nos quais a singularidade prevalece nem se dão 
conta desse seu caráter. Liberais, sim, entusiastas do Estado de Direito, mas conservadores, 
sem que isso conduza a qualquer paradoxo” GRAU, Eros Roberto. Direito Penal – Sob a 
Prestação Jurisdicional. Curitiba: Ed. Malheiros, 2010, p. 26.
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silêncio retumbante),83 jurisprudencial,84 e legislativa, acabou por 
“importar” a estrutura e os valores existentes do Direito Civil.

Ressalte-se, todavia, que a extração havida do substrato do di-
reito civil foi à daquele tradicional e patrimonialista, em faceta de-
satualizada ante a Constituição vigente. Portanto, em que pese a Lei 
9.279 (lei da propriedade industrial) ser de 1996, posterior à ordem 
constitucional contemporânea, ela é recheada e imbuida da princi-
piologia ultrapassada do direito civil, típica do início do século XX.

Não foi à toa que até 1966, com a Lei 4.944, e, em especial, com 
a Lei 9.610 de 1998, o Código Civil de 1916 reunia a normatização 
dos Direitos Autorais, como um sub-ramo do Direito Civil.

Sem embargo, por realizar um verdadeiro “leito de Procusto” 
com a dogmática civilista, também era enfocada com os vícios e pro-
blemas de uma teoria edificada sobre a coisa física; objetiva e subje-
tivamente conectada com um direito ilimitado no tempo.

No entanto, com as vicissitudes da modernidade capitalista, os 
elementos imateriais (classificados pelo regime jurídico como bens 
móveis)85 acabaram por ultrapassar – em importância econômica, os 
demais bens físicos, em especial os bens imóveis.86

83  “Assim, a compreensão do direito de propriedade passa por saber o que está sendo oculto, e 
que não pode ser exposto por conta das próprias limitações do discurso. Essa a perspectiva 
que deve ser usada pelo professor e pelo aluno: tentar desvendar o que não se mostra. Onde 
se fala em proprietário, encontrar o não-proprietário; quando se cuida da propriedade, vi-
sualizar as propriedades; no momento em que se alude à tutela da propriedade, pensar as 
tutelas de acosse à propriedade” in CORTIANO, Eroulths Junior. O Discurso Jurídico 
da Propriedade e suas Rupturas: Uma Análise do Ensino do Direito de Propriedade. Rio 
de Janeiro; Editora Renovar, 2002, P. 262.

84 Recentemente foram criadas Varas e Turmas Especializadas em Propriedade Intelec-
tual no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, bem como se faz mister consignar 
a especialização de Varas Empresariais no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e a 
Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo. Contudo, tal fenômeno é ainda recente (2005), e incipiente perante a constata-
ção de outros quatro Tribunais Regionais Federais, e vinte e sete Tribunais de Justiça 
(Estados e Distrito Federal) Brasil afora, sem a devida especialização na matéria.

85 Artigo 5º, da Lei 9.279/96: “Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos 
de propriedade industrial”. A doutrina estrangeira também contempla tal perspectiva, 
vide ROUBIER. Paul. Le droit de la propriété industrielle. 5ª Edição, Paris: Recueil Sirey, 
1952, p. 147.

86 “Vivemos a sociedade da imagem, os bens incorpóreos têm, quantitativa e qualitativamen-
te, mais importância social (e, portanto econômico e jurídica) que os bens corpóreos” in 
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Resta afirmar, contudo, que mesmo com essa alteração da pri-
mazia patrimonial, não foi alterada a estabilidade e titularidade 
dos grupos dominantes:87 muda-se o jogo, mas mantêm-se as peças 
com os mesmos jogadores.

Não se pode falar, por outro lado, que tal transformação se deu 
de forma benéfica para todos, uma vez que satisfez a necessidade de 
uma maior liberdade do capital perante o trabalho.88 Tal se deu – pri-
meiramente – pelas delimitações geográficas e aumento demográfico, 
tornando-os bens imóveis escassos89 (de produtividade finita), e tendo 
em vista o crescimento da atividade empresarial que ultrapassa terri-
tórios nacionais, para atingir parâmetros internacionalizados.

No “coup d’Etat” (pela ascensão no critério patrimonial) dos bens 
móveis, no qual se incluem os bens intangíveis (os signos distintivos, 
patentes de invenção, desenhos industriais, direitos autorais, know 
how, aviamento, e fundo de comércio), passaram a deter valor pró-
prio e constituem os principais ativos das sociedades empresariais.

Como espécies qualificadas do gênero constitucional da 
propriedade (especificamente no que cuida dos privilégios de 
invenção), o sistema atributivo de direito serviu para garantir a 

MARTINS-COSTA, Judith. Usucapião de coisa incorpórea: breves notas sobre um velho 
tema novo. In TEPEDINO, Gustavo, FACHIN, Luiz Edson. O Direito e O Tempo, Emba-
tes Jurídicos e utopias contemporâneas. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2008, p. 644.

87 “A idéia motriz é sempre a idéia de lucro: ora, se quem lucra é quem capitaliza, quem capita-
liza é que tem o domínio” in CARVALHO, Orlando de. Direito Civil - Direito das Coisas. 
Coimbra: Editora Coimbra, 1969, p. 39.

88 “O trabalho sem corpo da era do software não mais amarra o capital: permite ao capital ser 
extraterritorial, volátil e inconstante. A descorporificação do trabalho anuncia a ausência de 
peso do capital. Sua dependência mútua foi unilateralmente rompida: enquanto a capacidade 
do trabalho é, como antes, incompleta e irrealizável isoladamente, o inverso não mais se apli-
ca. O capital viaja esperançoso, contando com breves e lucrativas aventuras e confiante em 
que não haverá escassez delas ou de parceiros com quem compartilhá-las. O capital pode via-
jar rápido e leve, e sua leveza e mobilidade se tornam as fontes mais importantes de incerteza 
para todo o resto. Essa é hoje a principal base da dominação e o principal fator das divisões 
sociais” in BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Traduzido por: DENTZIEN, 
Plínio, Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2001, p. 141. 

89 Sobre a relação da escassez para com o direito de propriedade, por todos, vide: 
LOUREIRO, Francisco Eduardo. A Propriedade como Relação Jurídica Complexa. Rio de 
Janeiro: Ed. Renovar, 2003, p. 10.
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publicidade, e unicidade na titularidade das exclusivas.90 O titular 
da patente, no gozo de um poder de restrição a todos91 dentro do 
território nacional, detinha poucos deveres92 – mas muitos pode-
res93 – erga omnes.

De outra monta, as únicas previsões legais para a alteração de 
titularidade patentária eram aquelas clássicas ao voluntarismo94 
da autonomia do Direito Civil: cessões e licenças. Exatamente por 
uma preocupação destinada ao titular da propriedade intelectual, 
normas específicas que ameaçassem a sacralidade95 da propriedade 
incidente sobre bens imateriais foram “olvidadas” pelo legislador.96

90 Os clássicos doutrinadores que cuidam da propriedade intelectual (José de Oliveira 
Ascensão entre outros), se utilizam do conceito “direito de exclusiva” como um 
gênero do qual cada direito da propriedade intelectual teria suas peculiaridades, 
sua natureza específica.

91 “Delineiam-se então, duas espécies de comportamentos negativos exigidos dos não pro-
prietários. A abstinência, consistente no dever de não fazer alguma coisa que, em situação 
normal, o sujeito não faria (a ingerência na propriedade do vizinho, por exemplo); e a 
tolerância, caracterizada pelo dever de não fazer aquilo que o sujeito, em situação normal, 
faria (tolerar que o proprietário vizinho se utilize de sua estrada particular, na servidão 
de passagem, por exemplo)” in TEPEDINO, Gustavo. Teoria dos bens e situações subje-
tivas reais: esboço de uma introdução. Temas de Direito Civil. Tomo II. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2006, p. 140. 

92 Nesse sentido não há que se falar em grandes diferenças de aplicação do raciocínio 
exposto para com as formas tradicionais de propriedade. Para uma visão renovado-
ra do tópico, vide: FACHIN, Luiz Edson. Teoria Crítica do Direito Civil. 2ª Edição, Rio 
de Janeiro: Renovar 2003, p.289.

93 Corroborando com o raciocínio exposto, vide: PERLINGIERI, Pietro. O Direito Civil 
Na Legalidade Constitucional. Traduzido por: DE CICCO, Maria Cristina. Rio de Janei-
ro: Renovar, 2008, p. 698.

94 “Por isso a propriedade é o direito em que a vontade do titular é decisiva para a coisa, sobre 
todos os seus aspectos” DANTAS, San Tiago. Programa de Direito Civil III, Direito das 
Coisas. Rio de Janeiro: Edição Histórica – Editora Rio, 1979.

95 Com um tom irônico, a doutrina estrangeira suscita de forma apurada: “Neste ponto 
não parece fora de lugar tratar da condição daqueles homens que a lei comanda serem sagra-
dos a uma determinada divin dade, pois que não ignoro que a alguns pareça estranho (mirum 
videri) que, enquanto é vetado violar qualquer coisa sacra, seja em vez disso lícito matar o 
homem sacro” in AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer O Poder soberano e a vida nua. Tra-
duzido por: BURIGO, Henrique, Belo Horizonte: Editora UFMG, 2004, p.12. 

96 Salvo, claro, eventuais nulidades procedimentais, ausência do pagamento das anu-
idades, mas condições efetivamente com maior peculiaridade patrimonial.
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Eventual abuso pelo desuso, ausência de função social, seria – 
em tese – passível de caducidade (algo do qual nunca se teve notícia 
nos últimos vinte anos no Brasil)97 apenas após o licenciamento com-
pulsório da tecnologia (feito quase tão raro quanto o primeiro). Ou 
seja, a extinção do direito exclusivista (com a alteração do pólo titular 
privado, para o patrimônio coletivo de que trata o artigo 100 do Có-
digo Civil)98 praticamente se confunde com seu prazo de vigência.

Na propriedade intelectual, ramo jurídico extremamente in-
ternacionalizado, poucos espaços sobraram para a constituição e 
adaptação do direito à realidade local99. Nesse sentido, o rigorismo 
assoberbado proveniente dos Tratados Internacionais (como a Con-
venção União de Paris, e o Acordo ADPIC ou TRIPS – Trade Related 
Aspects of Intellectual Property Rights) para com os institutos que fle-
xibilizam o direito do proprietário, acabou por aprisionar a possi-
bilidade concreta na delimitação e condução dos poderes do titular.

Outrossim, ainda que o direito de exclusiva fosse objeto de 
mau-uso por seu “detentor”, o ordenamento jurídico fora arquite-
tado para que seu “dono” pudesse reinar soberano – quiçá intocável 
– por até vinte anos, mesmo sendo o objeto da tecnologia um bem 
de índole essencial (tal como medicamentos).100

Perante o privilégio de invenção,101 provocador de um “mo-
nopólio” derivado de previsão constitucional acerca da tecnologia 

97 Para a compreensão do dado averbado, mister a leitura do subcapítulo infra acerca das 
licenças compulsórias como etapa necessária, e pretérita, a caducidade da tecnologia. 

98 “Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto 
conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar”. Uma vez ingressada (a 
tecnologia) em domínio público, tal condição é irrevogável.

99 Desde o final do século dezenove que a proliferação de tratados de Propriedade 
Intelectual tem como proposta a harmonização internacional do setor: “O objetivo 
da unificação é reduzir ou eliminar o quanto for possível e desejável as discrepâncias entre 
os sistemas jurídicos dos vários países através da gradativa substituição por princípios e 
regras jurídicas comuns” in GAMA, Guilherme Calmon Nogueira Da. A nova filiação: 
O biodireito e as relações parentais: O estabelecimento da Parentabilidade-Filiação e os efeitos 
jurídicos da reprodução Assistida Heteróloga. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2003, p. 195.

100 Poder-se-ia  exemplificar com a fabricação insuficiente de um medicamento o que 
importaria em aumento de preços, e a falta de acesso possível ao consumidor.

101 “o conhecimento foi, portanto, inventado. Dizer que ele foi inventado é dizer que 
ele não tem origem. É dizer, de maneira mais precisa, por mais paradoxal que seja, 
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reivindicada,102 o uso não autorizado (causando um duopólio, ou 
oligopólio fático) do quadro reivindicatório por não-titulares sem-
pre foi tratado socialmente como “pirataria”, numa cristalina perpe-
tuação do discurso proprietário.

Aliás, a possível contrafação formal do título, ainda que no 
exercício de um “droit de resistence”103 à titularidade abusiva, é sim-
plesmente cuidada pelo sistema da Propriedade Intelectual como 
base subsuntiva104 a tipos penais e/ou peculiar à reparação civil.

Para corroborar tal desequilíbrio, vige um curto rol de 
previsões expressas à extinção dos privilégios de invenção, 

que o conhecimento não está em absoluto inseri to na natureza humana. O conheci-
mento não constitui o mais antigo instinto do homem, ou, inversamente, não há no 
comportamento humano, no apetite humano, no instinto humano, algo como um 
germe do conhecimento. De fato, diz Nietzsche, o conhecimento tem relação com os 
instintos, mas não pode estar presente neles, nem mesmo por ser um instinto entre 
os outros; o conhecimento é simplesmente o resultado do jogo, do afrontamento, 
da junção, da luta e do compromisso entre os instintos. É porque os instintos se 
encontram, se batem e chegam, finalmente, ao término de suas batalhas, a um com-
promisso, que algo se produz. Este algo é o conhecimento” in FOUCAULT, Michel. 
A verdade e as formas jurídicas. Tradução por: MACHADO, Roberto Cabral de Melo, e 
MORAIS, Eduardo Jardim. Editora Nau, Rio de Janeiro, 2009, p. 16.

102 Sobre a análise acerca da demanda de uma descrição adequada da tecnologia para 
a adequada cientificação e delimitação concorrencial da exclusiva tecnológica, 
vide: MARQUES, J. P. Remédio. Medicamentos versus Patentes. Coimbra: Coimbra 
Editora, 2008, p. 409

103 “Toda norma, como próprio resultado de sua construção, instaura papeis e status. O papel é 
o conjunto das atitudes que a norma deve ditar. Por vezes, o desvio pode aparecer não como 
um ato isolado de uma pessoa que “infringe” a norma; mas como um conjunto de atitudes 
coletivas, correspondente a uma escolha deliberada à margem da norma, além da norma ou, 
até, contra a norma em vigor. Neste ultimo caso, principalmente, pode-se determinar um 
verdadeiro sistema, que vem pôr-se como concorrente do sistema de direito oficial em geral, 
com a esperança de substituir este último ao longo de uma mudança jurídica” in ARNAUD, 
André-Jean. & DULCE, Maria José Fariñas. Introdução à análise sociológica do direito. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 314.

104 Para a observância de relevantes críticas sobre a subsunção enquanto faceta herme-
nêutica, consulte-se: PERLINGIERI, Pietro. O Direito Civil Na Legalidade Constitucio-
nal. Traduzido por: DE CICCO, Maria Cristina. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.652. 
; GOMES, Orlando. Direitos reais. Rio de Janeiro: Forense, 20ª Edição, 2010, p. 8; TE-
PEDINO. Gustavo. Nota sobre a função social dos contratos. In TEPEDINO, Gustavo. & 
FACHIN, Luiz Edson. O Direito e O Tempo, Embates Jurídicos e utopias contemporâneas. 
Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2008, p.404.
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interpretado pela doutrina patrimonialista como taxativo, e de 
interpretação105 restritiva.106

No entanto, a tutela aos privilégios de invenção foi criada para 
estimular a publicização das tecnologias, permitindo que após um 
prazo de exclusiva toda sociedade pudesse dela se beneficiar. O 
segredo – possivelmente eterno, ou longo – acabaria por cercear o 
acesso numa perspectiva dinâmica, e, por isso, se faz a troca da tu-
tela ao “monopólio” para a – posterior – divulgação.

Dentro deste quadro de “barganha social”, a própria concessão 
de exclusividade deveria ser funcionalizada (em busca de um justo 
meio) através de limites e delimitações. Contudo, em nítida equação 
(desbalanceada e) favorável ao proprietário temporário, o sistema 
carece de previsões legais expressas que autorizem uma saída pela 
aquisição originária dos direitos para terceiros.

Registre-se que a tutela da propriedade intelectual – mesmo no 
século XXI – é tida como fundamento e fomento aos investimentos,107 

105 Em outro sentido, criticando uma interpretação não literal: “Veríamos, assim, a sorte de 
um cidadão mudar em face ao passar para outro tribunal, e a vida dos infelizes estaria à mercê de 
um falso raciocínio, ou mau humor do juiz. Veríamos o magistrado interpretar apressadamente 
as leis, segundo as idéias vagas e confusas que se apresentassem ao seu espírito. Veríamos os 
mesmos delitos punidos diferentemente, em diferentes tempos, pelo mesmo tribunal, porque, em 
lugar de escutar a voz constante e invariável das Leis, ele se entregaria à instabilidade enganosa 
das interpretações arbitrárias” in BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e Das Penas. Traduzido 
por: OLIVEIRA, Paulo M. 2ª Edição, Bauru: EDIPRO, 2010, p. 31.

106 Quando, de fato, são os direitos reais que devem ser estritos, mas não a interpretação 
acerca das liberdades. Para um aprofundamento do tema vide: FACHIN, Luiz Edson. 
Teoria Crítica do Direito Civil. 2ª Edição, Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2003, p. 115.

107 “De fato, esta tendência permite satisfazer os pedidos de um largo grupo de pessoas que 
reivindicam o benefício da proteção de um regime de propriedade intelectual e que, cada 
vez mais, o legislador não dissimula sua vontade de proteger o investimento”. Tradução 
livre de: “De fait, cette tendance perrnet de satisfaire les attentes d’une assez large partie 
des personnes revendiquant de bénéficier de Ia protection d’un régime de propriété intel-
lectuelle et ce, d’autant plus que le législateur ne dissimule plus sa volonté de protéger 
l’investissement” in PESSINA-DASSONVILLE. Stéphane. Les atraits du droit de la 
propriété intellectuelle au regard du droit commun, à la lumière des droits des artistes-
interprètes. In BRUGUIÈRE, Jean-Michel. Propriété Intellectuelle Et Droit Commun. 
Marselha: Ed. Presses Universitares D’Aix Marseille, 2007, p. 82. Acerca do uso da 
propriedade intelectual contra a inovação vide pertinentes comentários em MAT-
TEI, Ugo. Desenvolvimentos Institucionais do Direito de Propriedade. Tradução Por: 
FILIPPIS, Mirian.Rio de Janeiro: Padma, 2001, Vol. 6, Abr/Jun, p. 108; e GRUBB, 
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ao desenvolvimento social,108 tecnológico,109 e à padronização do co-
mércio internacional.110-111

Assim, o comércio e a sociedade capitalista “buscaram” no 
direito da propriedade imaterial a resposta desejada, conquanto a 
proteção de suas atividades lhes aparentasse ser (e foi) interessante.

Dessa forma, por muito tempo foram desenvolvidas tutelas den-
tro do sistema jurídico, no foco capitalista do reino mercadológicom,112 
ignorando outros valores ínsitos ao Estado Social.113

Pode-se, nesse diapasão, consignar que a – suposta – premissa 
fundamental à tutela da propriedade intelectual é o acossamento do 

Philip W. Patents for chemicals, pharmaceuticals and biotechnology. 4ª Edição, Nova 
Iorque: Oxford, 2007, p. 459.

108 “Os interesses sociais da coletividade, constitucionalmente previstos, que refle-
tem na utilização das obras autorais são principalmente de três ordens que consis-
tem nos direitos à informação, à educação e à cultura” in SOUZA, Allan Rocha de. 
A função social dos direitos autorais. Campos dos Goytacazes: Editora da FDC, 
2005, p. 319.

109 A lei 9.279/96 assevera: “Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, 
considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efe-
tua-se mediante: I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; II - concessão 
de registro de desenho industrial; III - concessão de registro de marca; IV - repressão às falsas 
indicações geográficas; e V - repressão à concorrência desleal”.

110 O presente e os treze parágrafos a seguir foram extraídos, modificados e editados de 
BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Uma sucinta análise da Teoria dos Sistemas para 
com a Propriedade Intelectual, publicado na Revista Eletrônica do Instituto Brasileiro 
de Propriedade Intelectual, Volume 6, maio de 2012, disponível em http://www.wog-
f4yv1u.homepage.t-online.de/media/fc1a1cbd42ddbd27ffff8033ffffffef.PDF.

111 Nesse sentido registre-se o preâmbulo do mais importante Tratado da Propriedade 
Intelectual, o Acordo Trips que foi internalizado pelo Decreto 1.355/94: “Desejando 
reduzir distorções e obstáculos ao comércio internacional e levando em consideração a neces-
sidade de promover uma proteção eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual e 
assegurar que as medidas e procedimentos destinados a fazê-los respeitar não se tornem, por 
sua vez, obstáculos ao comércio legítimo”.

112 FACHIN, Luiz Edson. Teoria Crítica do Direito Civil. 2ª Edição, Rio de Janeiro: Ed. 
Renovar, 2003, p. 113. “A paridade das circunstâncias inequívocas (...) devem ser con-
textualizadas no palco de uma sociedade que reificou o mercado e que, por isso, na lógica do 
consumo, se consome, reduzindo-se, então, a objeto de si mesma”.

113 No âmbito da saúde, por exemplo, tem-se o não uso das licenças compulsórias para 
com patentes farmacêuticas de enorme vulto, em nítida manifestação omissiva gover-
namental, que acaba por privilegiar um titular a despeito da coletividade necessitada.
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mercado, sem a qual “não haveria desenvolvimento”. Ainda dentro 
de tal argumento majoritário, havendo conflitos dentro do mercado 
atinente aos bens patrimoniais imateriais, dever-se-ia, portanto, uti-
lizar o welfare114 jurídico como último critério, como se fosse o décimo 
segundo camelo.115

Tal figura é utilizada por LUHMANN para identificar as in-
fluências das forças políticas na elaboração – e manutenção – dos 
direitos. Como um elemento externo e dominador, sua fricção com o 
sistema jurídico faria (imperativamente) surgir alterações significati-
vas no paradigma jurídico.

No entanto, sendo a proteção da propriedade intelectual um fato 
histórico recente, não se pode afirmar que não houve um desenvol-
vimento tecnológico, ou que os criadores intelectuais jamais tiveram 
retorno pecuniário antes do estabelecimento do direito pertinente.116

114 “A partir da necessidade de reparar os acidentes anônimos, pelos quais ninguém é culpado, 
cabia encontrar quem pudesse responder para que a vítima não passasse a viver à míngua. Foi 
o início da transformação do Direito em solidariedade, e foi também o marco inicial do Welfare 
State” in MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à Pessoa Humana: uma leitura civil-
-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.54. 

115 LUHMANN, Niklas. A restituição do décimo segundo camelo: do sentido de uma análise 
sociológica do direito. In Niklas Luhmann: do sistema social à sociologia jurídica. Rio de 
Janeiro: Lúmen Júris, 2004, p. 35: “O sistema utiliza o camelo sem o possuir (...) fornece 
a possibilidade de se orientar pelo camelo como critério fixo de decisão [muito] embora se 
reserve igualmente a possibilidade de operar com premissas flutuantes”.

116 A criação intelectual cultural e as criações industriais são uma consequência do 
pensar humano. Não se nega o fato de que estímulos externos (direito, incentivos, 
tradição etc.) podem majorar a produção intelectual, mas registre-se que a inova-
ção é ínsita ao convívio social, per se. Algumas vezes a exclusiva jurídica que serviria 
de estímulo às criações pode surtir efeito diametralmente contrário à sua proposta. 
Uma análise minuciosa sobre como a proteção dos Direitos Autorais serviu de de-
sestímulo à criação no âmbito musical pode ser vislumbrada na obra de BARBOSA, 
Denis Borges. On artefacts and middlemen: a musician’s note on the economics of copyri-
ght, disponível no sítio: http://denisbarbosa.addr.com/On%20artifacts%20and%20
middlemen%20final.pdf, acessado no dia 23.09.2009, às 18:28. Numa crítica norte-
americana (dentro de uma visão ortodoxa da economia de mercado) que, mutatis 
mutandi, nos parece relevante dentro do presente contexto sobre os danos trazidos 
pela exclusiva: “porque a falta de desafios da concorrência advindos do mercado monopo-
lizado são (1) não apenas tendentes a degradar a qualidade e variedade dos seus produtos e, 
portanto, retirar a escolha dos consumidores; mas também (2) não estimulados à inovação”. 
Traduzido de: “because of the lack of competitive challenges coming from the monopolized 
market are (1) not only prone to degrade the quality and variety of their own products and, 
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Por exemplo, no âmbito farmacêutico, de 1945 até 1996, o orde-
namento jurígeno brasileiro não albergava tutela às invenções, mas 
isso não impediu o desenvolvimento de novas tecnologias (aqui ou 
alhures). Também não se pode consignar ter havido uma explosão 
desenvolvimentista nacional após o advento de legislação ampliativa 
de direitos. Pelo contrário, cada vez mais o Brasil se torna objeto das 
especulações estrangeiras, além de permanecer como “vítima” das 
remessas de royalties ao exterior.

Num verdadeiro círculo nada virtuoso, – permita-se aqui o troca-
dilho – inventou-se uma solução que fomentou os problemas. E, hoje, tal 
como uma dependência química, as doses da “solução” são aparen-
temente maiores ao tempo em que despertam efeitos mais tímidos.117

A doutrina conservadora118 toma o desenvolvimento das cria-
ções humanas (tecnológicas ou artísticas) como efeito da proprie-
dade intelectual, e nunca como a sua causa. Aliás, é corrente o debate 
acadêmico acerca da real funcionalidade da propriedade intelectual 
enquanto propulsora de desenvolvimento econômico, sociológico 
e econômico. Por sinal, “[h]avendo dúvidas de que os sistemas de 
propriedade intelectual estão atendendo a sua finalidade (...) devem 
ser aplicadas a sferramentas disponíveis no ordenamento jurídico 
para evitar abusos decorrentes da proteção por eles conferida.119

Ou seja, a premissa da qual partem engendra tem como totem a 
assertiva de que não haveria inovação sem exclusiva proprietária.

hence, deprive consumers of choice; but also (2) not willing to innovate” in MAGGIOLINO, 
Mariateresa. The economics of antitrust and intellectual property rights. In ANDERMAN, 
Steven. & EZRACHI, Ariel. Intellectual property and competition Law – new frontiers. 
Nova Iorque: Oxford University Press, 2011, p. 77.

117 No âmbito das patentes farmacêuticas, verba gratia, há uma tendência a multiplici-
dade de patentes de segundo uso, de pedidos de exclusiva sobre meras formulações, 
e cada vez menos desenvolvimento de novos princípios ativos. Portanto, observa-se 
uma banalização do requisito legal sobre atividade inventiva.

118 Nesse sentido, vide: SIEMSEN, Instituto Dannemann. Comentários à Lei da Proprie-
dade Industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 10

119 RIBAS, Guilherme Favaro Corvo. Direito antitruste e propriedade intelectual. Uma 
abordagem sob a ótica das vendas casadas. São Paulo: Editora Singular, 2011, p. 55.

livro.indd   30 6/8/2012   09:37:39



31

Direito Civil da Propriedade Intelectual

Portanto, se a premissa principal para a configuração da tu-
tela à propriedade industrial não é realmente essencial, pode-se dizer 
que o “camelo é e não é necessário. O paradoxo constitui-se para a observa-
ção dos arranjos auto-referenciais no interior do sistema”.120

Interessante notar que, a partir do momento em que se mino-
ram os requisitos meritórios legais para a obtenção de uma patente 
(em atendimento das vontades políticas economicamente predomi-
nantes) e, portanto, resulta-se num maior número de privilégios 
concedidos (inflação de cartas patentes); menor será seu valor – a 
longo prazo – em decorrência da ausência de escassez. Nem se po-
deria aqui esmiuçar os resultados macro e microeconômicos de tal 
tendência que, entre outros problemas, viola a cláusula finalística 
constitucional presente no artigo 5º, XXIX, da Carta Magna.

Entretanto, certamente o décimo segundo quadrúpede (rectius, 
a intervenção política que cria o artifício da exclusiva, minora as exi-
gências administrativas para a concessão do direito etc.) “torna as de-
cisões possíveis,“121 ou no mínimo, serve de caução àqueles que preten-
dem investir no desenvolvimento de conteúdo imaterial patrimonial.

No que tange ao específico ramo da propriedade industrial, 
os “critérios” do sistema político são de grande influência,122 mui-
tas vezes utilizados como norte para – através do sistema jurídico 
– atingirem sua finalidade negociada:

De outras vezes, o próprio poder constituído impede sua concre-
tização, por contrariar-lhe o interesse político. E, ainda, um pre-
ceito constitucional frustra-se em sua realização por obstáculos 

120 LUHMANN, Niklas. A restituição do décimo segundo camelo: do sentido de uma análise 
sociológica do direito. In Niklas Luhmann: do sistema social à sociologia jurídica. Rio de 
Janeiro: Lúmen Júris, 2004, p. 36.

121 Op cite, p. 51.

122 “o código jurídico regula todas as comunicações internas, mas tão somente a comunicação 
interna do sistema jurídico. Não existe nem input do direito para o interior do sistema, nem 
tampouco output do direito para o exterior do sistema. Fora do direito não se pode fazer nada 
com o direito”, in LUHMANN, Niklas. A restituição do décimo segundo camelo: do sentido 
de uma análise sociológica do direito. In Niklas Luhmann: do sistema social à sociologia 
jurídica. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004, p. 60.
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opostos por injunções de interesses de segmentos econômica e 
politicamente influentes.123

Se de um lado jamais restou indubitavelmente provado que a 
Propriedade Intelectual fomenta o desenvolvimento criativo (das 
criações artísticas ou científicas), de outro se percebe uma tendência 
em sempre majorar os direitos, os prazos, e maximizar efeitos.

Como num processo de retroalimentação, quão maior a tu-
tela à propriedade imaterial, mais celeremente se demandará por 
uma renovação, cada vez mais protetiva,124 cada vez menos exi-
gente com o escopo do direito.125 Não obstante, há uma tendên-
cia hodierna dos titulares de tecnologia em avançarem sobre o 
domínio público, exercendo pretensões de titularidade sobre res 
comunnis omnium.126

Aliás, em todas as áreas da propriedade intelectual tem se no-
tado que os níveis de tutela ultrapassaram qualquer parâmetro do 
que se componha como “ótimo”. Portanto, o “equilíbrio entre os in-
teresses dos titulares e da sociedade em geral deve ser tratado como 
um objetivo comum do sistema (...) Nesse contexto, quando se ad-
mitem variações “para mais” nos parâmetros de proteção, é preciso 

123 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas. Rio de 
Janeiro: Renovar, 9ª Edição, 2009, p. 61.

124 Se for comparado o prazo de vigência que era assegurado na égide do revogado 
Código da Propriedade Industrial, Lei 5.772/71, para com a nova Lei de Propriedade 
Industrial, número 9.279/96, percebe-se que os privilégios monopolísticos tiveram 
seu lapso total majorado em cinco anos, de quinze para vinte.

125 Não obstante, o Poder Judiciário Federal, em especial perante o Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região, julgou cerca de quinhentos feitos nos quais, seja por uma in-
terpretação exótica do Acordo TRIPS, ou por uma leitura “peculiar” do artigo 230, 
§4º, da Lei 9.279/96, titulares de patente tentaram prorrogar os prazos de vigência de 
suas patentes, em nítida prática de enriquecimento sem causa.

126 No viés patentário farmacêutico, destacam-se as patentes de Segundo uso, de com-
binação, as patentes de seleção, os polimorfos, todos essas hipóteses utilizando um 
objeto já conhecido, introduzindo pequenos aperfeiçoamentos. Sobre o avanço do 
privado sobre o público, recomenda-se leitura de: BAUMAN, Zygmunt. Modernidade 
Líquida. Traduzido por: DENTZIEN, Plínio, Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2001, p.49; 
e SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. 2ª Edição, Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 34.
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também admiti-las “para meno”, já que o importante não é oferecer 
mais proteção ou menos proteção, mas sim a proteção adequada, a 
mais eficiente em seu objetivo precípio de gerar mais ciência, mais 
arte, mais tecnologia, preservando suficiente tanto a propriedade 
privada quanto sua função social”.127

Nessa toada, não se pode olvidar que quanto “mais amplo o 
domínio público maior a garantia de acesso a obras intelectuais por 
parte da sociedade. Além disso, maior será também a possibilidade 
de criação de novas obras a partir de obras alheias, independente-
mente de autorização prévia e expressa para esse fim”.128 Aliás, é pos-
sível concordar com BARBOSA, quando assevera que anteriormente 
“à apropriação, o domínio público é uma espécie de res communes, 
depois de expirado o prazo da apropriação passa a res publicae”.129

Por outro lado, após mais de dezessete anos de vigência do 
Acordo TRIPs, e dezesseis anos da promulgação da Lei 9.279/96, uma 
consciência coletiva do uso adequado da propriedade intelectual 
como propulsora de políticas públicas permanece ausente. Em ne-
nhum dos programas políticos de candidatos ao Executivo, ou Legis-
lativo, se tem a exposição de um direcionamento da propriedade in-
telectual que dê primazia aos interesses públicos primários internos.

Boa parte dos projetos legislativos130 apresentados na Câmara 
dos Deputados ainda são dotados da ótica patrimonialista expan-
sionista, em regra procurando minar um controle mais preciso do 
sistema de patentes.

Portanto, é possível constatar que a pragmática econômica tem 
perseverado sobre as metas jurídicas do uso da propriedade intelec-
tual, corrompendo o mandato Constitucional de usar a seara imate-
rial em benefício mútuo de titulares e sociedade.

127 VASCONCELOS, Cláudio Lins de. Mídia e propriedade intelectual. A crônica de um 
modelo em transformação. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 262.

128 BRANCO, Sérgio. O domínio público no direito autoral brasileiro. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2011, p. 252.

129 BARBOSA, Claudio R. Propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Campus Jurídico, 
2009, p. 104.

130 Exemplificadamente: Projeto de Lei 3.709/2008.
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2. Natureza jurídica
No tocante ao aspecto estrutural-proprietário (tanto no âmbito 

clássico, quanto no que atine as patentes de invenção), este não deve 
ser mais apurado dentro da categoria vetusta de direito subjetivo,131 
mas enquanto relação jurídica132 complexa,133 e sua importância 
dentro de tal contexto.

Entretanto, para a melhor compreensão das vicissitudes jurí-
dico-históricas, são registradas, a seguir, algumas das formas mais 
rústicas dos sistemas proprietários. Na visão que seguia os cânones 
preestabelecidos do medievo, a propriedade abrangia o senhor feudal 
com o objeto de sua riqueza: gigantescos latifúndios onde os vas-
salos e vilãos exerciam suas atividades. Havia a divisão, e coexis-
tência, de diversos poderes simultâneos sobre o mesmo bem jurídico. 
Nesse sentido, verba gratia, a corvéia era a contraprestação dada ao 

131 “O perfil mais significativo é constituído pela obrigação, ou dever, do sujeito titular do direito 
de exercê-lo de modo a não provocar danos a outros sujeitos, em harmonia com o princípio 
de solidariedade política, econômica e social (art. 2 Const.). Isso incide de tal modo sobre o 
direito subjetivo que, ao invés de resultar como expressão de um poder arbitrário, acaba por 
funcionalizá-lo e por socializá-lo” in PERLINGIERI, Pietro. O Direito Civil Na Legalidade 
Constitucional. Traduzido por: DE CICCO, Maria Cristina, Rio de Janeiro: Renovar, 
2008, p. 677. Na crítica de uma ótica superada: “O traço comum de todas as definições 
referidas é o fato de se encarar a propriedade como puro direito subjetivo, ou seja, um interesse 
juridicamente protegido, que confere uma gama de poderes ao seu titular e correlatos deveres, 
a serem prestados ou observados por terceiros não-proprietários. Não se cogita de deveres do 
proprietário em relação a terceiros, mas sim de limites impostos pela lei, como algo externo 
e estranho ao direito de propriedade” in LOUREIRO, Francisco Eduardo. A Propriedade 
como Relação Jurídica Complexa. Ed. Renovar, Rio de Janeiro, 2003, p. 29.

132 Note-se que até a doutrina conservadora não concebe, mais, a Teoria da reificação su-
ficiente a descrição da relação jurídica: “Tem-se uma relação entre sujeitos jurídicos, ou 
melhor, entre o sujeito ativo, que é titular do direito subjetivo de ter ou de fazer o que a norma 
não proíbe, e o sujeito passivo, que é o sujeito de um dever jurídico, é o que deve respeitar o 
sujeito ativo. É imprescindível, portanto, uma relação intersubjetiva, isto é, um liame entre 
duas pessoas” in DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito. 13ª 
Edição, São Paulo: Saraiva, 2001, p. 500.

133 “A realidade jurídica apresenta-nos, porém, normalmente uma série de direitos subjectivos 
e deveres ou sujeições (uma série de relações jurídicas singulares) conexionadas ou unifica-
das por um qualquer aspecto, v.g,, o promanarem do mesmo facto jurídico ou o visarem o 
mesmo escopo. Fala-se então de relação jurídica complexa” in PINTO, Carlos Alberto da 
Mota. Teoria geral do direito civil. 4ª Edição , Coimbra: Coimbra Editora, atualizada 
por MONTEIRO, António Pinto. E PINTO, Paulo Mota. 2005, p. 186
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dono do feudo pela proteção e uso da gleba,134 mas convivia-se, 
num sincronismo pacífico, as duas titularidades.

Na direção ora apontada:

A noção moderna começa a modificar a antiga. Ela tenderá para o 
exclusivismo: a propriedade aos poucos passará a ser a soma de 
todos os direitos anteriormente dispersos entre os vários deten-
tores. Em resumo, no período medieval, a detenção, a posse, as 
diferentes rendas devidas e recebidas convivem lado a lado. Não 
lhes parece natural que um só senhor tenha todos estes direitos: 
cada um, desde o lavrador até o rei tem, sobre a mesma terra, 
direitos próprios, embora distintos. Assim como a soberania é 
uma constelação de poderes partilhada entre muitos, a proprie-
dade era uma constelação de poderes partilhada entre vários 
titulares de direitos, privilégios, posses e detenções distintas.135

Em primeiro lugar, será utilizada a denominação pluralista 
“propriedades,”136 pois desde o marco constitucional trazido com a 
Carta de 1988, que diversas formas137 proprietárias são tocadas pelo 

134 KOSHIBA, Luiz. História do Brasil. 7ª Edição, São Paulo: Atual Editora, 1996, p. 4

135 In ABE, Nilma de Castro. Notas sobre a inaplicabilidade da função social à propriedade 
pública. Brasília: Revista da AGU, Ano VII nº 18. Brasília, out/Nov 2008, p. 140.

136 Sobre o tema remeta-se à: FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Di-
reitos Reais. 6ª edição, Rio de Janeiro: Ed. Lumen Júris, 2009, p. 172.; CORTIANO, 
Eroulths Junior. O Discurso Jurídico da Propriedade e suas Rupturas: Uma Análise do Ensi-
no do Direito de Propriedade. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2002, p. 160; e CRETELLA 
JÚNIOR, J. Comentários à Constituição 1988. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
1988, p.403. Contra a univocidade do termo propriedades no âmbito da seara jurídi-
ca: MATTEI, Ugo. Desenvolvimentos Institucionais do Direito de Propriedade. Tradução 
Por: FILIPPIS, Mirian.Rio de Janeiro: Padma, 2001, Vol. 6, Abr/Jun, p. 103.

137 “A propriedade, afirmada pelo texto constitucional, reiteradamente, no art. 5º, no 
inciso XXII do art. 5º e no art. 170, III, não constitui um instituto jurídico, porém um 
conjunto de institutos jurídicos relacionados a distintos tipos de bens. A propriedade 
não constitui uma instituição única, mas o conjunto de várias instituições, relaciona-
das a diversos tipos de bens. Não podemos manter a ilusão de que à unicidade do 
termo - aplicado à referência a situações diversas - corresponde a real unidade de 
um compacto e íntegro instituto. A propriedade, em verdade, examinada em seus 
distintos perfis - subjetivo, objetivo, estático e dinâmico - compreende um conjunto 
de vários institutos. Temo-la, assim, em inúmeras formas, subjetivas e objetivas, con-
teúdos normativos diversos sendo desenhados para aplicação a cada uma delas, o 
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ambiente normativo,138 exatamente pela sua plasticidade. Cada qual 
(dos regimes das exclusivas) com suas peculiaridades, característi-
cas, idiossincrasias, mas todas submetidas ao regime funcional. 

Desta forma, compreende-se não haver confusão dos direitos 
das propriedades com sua feição – eventualmente – física, o próprio 
objeto do direito, mas como titularidade que deve ser resguardada 
pela ordem jurídica139 enquanto catalisadora de interesses relevantes.

Como o mercado, o capital, e os avanços tecnológicos dão 
conta, o conceito analítico (e civil) de propriedade resta desatuali-
zado com as novas formas de produção de riquezas, sendo impossí-
vel – ainda hoje – se falar num modelo unívoco.140

Dentro da concepção de que a adequada conservação de um 
sinalagma perante “criador e criatura” se mostra mais frágil pe-
rante direitos incidentes sobre bens imateriais, a tutela à proprie-
dade intelectual é decorrente de séculos de avanços tecnológicos, 
científicos, e artísticos.

Dessarte, saliente-se que a própria evolução tecnológica pas-
sou a demandar novas categorias jurídicas – ainda que dentro do 
mesmo gênero proprietário – para tutelar investimentos realizados 
em fisiologias evanescentes.141

Portanto, numa operação de chancela estatal para albergar 
aqueles que criavam, tutelou-se o ato de inovar para que fosse es-
timulado o desenvolvimento. Os checks and balances, dentro de tais 

que importa no reconhecimento, pelo direito positivo, da multiplicidade da proprie-
dade. Assim, cumpre distinguirmos, entre si, a propriedade de valores mobiliários, 
a propriedade literária e artística, a propriedade industrial, a propriedade do solo, 
v.g. Nesta última, ainda, a propriedade do solo rural, do solo urbano e do subsolo” 
in GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988. 14ª Edição, São 
Paulo: Malheiras, 2010, p.241.

138 GOMES, Orlando. Direitos reais. 20ª Edição, Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 17.

139 FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. 6ª edição, Rio de 
Janeiro: Ed. Lumen Júris, 2009, p. 168.

140 LOUREIRO, Francisco Eduardo. A Propriedade como Relação Jurídica Complexa.. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2003, p.2.

141 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2ª Edição, Rio de 
Janeiro: Lúmen Júris, 2003, p. 15.
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premissas,142 funcionariam apenas quando houvesse algum tipo de 
intervenção jurídica na qual fosse instrumentalizada143 uma forma 
de – um possível – retorno econômico ao titular.

Artificialmente se estabelece limites à liberdade mercadológica 
fomentando uma exclusiva contra a concorrência, em benefício do 
exclusivista. Mas insta ressaltar que a exclusividade, per se, não tem 
o condão de gerar sucesso mercadológico ou lucro, visto que um 
objeto patenteado pode não ser adotado pelo público consumidor, 
ou ser demasiadamente caro para obter clientela.

A proteção da propriedade intelectual nasce como uma forma 
de premiar144 o espírito humano produtivo, e, em contrapartida, exi-
giu-se a divulgação de tais tecnologias – antes secretas – para, ao fim 
do privilégio, todos poderem dele gozar.145

Historicamente a proteção do âmbito criativo imaterial promo-
veria “a introdução de atividades tecnicamente complexas (...) esí-
mulos ao desenvolvimento endógeno de novos bens e métodos de 
produção, tanto pelo incentivo aos agentes locais para ivnestirem 
tempo e recursos na busca por novas invenções (pela expectativa 

142 Porém, outras formas de intervenção estatal podem ser tão, ou mais, funcionais na 
promoção das obras intelectuais. Tal pode se dar através de incentivos fiscais, siste-
ma de prêmios etc.

143 “A nova função latente da patente é instrumentalizar, como propriedade dinâmica, o 
acesso e o controle do mercado, em benefício de empresas industriais que dispõem 
dos capitais suficientes para orientar o ritmo das pesquisas tecnológicas e de estru-
tura para controlar os mercados criados pelos produtos e procedimentos protegidos 
juridicamente” in PIMENTEL, Luiz Otávio. Direito industrial. As funções do direito 
de patentes. Porto Alegre: Sintese, 1999, p. 225.

144 “Com efeito, a intenção do acordo TRIPs e da legislação nacional é clara, consistindo em não 
premiar uma pessoa física e/ou jurídica que não tenha a capacidade ou o esforço criativo para 
obtenção de uma invenção. Pois, a patente se tornaria um bem intangível vulgar e ilimitado, 
descaracterizando o seu sentido de concessão do bem pelo Estado por tempo limitado, preju-
dicando o “trade off” entre o benefício público e o privado. A invenção teria um monopólio 
privado indefinido, prejudicando o Brasil e os países em desenvolvimento de terem acesso 
público aos novos conhecimentos” in BRASIL, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 
2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, AC 2005.51.01.507811-1, DJ 30.09.2009.

145 Tal feito é cristalinamente observado no parágrafo único do artigo 24 do revogado 
Código de Propriedade Industrial, cuja lógica jurídica permanece, nesse aspecto, inal-
terada pela Lei 9.279/96: “Extinto o privilégio, o objeto da patente cairá em domínio público”.
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dos lucros gerados pelos monopólios) quanto pelo aproveitamento 
dos spillovers gerados pela atuação dos etrangeiros”.146

Sabe-se que:

entre “o segredo e a informação, um ordenamento que tende 
a realizar um “Estado de cultura” deve optar pela informa-
ção e pela sua livre circulação. O segredo, portanto, justifica-se 
somente com base nas razões específicas, que a cada vez, ainda 
mais que a informação, condicionam a atuação dos valores jurí-
dicos fundamentais.147

Fato é que se “o legislador concede ao titular da patente um direito 
de exclusividade, é sob condição de que a invenção possa, após um certo 
lapso de tempo, ser aproveitada pela coletividade.”148

A presença da intervenção estatal incide sobre o market failure, 
pois, deixado “à liberdade do mercado, o investimento na criação do bem 
intelectual seria imediatamente dissipado pela liberdade da cópia”.149

Por outro lado, “não se pode desconsiderar que a proteção 
jurídica da propriedade intelectual apresenta um custo social sig-
nificativo. Dessa forma, como conseqüência da exclusividade, 
podem-se observar os seguintes efeitos adversos: (i) a sociedade 
experimenta uma perda de “peso morto” decorrente da criação 
de poder de mercado e cobrança de preços supracompetitivos na 

146 MALAVOTA, Leandro Miranda. A construção dos sistemas de patentes no Brasil – 
um olhar histórico. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 3.

147  PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil. Introdução ao Direito Civil Constitucio-
nal. Traduzido por: DE CICCO, Maria Cristina. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 241.

148 PHILIPP. Fernando Eid. Patente de Invenção. Extensão de Proteção e Hipóteses de viola-
ção. São Paulo: Ed. Juarez de Oliveira, 2006, p. 8.

149 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2ª Edição, Rio de 
Janeiro: Lúmen Júris, 2003, p. 88. Uma observação de importante historiador nos 
parece pertinente quanto ao século passado: “Qualquer que seja a natureza desses pro-
blemas, uma economia de livre mercado irrestrita e incontrolada não poderia oferecer-lhes 
solução. Quando mais não fosse, era provável que tornasse piores ainda fatos como o cresci-
mento do desemprego e subemprego permanentes (...) Quanto ao século XX, seus milagres 
econômicos não foram conseguidos pelo laissez-faire, mas contra ele”in HOBSBAWN, 
Eric. Era dos extremos – o breve século XX, 1914 – 1991. Traduzido por: SANTARRITA, 
Marcos, 2° Edição, São Paulo: Companhia das Letras, 2008, p. 551 – 552. 
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exploração exclusiva da propriedade intelectual; (ii) observa-se 
uma redução dos incentivos à inovação decorrentes desse poder 
de mercado; (iii) a sociedade arca com os custos oriundos da ma-
nutenção de um sistema capaz de conferir eficácia aos direitos de 
propriedade intelectual; (iv) existe uma perda associada à proibi-
ção de inovações produzidas a partir da inovação protegida pelo 
direito de propriedade intelectual; e (v) há um custo decorrente do 
desencorajamento de inovações próximas àquela protegida pela 
propriedade intelectual”.150

É curioso, entretanto, que os grandes precursores do 
“inocente”151 liberalismo econômico (na toada segundo a qual fala-
ria-se na mão invisível do mercado através do laissez faire),152 foram 
os maiores incentivadores do sistema de privilégios153 (rectius, inter-
venção Estatal na economia), tal como se o último servisse a chan-
cela de algo sacro.154

Há aqueles, inclusive, que enxergam os valores patrimoniais 
dos direitos evanescentes como um bem imanente, de cunho na-
tural. Em tal perspectiva, Bobbio faz pertinente citação de Thomas 
Paine: “São direitos naturais os que cabem ao homem em virtude de sua 

150 SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. Direito da concorrência e obrigação de contra-
tar. Rio de Janeiro: Campus Jurídico, 2009, p. 174.

151 “Nada é menos inocente, lembra Bourdieu, que o laissez-faire” in BAUMAN, Zygmunt. 
Modernidade Líquida. Traduzido por: DENTZIEN, Plínio, Rio de Janeiro: Zahar Edi-
tora, 2001, p. 245.

152 Para um aprofundamento sobre a “escola clássica”, ou liberal, vide GASTALDI, J. 
Petrelli. Elementos de economia política. 19ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 51

153 “É pelos privilégios dos grandes que os usos tirânicos se fortificam insensivelmente, depois 
de se terem introduzido na constituição, por vias que o legislador negligenciou fechar” in 
BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e Das Penas. Traduzido por: OLIVEIRA, Paulo M. 2ª 
Edição, Bauru: EDIPRO, 2010, p. 87.

154 Tal como preceitua uma norma da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão: 
“Art. 17.º Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser privado, 
a não ser quando a necessidade pública legalmente comprovada o exigir e sob condição de justa 
e prévia indenização”. Na mesma ótica iluminista: “Assim como o direito de propriedade, 
que deve ser sagrado, mas o comércio e o direito de propriedade não são o fim do pacto social, são 
apenas meios que podem conduzir a esse fim” in BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e Das Penas. 
Traduzido por: OLIVEIRA, Paulo M. 2ª Edição, Bauru: EDIPRO, 2010, p. 96.
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existência. A esse gênero pertencem todos os direitos intelectuais, ou di-
reitos da mente”.155

Contudo, não se concebe a propriedade intelectual – especial-
mente no âmbito patrimonial – como um direito natural, posto que 
proveniente de uma ficção,156 de um artifício criado157 e mantido 
pelo Estado. Se for comparada com outros direitos “tidos como na-
turais”, tal visão fica ainda mais absurda.

Nenhum paralelo – por sinal – pode ser vislumbrado entre, 
verba gratia, o direito natural de Antígona enterrar seu irmão contra 
o voluntarismo creontiano, e o resguardo de interesses patrimonia-
listas privados.

Ou seja, a maioria da doutrina especializada critica tal ótica de de-
fesa das propriedades imateriais como valor e direito natural antropocên-
trico, tendo em vista que não seria possível criar-se fora das influências 
sociais. Portanto não haveria como se falar num contato direto entre 
divindades e seres humanos (como na pintura de Michelangelo), para a 
inspiração e estabelecimento de um vínculo supra e pré-jurídico.158

155 BOBBIO, Norberto. Era dos direitos. Traduzido por: COUTINHO, Carlos Nelson. Rio 
de Janeiro: Campus, 2004, p. 82.

156 “Pois que a criação da Propriedade Intelectual é – completa e exclusivamente – uma elabora-
ção da lei, que não resulta de qualquer direito imanente, anterior a tal legislação” in BARBO-
SA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2ª Edição, Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2003, p.88.

157 “Porém, como cada um é ávido de buscar o seu bem-estar, como o direito de propriedade não 
está gravado nos corações, sendo simples obra das convenções sociais, há uma porção de motivos 
que induzem os homens a violar tais convenções” in BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e Das 
Penas. Traduzido por: OLIVEIRA, Paulo M. 2ª Edição, Bauru: EDIPRO, 2010, p. 55.

158 Por outro lado, fora do ponto de discussão sobre “direitos naturais” e propriedade 
intelectual, há aqueles que discordam frontalmente do argumento “contexto so-
cial”. In verbis: “Argumentar com o concurso, que o autor recebeu da humanidade, para o 
preparo de sua obra, cujas idéias são aplicações ou desenvolvimento das idéias, que formam 
o patrimônio comum da humanidade, é enveredar por caminho equívoco, ao extremo do 
qual está o comunismo, a abolição da propriedade. Pois se concebe que o proprietário de um 
objeto material prescinda do concurso dos outros homens? Seria preciso que êle não vivesse 
em sociedade; que pudesse dispensar a ação tutelar da justiça social; que a divisão do tra-
balho, dia a dia, mais aperfeiçoada pela indústria não concentrasse, no mais insignificante 
utensílio, o esforço teleológicamente combinado de centenares de indivíduos; que a sociedade 
humana deixasse de ser, justamente, essa organização da vida em comum, na qual os homens 
se transformam, uns para com os outros, em instrumentos e meios para a consecução dos 
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Para os efeitos da presente análise, será concebida a proprie-
dade intelectual como tutela jurídica, artificial, não imanente, hábil 
ao resguardo da constituição originária159 do direito de exclusiva, 
proveniente da criação humana.

Não obstante a aparente – e ultrapassada – discussão sobre a 
relação jusnaturalista entre criador e criação, hodiernamente per-
manecem inúmeras críticas quanto ao posicionamento da tutela à 
propriedade imaterial patrimonial no rol dos direitos fundamen-
tais da Constituição da República Federativa do Brasil no artigo 5º, 
incisos XXVII160 e XXIX.161

Nesse sentido observa José Afonso da Silva que o dispositivo 
que a define e assegura “está entre os dos direitos individuais, sem razão 
plausível para isso, pois evidentemente não tem natureza de direito funda-
mental do homem. Caberia entre as normas da ordem econômica.”162

Não obstante, há homérica importância de tais formas proprie-
tárias para o nicho econômico, sendo, entretanto, exagerado alocá-
-las enquanto direitos fundamentais do homem.163 É possível apu-
rar, dessa forma, que seu ingresso no núcleo duro constitucional 
teve como objetivo a legitimação extrema dos proprietários.

próprios fins, na qual a cooperação dos indivíduos, por ser, muitas vezes, ignorada, não 
é menos real” in BEVILÁQUA, Clóvis. Direito das coisas. 3ª Edição, Rio de Janeiro: 
Livraria Freitas Bastos, 1951, p. 258.

159 “A aquisição originária do direito de autor ficou estudada quando falamos da atribuição 
deste. O fato constitutivo do direito de autor é sempre, e só, a criação da obra, mesmo nos 
casos em que o direito é originariamente atribuído a quem não é o criador intelectual” in 
ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral. Editora Renovar, Rio de Janeiro, 
2007, p. 198.

160 “aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas 
obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar”.

161 “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua uti-
lização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de 
empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento 
tecnológico e econômico do País”.

162 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 22ª Edição, São Paulo: 
Ed. Malheiros, 2003, p. 276.

163 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 7ª Edição, 
São Paulo: Saraiva, 1978, p. 288.
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É preciso observar, contudo, que mesmo tendo havido um 
erro topográfico na alocação da tutela da propriedade intelectual 
no núcleo dos direitos fundamentais, uma hermenêutica do texto 
pode (e deve) ser realizada de modo a priorizar sua compatibiliza-
ção com outros direitos constitucionais mais sensíveis. Não é nova 
a idéia de conformação jurídica entre direitos contrastantes, nem 
mesmo é preciso se laborar com uma premissa fixa de primazia de 
um valor sobre outro.

O inchaço constitucional por conteúdo inadequado, de fato, 
leva a uma complexidade desnecessária na promoção das políticas 
públicas, erode o conhecimento da Lex mater, bem como corrobora 
na banalização do texto magno.

Se houve a imprecisão do legislador constituinte na previsão 
da propriedade intelectual como cláusula pétrea, cabe ao intérprete 
atualizar o texto e criar a norma, para o caso em concreto, levando 
em conta a polpa realmente essencial das metas constitucionais, e 
dos outros (e reais) direitos fundamentais.

Por outro lado, cabe à doutrina o papel de readequar o enfoque 
de tutela aos direitos do titular (na designação da propriedade in-
telectual na Constituição), para deveres deste sujeito “ativo”. Dessa 
forma, contemplar-se-ia um verdadeiro direito constitucional dos 
não titulares para o uso socialmente benéfico de seu direito funda-
mental ao acesso.

Por outro lado, o trecho final do art. 5º, XXIX, traz preceito legi-
timador da tutela à propriedade intelectual, posto que vincula o sua 
proteção jurígena ao desenvolvimento de valores constitucionalmente 
albergados: o desenvolvimento social, econômico e tecnológico.

Nesse diapasão, é preciso enxergar tal sufixo como enunciado 
normativo preceptivo,164 que obrigam o legislador, a administração 
e o Poder Judiciário observar o mandamento constitucional na ela-
boração de políticas públicas e na solução tópica.

164 REIS, José Carlos Vasconcellos dos. As normas constitucionais programáticas e o 
controle do Estado. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 60 e 61.

livro.indd   42 6/8/2012   09:37:40



43

Direito Civil da Propriedade Intelectual

Não obstante,ainda mais estapafúrdia foi a previsão desse 
gênero de proteção no rol da Declaração Universal dos Direitos 
do Homem (doravante mencionada pela sigla DUDH), no artigo 
XXVII,165 numa demonstração nítida do “lobby”, rectius, de uma 
ótica patrimonialista predominante desde então.166

Novamente tal categorização não ficou imune à pena crítica da 
doutrina: 

Nota-se naqueles Pactos uma distorção, muito própria da contrata-
ção internacional de hoje. Consiste em fazer incluir neles matérias 
que substancialmente não têm já que ver com os direitos huma-
nos, mas que os países mais influentes conseguem fazer introduzir, 
para obter uma proteção reforçada para os seus interesses. Assim 
acontece também no que respeita aos direitos autorais.167

No entanto, para uma hermenêutica da questão voltada às 
metas constitucionais, pode-se interpretar o dispositivo da DUDH 
como focado a guarnecer a gama de direitos existenciais provenien-
tes da propriedade intelectual, e não, primordialmente, à seara pa-
trimonial de tais valores.

Portanto, tem-se a propriedade intelectual como um setor do 
direito cuja maior parte se irradia sobre valores patrimoniais,168 
não naturais, e, em que pese sua colocação no rol dos direitos fun-
damentais, cuidam-se de direitos peculiares à ordem econômica, 

165 “Toda pessoa tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer 
produção científica, literária ou artística da qual seja autor”.

166 Nossa Carta Constitucional também não ficou livre de tais “males”. Para verificar 
pormenores da participação lobista na edição da Constituição Cidadã, vide: BARRO-
SO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas. Limites e possi-
bilidades da Constituição Brasileira. 9ª Edição, Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 41.

167 ASCENSÃO, José de Oliveira. Fundamento do direito autoral como direito exclusivo, 
manuscrito, 2007.

168 Não se está aqui a minorar a parcela dos valores morais atinentes como o direito 
à autoria (da invenção ou da obra expressiva), mas apenas a enfocar na natureza 
jurídica prevalecente.
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estipulados como uma justa troca entre autores,169 titulares, Estado e 
sociedade (consumidores).170

Numa perspectiva crítica, parte da doutrina aventa a natureza 
social do conhecimento, bem como alerta sobre os possíveis efeitos 
nefastos decorrentes de um desproporcional endurecimento da legis-
lação sobre propriedade intelectual.171

No que concerne o presente estudo, aparenta haver crista-
lino desequilíbrio entre pólos opostos caracterizados pelos titula-
res e não titulares dos direitos de patente na leitura tradicional dos 
modos de aquisição nesse viés de propriedade.

A hermenêutica tradicional do sistema patentário praticamente 
habilita ao titular uma carta de alforria durante o prazo de concessão, 
o que impulsiona uma instabilidade iníqua capaz, até mesmo, de 
resultar numa quebra dos axiomas proprietários.

Sabe-se, há muito, conforme aventa a doutrina:

que a “estabilidade constitucional provém deste equilíbrio entre opos-
tos. Com certa elasticidade, a Constituição sustenta esta tensão dialé-
tica, fonte constante de mudanças sociais e políticas. Se uma variação 
mais significativa na situação de fato afeta o ponto de equilíbrio entre 

169 Aqui se abre um parêntese para frisar que, no âmbito das patentes de invenção, rara-
mente os autores são titulares dos direitos patrimoniais, tendo, na maioria das vezes, 
cedido os direitos econômicos de sua criação. Como não se desconhece, os tramites 
burocráticos do INPI, os altos honorários envolvidos na advocacia de propriedade 
industrial, as minúcias legais que não são conhecidas pela maioria da população, e 
as custas administrativas acabam afastando pequenos “professores pardais” da titu-
laridade patentária. Dessa forma, para terem acesso a alguma retribuição, acabam 
fazendo “parcerias” ou alienando a titularidade da invenção.

170 “A particularidade da mercadoria produzida pelo trabalho imaterial (pois o seu valor de uso 
consiste essencialmente no seu conteúdo informativo e cultural) está no fato de que ela não 
se destrói no ato do consumo, mas alarga, transforma, cria o ambiente ideológico e cultural 
do consumidor. Ela não reproduz a capacidade física da força de trabalho, mas transforma 
o seu utilizador” in LAZZARATO, Maurizio. & NEGRI, Antonio. Trabalho Imaterial. 
Traduzido por: JESUS, Mônica, Rio de Janeiro: Editora DP&A, 2001, p.46.

171 ROSENVALD, Nelson. & FARIAS, Cristiano Chaves de. Direitos Reais. 6ª Edição, Rio 
de Janeiro: Lúmen Júris, 2009, p. 230 - 231.
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aquelas forças, rompe-se o esquema normativo em vigor, que precisa, 
então, ser recomposto, em menor ou maior extensão”.172

Contudo, a meta constitucional (de desenvolvimento econô-
mico, social e tecnológico) pode ser atingida pela interpretação 
contextualizada daquilo – dentro da proposta pertinente – que foi 
inserido como direito fundamental, até mesmo no que toca os di-
reitos patrimoniais.

3. Uma visão Constitucional da matéria173

Como uma espécie do gênero propriedade174 industrial, o privi-
légio de invenção foi estipulado já na ordem constitucional de 1824 
que, em seu artigo 179, XXVI, previa: “Os inventores terão a proprie-
dade das suas descobertas, ou das suas producções. A Lei lhes assegurará 
um privilegio exclusivo temporario, ou lhes remunerará em resarcimento 
da perda, que hajam de soffrer pela vulgarização”.

Em todas as normas constitucionais posteriores, a patente de 
invenção foi prevista como um direito de exclusiva, sendo certo que 
sua natureza jurídica jamais foi cristalizada.175

Desde sua primeira previsão nacional no Alvará de 1809 de Dom 
João VI, até a atual ordem constitucional, a patente já foi tida como:

172 BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas. Limites 
e possibilidades da Constituição Brasileira. 9ª Edição, Rio de Janeiro: Editora Renovar, 
2009, p. 51.

173 O presente subcapítulo e o próximo foram, editados, alterados, e ampliados de 
trechos extraídos de BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. As Patentes Farmacêuticas e os 
Direitos Humanos. Curitiba: Cadernos da Escola de Direito e Relações Internacionais 
da UniBrasil, v. 2, 2010, p. 1-23.

174 “a propriedade indicaria toda relação jurídica de apropriação de um certo bem corpóreo ou 
incorpóreo” in GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro- Direito das coisas 
5. 6ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2011, p. 229.

175 Tal fato pode ser observado pela variação dos conceitos nas previsões das Cartas 
Magnas, em nítida demonstração de vicissitude institucional, ou de pouca preocu-
pação metodológica.
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         ALVARÁ DE 1809              CARTA DE 1824
      “Privilégio Exclusivo”               “Propriedade ou Remuneração”

                 CARTA DE 1891            CARTA DE 1934
             “Privilégio temporário”                               “Privilégio temporário”
               ou “prêmio razoável”                                    ou “justo prêmio”

CARTA DE 1967 E 1988
“Privilégio temporário”

É relevante frisar que os sistemas propostos pelas diversas 
Constituições são diametralmente distintos, mas, conforme as le-
gislações infraconstitucionais, o único deles realmente utilizado foi 
aquele da tradição proprietária.

De acordo com a Lei Maior de 1824, uma remuneração pode-
ria ter sido o modo utilizado pelo Estado para ressarcir o domínio 
público gerado com a divulgação da tecnologia. Tal meio, também 
positivado nas Constituições de 1891 e 1934, com alteração na no-
menclatura, mas mantendo sua essência, serviria para catalisar o 
desenvolvimento tecnológico.

O Poder Público poderia utilizar de um sistema de promessas de 
recompensa, indicando o problema técnico176 a ser solucionado,177 pre-
miando o autor daquele passo tecnológico pela divulgação e disponi-
bilização erga omnes. Tal metodologia seria, ainda hoje, atual para o 
desenvolvimento dos interesses públicos primários locais, em detri-
mento ou complementação do viés proprietário dominante.

176 Para um aprofundamento acerca das noções de “problema técnico” como um critério 
para a concessão patentária, vide: PHILIPP. Fernando Eid. Patente de Invenção. Extensão 
de Proteção e Hipóteses de violação. São Paulo: Ed. Juarez de Oliveira, 2006, p. 112. 

177  Problemas regionais, tipicamente brasileiros, que não são objeto de estudos pela 
indústria mainstream poderiam ser solucionados dessa forma. Moléstias como den-
gue, cólera, doença de chagas, assolam nosso país sem que o sistema proprietário de 
patentes indique qualquer perspectiva de que tais questões serão objeto de pesquisa 
e desenvolvimento.
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No entanto, dentro da predominante veia do modelo capi-
talista, a mais valia apontada – apenas – para o titular, “melhor” 
atendeu aos fatores reais de poder com a propriedade exclusivista nas 
mãos de um único titular.178 

No tocante à Constituição vigente, em que pese ter utilizado a 
expressão “aberta” privilégio, outra interpretação foi dada pelo le-
gislador ordinário na Lei 9.279/96, em seu artigo 6º, posto que, indo 
além da conceituação constitucional, estipulou o direito de patente 
como se propriedade fosse.179

Nesse sentido, o ordenamento jurídico brasileiro é recheado 
de institutos que não equivalem às equivocadas nomenclaturas, 
erroneamente conceituadas pelo legislador,180 que inúmeras vezes 
“toma” gato por lebre.181

No entanto, não é apenas no plano normativo que há atecnici-
dade conceitual. Como bem apontado pelos juristas estrangeiros, a 

doctrina no va más allá de una buena intuición manifestada sobre 
todo en el nombre, muy común, de propiedad inmaterial; en esta 
expresión hay, sin duda, un rayo de luz, pero cuando uno quiere pre-
cisar el concepto y determinar su contenido, se hace la penumbra.182

178 “Os fatores reais do poder que atuam no seio de cada sociedade são essa força ativa e eficaz que 
informa todas as leis e instituições jurídicas vigentes, determinando que não possam ser, em sub-
stância, a não ser tal como elas são” in LASSALLE, Ferdinand. A Essência da Constituição. 
Traduzido por STÖNNER, Walter, 9ª Edição, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 12.

179  O trecho em seguida é uma adaptação ampliada do que já tivemos oportunidade de 
defender em: “A proteção dos dados de testes sigilosos submetidos à regulação estatal”, Rio 
de Janeiro: Lúmen Júris, Revista Criação, Ano 1, Número II, junho de 2009.

180  Por exemplo, comumente o legislador denominou de prescrição a inércia caracter-
ística à decadência, e vice-versa, vide artigo 174 da Lei 9.279/96.

181  Tais manifestações claudicantes de texto normativo, por vezes, são confessadas na posi-
tivação das normas jurídicas, como verba gratia dispõe o Código Tributário Nacional, 
Artigo 4º, da Lei 5.172 de 1966, grifos nossos: “A natureza jurídica específica do tributo 
é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qual-
ificá-la:  I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei”. Na 
perspectiva do subscritor do presente estudo, o dispositivo do Código Tributário faz 
uma mea-culpa sobre a corriqueira atecnicidade dos integrantes do Poder Legislativo.

182 Na tradução livre: “A doutrina não vai mais além de uma boa intuição manifestada sobre o 
nome, muito comum, de propriedade intelectual; nesta expressão há, sem dúvida, um raio de 
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Para evitar a repetição e uso de nomenclaturas turvas e con-
fusas, se faz necessário adentrar às discussões doutrinárias, claras, 
sobre a essência do instituto, suas características, e sua alocação na 
ordem jurídica.

Para uma parcela minoritária183 dos estudiosos, a patente não 
concederia propriedade efetiva ao titular, pois, como bem alerta a 
doutrina,184 o mero fato da lei utilizar a nomenclatura proprietária 
não seria razão suficiente à caracterizar tal natureza jurídica.

Outros estudiosos, no mesmo sentido, não verificam na pa-
tente de invenção uma forma de propriedade, mas, por gerar um 
direito de exclusiva, seria corriqueiramente imputada como estru-
tura proprietária, no uso imperfeito de uma analogia185 para com 
um direito semelhante.

Em tal viés, num simples confronto do artigo 1.228186 do Có-
digo Civil junto ao artigo 42187 da Lei 9.279/96, verifica-se que a Lei 
de Propriedade Industrial concede direitos bem mais restritivos188 

luz, mas quando alguém quer precisar o conceito e determinar seu conteúdo, se faz penum-
bra” in CARNELUTTI, Francesco. Usucapion de La Propiedad Industrial. Traduzido por: 
OSUNA, Francisco Apodaca, Cidade do México: Editorial Porrua, 1945, p. 30. Em que 
pese ultrapassadas mais de seis décadas, a passagem citada permanece atual.

183 “tratando-se de uma criação intelectual, imaginou-se uma primeira classificação como di-
reito pessoal, o que foi descartado por sua característica eminentemente patrimonial. Direito 
obrigacional também não seria, pois sua origem não é um crédito, além de buscar-se a pro-
teção ‘erga omnes’ - o que não existe no direito obrigacional. Difícil também, seu enquadra-
mento como direito real, em vista da imaterialidade do bem” in PHILIPP. Fernando Eid. 
Patente de Invenção. Extensão de Proteção e Hipóteses de violação. São Paulo: Ed. Juarez 
de Oliveira, 2006, p. 41. 

184 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. São Paulo: Saraiva, 
1946, Vol I, p. 90.

185 Vide: ARESTI, Pilar Martín. La Licencia Contractual de Patente. Pamplona: Editora 
Aranzadi, 1997, p. 3.

186  “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do 
poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

187  “A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de 
produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar”.

188 Até mesmo numa perspectiva histórico-legislativa o revogado Código da Proprie-
dade Industrial, Lei 5.772/71, previa que a patente conferia ao seu titular direitos 
(negativos e) positivos: “Art. 5 Ao autor de invenção, de modêlo de utilidade, de modêlo 
industrial e de desenho industrial será assegurado o direito de obter patente que lhe garanta 

livro.indd   48 6/8/2012   09:37:41



49

Direito Civil da Propriedade Intelectual

do que aqueles conferidos na forma clássica do direito real. Dessa 
forma, não se amolda com perfeição à estrutura da propriedade 
clássica,189 apesar de ambos concederem direitos de exclusiva.190 

Não há – necessariamente191 – os poderes192 de usar ou gozar, 
mas há o dever de fazê-lo,193 sob pena de incidir uma licença 

a propriedade e o uso exclusivo, nas condições estabelecidas neste Código”. É possível inter-
pretar tal alteração legislativa como a intenção expressa de circunscrever os poderes 
patentários ao âmbito de exclusão.

189  “Constata-se que o conceito analítico de propriedade encontrado no Código Civil não mais 
dá conta das novas formas e modelos do instituto e muito menos de sua conformação atual” 
in LOUREIRO, Francisco Eduardo. A Propriedade como Relação Jurídica Complexa. Rio 
de Janeiro: Ed. Renovar, 2003, p. 2.

190 “A própria exclusividade, de resto, não é sempre característica da propriedade ou somente 
da propriedade, e é de qualquer jeito ausente naquelas situações subjetivas não caracteriza-
das pelo jus excludendi alias. Este, quando muito, caracteriza uma certa noção de direito 
subjetivo e, de qualquer modo, não qualquer situação jurídica. A paisagem, por exemplo, é 
certamente um bem jurídico e constitucionalmente relevante (art. 9 Const.), apesar disso, não 
pode ser configurada como de fruição exclusiva ou como objeto do direito subjetivo deste ou 
daquele sujeito. A relevância de um bem é dada não somente pela titularidade do interesse no 
qual se substancia e pela proteção reservada ao titular, mas também pela tutela do bem reser-
vada terceiros qualificados que, de qualquer modo, obtêm uma utilidade não necessariamente 
econômica, da sua conservação. Nesta perspectiva, deve ser completamente revista a opinião 
ainda hoje difundida da irrelevância jurídica das chamadas res communes omnium ou da 
res nullius” PERLINGIERI, Pietro. O Direito Civil Na Legalidade Constitucional. DE 
CICCO, Maria Cristina. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 960. 

191 Para alguns campos tecnológicos a inserção no mercado demandará anuência es-
tatal através de suas agências reguladoras. No âmbito farmacêutico remeta-se à: 
PHILIPP. Fernando Eid. Patente de Invenção. Extensão de Proteção e Hipóteses de viola-
ção. São Paulo: Ed. Juarez de Oliveira, 2006, p. 94.

192 A perspectiva conservadora propugnará exatamente em sentido contrário. Para tan-
to vide: PHILIPP. Fernando Eid. Patente de Invenção. Extensão de Proteção e Hipóteses 
de violação. São Paulo: Ed. Juarez de Oliveira, 2006, p. 41. 

193 Trechos extraídos da obra A Proteção dos Dados de Testes Sigilosos Submetidos à Regula-
ção Estatal. Revista Criação. II ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 213-254, BAR-
BOSA, Pedro Marcos Nunes Barbosa. No mesmo diapasão: in LOUREIRO, Francis-
co Eduardo. A Propriedade como Relação Jurídica Complexa. Rio de Janeiro: Renovar, 
2003, p. 108: “Logo, o proprietário não tem um direito subjetivo de usar a coisa, mas o dever 
de empregá-la de acordo com a finalidade assinalada pela norma de direito objetivo”.
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compulsória,194 e, até, operar-se a caducidade,195 sem prejuízo de 
eventual responsabilidade por abuso do poder econômico (Lei 
12.529/11) e, no âmbito penal, se der causa a recusa de venda (artigo 
2, I, da Lei 1.521/1951) .

Assim, dentro da concepção doutrinária que rechaça o molde 
proprietário, a patente se aproximaria do conceito de concessão 
monopolista,196 como, v.g, o fornecimento de energia. A outorga da 
patente atribuiria uma exclusividade a um ente privado, que ele-
geria a adequada forma de desempenhar seu uso, podendo cobrar 
uma retribuição, mas sob o controle Estatal e da sociedade civil.197 
Conforme designação da doutrina administrativista, a concessão 
de um serviço público importaria na atribuição pelo Estado a um 

194 Nessa toada permita-se remissão a BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Uma abordagem 
propedêutica ao licenciamento compulsório de patentes farmacêuticas. In Propriedade In-
telectual, Inovação, Tecnologia e Bioenergia. PLAZA, Charlene Maria C. de Avila e alii. 
Goiás: Editora PUC Goiás, 2009, Vol II, p. 157 – 166.

195 Art. 80 da Lei 9.279/96 “Caducará a patente, de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa 
com legítimo interesse, se, decorridos 2 (dois) anos da concessão da primeira licença compul-
sória, esse prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo 
motivos justificáveis”.

196 Não sendo, em si, um monopólio, posto que é possível que uma tecnologia inter-
ditada não seja a única a satisfazer determinados interesses, dentro de um mesmo 
nicho. “Os monopólios legais dividem-se, por sua vez, em duas espécies: (i) os que 
visam a impelir o agente econômico ao investimento e (ii) os que instrumentam a 
atuação do Estado na economia. Transitamos, quando diante daquele primeiro tipo 
de monopólio, pela seara da chamada propriedade industrial: da e na proteção dos 
brevês, marcas, know-how etc. emerge autêntico monopólio privado; ao detentor do 
direito de propriedade industrial é assegurada a exclusividade de sua exploração. 
Aqui também não há, em rigor, exceção à livre concorrência ou à livre iniciativa, 
na medida em que essa exclusividade de exploração consubstancia uma condição 
necessária do mercado. Dizendo-o em outros termos: a instituição jurídica que o 
mercado é, enquanto produzido pelo direito posto pelo Estado, supõe que determi-
nados agentes econômicos detenham a faculdade do exercício, com exclusividade, 
de certa atividade econômica em sentido estrito. O segundo tipo de monopólio legal 
consubstancia atuação estatal no domínio econômico: o Estado assume o exercício 
de determinada atividade em regime de monopólio, Em Cumprimento a preceito 
contemplado no plano constitucional” in GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica 
na constituição de 1988. 14ª Edição, São Paulo: Malheiras, 2010, p.241.

197  Para uma apreciação pormenorizada da disciplina sobre concessões públicas, vide: 
JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Editora Saraiva, 
2005, pg.501.
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terceiro, que o prestaria em nome próprio,198 assumindo os riscos da 
atividade, observando as “cláusulas” outorgadas pelo ente público, 
mas sendo remunerado pela exploração do objeto do contrato me-
diante tarifas cobradas aos utentes.

Mutatis mutandi, há similitudes em alguns aspectos com o 
sistema patentário posto que o INPI concede a patente, a um titu-
lar, que, mediante a observância das prescrições legais (e da fun-
ção social), será remunerado pela possível exploração da tecno-
logia interditada (ou diretamente, ou através de licenças com o 
pagamento de realezas).

Tal vertente minoritária também critica a questão da escassez, 
ínsita ao próprio conceito de propriedade, uma vez que a patente é 
que geraria tal fenômeno de modo artificial, mas esta não seria pre-
térita à interdição jurídica.

Em viés similar à tese pertinente às concessões públicas, mas 
tecnicamente discutível, um julgado do Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região registrou: “vê-se que o direito de propriedade indus-
trial consiste em privilégio temporário de uso”.199

Por outro lado, poder-se-ia configurar o sistema de patentes 
como o modelo do que a doutrina administrativista200 denomina de 
exclusivo:

O exclusivo distingue-se, em rigor, do monopólio legal ou de 
direito que consiste num exclusivo absoluto de produção ou de 
comércio de determinada mercadoria com proibição, imposta 
sob a cominação de sanções penais, a outrem que não o mono-
polista, de exercer as mesmas operações produtivas ou mercan-
tis, seja a que título e com que destino for (...) O monopólio 
legal é, regra geral genérico, compreendendo todos os proces-
sos de exercício da actividade monopolista e em toda a área 

198 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 28ª ed., São Pau-
lo: Editora Malheiros, 2011.

199 BRASIL, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J.C. Már-
cia Helena Nunes, AC 2004.51.01525105-9, Julgado em 09 de setembro de 2008.

200  CAETANO, Marcello. Manual de Direito Administrativo. Vol II, 10ª Edição, Coimbra: 
Almedina, 2008, p. 1.077.
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onde esta deva ser exercida. Pelo contrário a regra é a de que o 
exclusivo seja específico.

No entanto, parte majoritária da doutrina201 e da jurisprudên-
cia vislumbra as patentes como uma espécie do gênero proprieda-
de.202 Destarte, pelas limitações trazidas através de cláusulas ge-
rais infra-constitucionais, ou mesmo pelos princípios e valores da 
Carta Magna, o estudo do direito de propriedade não deverá ser 
confundido com uma apreciação uniforme do conteúdo do direito; 
não há sempre uma propriedade igual, nem deixará um instituto 
de estar inserido no gênero exclusivista se não for perpétuo, abso-
luto, ou corpóreo.203

Neste diapasão, os juristas contemporâneos apontam: 

Não existe, assim, uma única propriedade, não existe uma noção 
rígida, definida de propriedade. Isto significa que não é mais 
possível discorrer acerca da unidade do domínio; não é possí-
vel sustentar que a propriedade é conceito unitário, síntese de 
quaisquer poderes de gozo e disposição; que não há propriedade 
se não existem aqueles poderes; que se existem aqueles pode-
res, existe propriedade, que se falta um só daqueles poderes é de 
duvidar da existência do direito de propriedade.204

201 Concluindo de forma a coadunar com a Teoria que será exposta, mas por motivos 
e contextos legislativos distintos: “Nós temos, pessoalmente, defendido a tese que encara 
o direito de patente como uma propriedade sobre a invenção reservada. Seu titular tem, de 
efeito, o uso, o fruto e o gozo do valor que representa a invenção”. Tradução livre de: “Nous 
avons, personnellement, défendu cette thèse qui voit dans le droit de brevet um droit de pro-
priété sur l’invention réservée. Son titulaire a, em effet, l’usus, le fructus et l’abusus de la 
valeur que represente l’invention” in MOUSSERON, Jean Marc. Traite des brevets. Paris: 
Librairies Techniques, 1984, p. 47. 

202 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado – parte especial. 
4ª edição, São Paulo: RT, 1983, Tomo XVI, p. 193, e precedente do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AI 2008.02.01.000078-7, Des. Messod 
Azulay Neto, publicado no DJ do dia 18.03.2008. 

203 PERLINGIERI, Pietro. O Direito Civil Na Legalidade Constitucional. Tradução por: DE 
CICCO, Maria Cristina. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 681.

204 CORTIANO, Eroulths Junior. O Discurso Jurídico da Propriedade e suas Rupturas: Uma 
Análise do Ensino do Direito de Propriedade. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2002, p. 160.
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Há, por outro lado, uma parcela substancial de elementos exis-
tenciais no tocante às criações (industriais ou artísticas) que detêm 
sua própria natureza jurídica, distinta do fator patrimonial.205

Na presente obra se adotará a perspectiva patentária patrimo-
nial enquanto modalidade constitucional inserida dentro da matriz 
proprietária206 móvel, no seu viés imaterial207 e resolúvel,208 sem se ol-
vidar da sua seara existencial atinente aos valores da personalidade.209

De fato, não há como se negar as sólidas razões pelas quais 
é impossível a aplicação exegética do modelo civil proprietário-
-clássico para a patente de invenção, nem que a submissão de um 
regime administrativo de concessão pública poderia impor maio-
res obrigações ao ente privado concessionário – pela aplicação 
de um regime publicista. Por outro lado, além das razões acima 

205 Vide, nesse mister, a abordagem de: CARNELUTTI, Francesco. Usucapion de La Pro-
piedad Industrial. Traduzido por: OSUNA, Francisco Apodaca, Novo México: Edito-
rial Porrua, 1945, p. 33.

206  “o sentido de absoluto, dado ao direito de propriedade, não deve ser tomado a rigor. Bem 
assim seu caráter de exclusivo” in SILVA, De Plácido. Vocabulário Jurídico Conciso. 2ª 
edição, Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 616. Ainda: “Trata-se de propriedade de bens 
incorpóreos: privilégio de invenção industrial, que assegura ao inventor (criador de objeto 
capaz de propiciar novos resultados industriais) o direito de obter patente que lhe garanta a 
propriedade do invento” in SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Posi-
tivo. 22ª Edição, São Paulo: Ed. Malheiros, 2003, p.277.

207 “É a denominação atribuída à propriedade cujo objeto não é de ordem material ou corpórea. 
Nesta espécie, assim, encontra-se a propriedade intelectual ou toda aquela cujo objeto seja 
constituído por uma coisa ou um bem de ordem abstrata, isto é, sem corpo ou sem forma 
material” SILVA, De Plácido. Vocabulário Jurídico Conciso. 2ª edição, Rio de Janeiro: 
Forense, 2010, p. 616.

208 “A resolução, assim, tanto pode ocorrer pela revogação, pela rescisão, como pela terminação 
do prazo, o que se mostra extinção” SILVA, De Plácido. Vocabulário Jurídico Conciso. 2ª 
edição, Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 617. Ainda: “Propriedade resolúvel, ou revogá-
vel, é a que, no próprio título de sua constituição encerra o princípio, que a tem de extinguir, 
realizada a condição resolutória, ou advindo o termo, seja por força de declaração, seja por de-
terminação da lei” in BEVILAQUA, Clovis. Direito das Coisas. Rio de Janeiro: Livraria 
Freitas e Bastos, 1955, p.243.

209 “A personalidade é, portanto, não um “direito”, mas um valor, o valor fundamental do orde-
namento, que está na base de uma série (aberta) de situações existenciais, nas quais traduz a 
sua incessantemente mutável exigência de tutela” in MORAES, Maria Celina Bodin de. 
Danos à Pessoa Humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003 p. 121.
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expendidas, há nítida vantagem do enfoque do privilégio de in-
venção como uma modalidade especial do direito da propriedade 
pelo fato de que, além da função social, somente os direitos reais 
seriam passíveis de usucapião.210

Portanto, de maneira sintética, pode-se conceituar o locus cria-
tivo (invenção) objeto da patente de invenção como tutela jurídica 
concedida pelo ordenamento para: a) no âmbito patrimonial ser al-
cunhada de propriedade;211 e b) simultaneamente, no âmbito existen-
cial, alcançar guarida enquanto valor da personalidade.212

Como o âmbito imaterial também é objeto de relações pessoais 
que fogem ao aspecto dos valores da personalidade, é precisa a ob-
servação de SILVEIRA,213 para quem “a propriedade intelectual se 
acha presente nas três categorias dos direitos subjetivos: os direitos 
reais, os direitos de personalidade e os direitos obrigacionais”.

Não se quer, entretanto, assentir que o contexto proprietário 
civil irá se amoldar com completa harmonia, ou com unanimidade 

210  No âmbito da concessão pública, pela pessoalidade do regime concessório tal se faria 
incompatível com as normas aplicáveis.

211 Perante a clássica doutrina Italiana há coincidência com a visão ora exposta: “O direito 
de patente industrial, por sua índole jurídica de propriedade (...)”. Traduzido de: “Il diritto 
di privativa industriale, per la sua índole giuridica di proprietà (...)”. FRANCO, Luigi di. 
Trattato della Proprietà Industriale. Milão: Societá Editrice Libraria, 1933, p. 158.

212 “Depois desta, o binômio ou o trinômio dos direitos absolutos ou primários se manifesta 
nitidamente: direito de personalidade e direito de propriedade, o qual se divide em direito da 
propriedade material e direito da propriedade imaterial. Este último, naturalmente, está en-
tre os primeiros, e representa o trânsito de um ao outro”. Tradução de: “Después de esta, 
el binomio o el binomio o el trinomio de los derechos absolutas o primarios se manifiesta 
nítidamente: derecho de personalidad y derecho de propiedad, el cual se divide en derecho 
de propiedad material y derecho de propiedad inmaterial. Este último, naturalmente, está 
en medio de los dos primeros, y representa e l transito del uno al otro”. in CARNELUTTI, 
Francesco. Usucapion de La Propiedad Industrial. Traduzido por: OSUNA, Francisco 
Apodaca, Cidade do México: Editorial Porrua, 1945, p. 66

213 SILVEIRA, Newton. Propriedade Intelectual. 4ª Edição, São Paulo: Manole, 2011, p. 91.
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doutrinária,214 àquele instituto de exclusiva dos bens imateriais, mas 
que há aproximações juridicamente relevantes.215

Sem embargo de ambos serem dotados da característica de 
“oponibilidade erga omnes”, a seara patrimonial nasce com lapso 
temporal prefixado, findo o qual haverá uma ampliação no polo 
subjetivo de titularidade, passando a propriedade do titular para 
todos os integrantes da sociedade.216

Note-se que, ab initio, há um termo pré-determinado para a in-
cidência de um gozo simultâneo de vários titulares sobre o mesmo 
bem, sendo ínsita à natureza da tecnologia patenteada uma co-titu-
laridade (seja pública ou privada) eventual.

Já para o escopo dos valores da personalidade, âmbito especi-
ficamente existencial, não haverá delimitação temporal de tutela,217 
visto que a perenidade de tal gama jurídica não obsta o desenvolvi-
mento sócio-tecno-econômico dos não titulares, além de coadunar 
com o valor fundacional da dignidade da pessoa humana.

214 “Importa não ser esquecido que, de direito de propriedade não se pode falar com relação às 
coisas que consistem em direito. Ninguém pode dizer que é proprietário do crédito, da locação, 
do usufruto. etc. Em relação a esses direitos o que se tem é a simples titularidade. Se se começa 
a falar em propriedade do contrato de usufruto, de locação, etc., então, se está confundindo 
esse conceito e chamando de proprietário a todo aquele que é titular de um direito”. DAN-
TAS, San Tiago. Programa de Direito Civil III, Direito das Coisas. Rio de Janeiro: Edição 
Histórica – Editora Rio, 1979, p.121.

215 “Que, por exemplo, alguém seja proprietário de sua empresa como é proprietário de sua casa, 
não explica porque nenhuma outra pessoa possa dar a sua empresa o mesmo nome que aquele 
outro lhe deu, ainda que não haja dúvidas que isso pode ser feito a respeito da casa, sem incor-
rer em qualquer ilicitude”. Tradução livre de: “Que, por ejemplo, alguien sea propietario de 
su hacienda como es propietario de su casa, no explica por qué ninguna otra persona pueda 
dar a su hacienda el mismo nombre que aquél le ha dado, mientras que no hay duda que esto 
pueda hacer, por el contrario, respecto de la casa, sin incurrir en ninguna ilicitud” in CAR-
NELUTTI, Francesco. Usucapion de La Propiedad Industrial. Traduzido por: OSUNA, 
Francisco Apodaca, Cidade do México: Editorial Porrua, 1945, p. 53. Ainda: “a lei em-
prega a palavra <<propriedade>>, o faz tomando-a no seu verdadeiro sentido, na sua rigorosa 
accepção, pois o de que ahí se trata é de uma propriedade sui generis” in MAGALHÃES, 
Descartes Drummond. Marcas de Industria e Commercio e Privilegios de Invenção. Vol 1, 
São Paulo: Livraria Zenith, 1928, p. 166.

216 Lei 9.279/96, art. 78, parágrafo único: “Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio 
público”.

217 Código Civil, art. 11: “Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são 
intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária”.
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No entanto, ainda dentro da visão predominante com relação 
ao âmbito patrimonial, um dos lastros de sua estrutura proprietária é 
o exercício com observância à função social.218

Outrossim, o “que caracteriza a patente como uma forma de uso so-
cial da propriedade é o fato de que é um direito limitado por sua função: ele 
existe enquanto socialmente útil”.219

Se há severas críticas a visão da seara patrimonial do privilégio 
de invenção como direito de propriedade, também há aqueles que 
consignam a inexistência de um modelo único do instituto, sendo o 
mesmo grande gênero de muitas espécies.

Nesse passo, os interesses da coletividade, dos não-proprietá-
rios, em vez de conflitarem externamente com os do proprietá-
rio, reproduzindo a lógica liberal dos direitos subjetivos, pas-
sam a integrar o perfil interno da propriedade e determinam, 
do ponto de vista estrutural, o surgimento de deveres positi-
vos e negativos a cargo do proprietário, ao lado das tradicionais 
faculdade de gozar, fruir e dispor. Nessa esteira, surge, cada vez 
mais forte, dentro dessa perspectiva funcional, a tendência de 
estruturar o direito de propriedade, relativo a bens essenciais, 
não mais para excluir os não-proprietários de seu uso, mas para 
garantir-lhes o acesso.220

Reconhece-se, portanto, um novo enfoque desta gama de di-
reitos, pois a 

multiplicidade de propriedades não pode apenas ser encarada 
pelo ângulo objetivo, com base em características do bem apro-
priado (móvel, imóvel, urbano, produção), mas principalmente 

218 No mesmo diapasão o precedente: BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro, 2ª Câmara Cível, Des. Elisabete Filizzola, Apelação Cível de nº 
2001.001.14417, julgado em 27 de novembro de 2001.

219 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2ª Edição, Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 499.

220 RENTERIA, Pablo Valdemar. & DANTAS, Marcus. Verbete de Propriedade in BARRETO, 
Vicente de Paulo. Dicionário de filosofia do direito. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 668.
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pelo viés subjetivo de quem exerce a titularidade. Esta é a melhor 
forma de repersonalização do direito de propriedade.221

Tais interesses são maximizados quando se analisa uma pa-
tente cujo escopo engloba tecnologia que pode incidir sobre a vida 
humana, como ocorre no setor farmacêutico, não podendo se olvi-
dar que “a balança deverá pender de modo mais acentuado para a tutela 
dos não proprietários nas questões que envolvam meio ambiente, saúde, e 
controle sobre investimentos industriais”.222

Será exatamente pela adequada ponderação de interesses, 
entre titular e os não titulares,223 que o direito deve ser erguido para 
o justo meio profícuo a já traçada meta constitucional do artigo 3º, 
inciso II.224-225

Sem embargo, muito antes de se tangenciar as questões proprietá-
rias, mister não se olvidar do princípio que rege a sociedade brasileira é 
o da Liberdade (que não é libertinagem ou autonomia completa).

221 ROSENVALD, Nelson. & FARIAS, Cristiano Chaves de. Direitos Reais. 6ª Edição, Rio 
de Janeiro: Lúmen Júris, 2009, p. 235. Indo além: “O direito de propriedade é bem amplo, 
comportando também outros bens que não os imóveis ou móveis. Foi garantida, assim, a 
propriedade imaterial, relativa a obras intelectuais, artísticas ou científicas ou sobre inventos 
industriais, bem como nomes de empresas e marcas de propaganda, de acordo com o inciso 
XXVII, art. 5º, do texto constitucional” in COSTA, Nelson Nery. ALVES, Geraldo Ma-
gela. Constituição Federal Anotada e Explicada. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2002, p.16.

222 ROSENVALD, Nelson. & FARIAS, Cristiano Chaves de. Direitos Reais. 6ª Edição, Rio 
de Janeiro: Lúmen Júris, 2009, p. 235.

223 “Aliás, as questões de redistribuição da propriedade, do acesso à propriedade, das formas 
jurídicas de propriedade – e, com ela, as dos direitos inferiores – ligam-se à tensão entre pos-
sidentes e non possidentes, a “faucis genus humanum vivit” que está na gênese da reação 
socialista (como, antes, na dos escravos e dos burgueses), o que é uma confirmação sociológica 
da obrigação passiva universal” in CARVALHO, Orlando de. Direito Civil - Direito das 
Coisas. Coimbra: Editora Coimbra, 1969, p. 123.

224 “Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: II - garantir o desen-
volvimento nacional”.

225 Os cinco parágrafos subsequentes foram extraídos, editados, ampliados e modi-
ficados de BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Liberdade de Expressão, Internet e signos 
distintivos. Rio de Janeiro: Revista Eletrônica do Instituto Brasileiro da Propriedade 
Intelectual, Vol. 3, 2010, acessível em “http://www.wogf4yv1u.homepage.t-online.
de/media/72d7b2ca391bd2cdffff8056fffffff0.pdf”
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Ademais, com o atual sistema Constitucional o princípio da 
liberdade aparece como objetivo226 e objeto de proteção reiterada, 
mencionado no preâmbulo, no artigo 5º, caput, e nos demais inci-
sos. Dentre os vários feixes, o legislador constituinte registrou as 
liberdades227 de iniciativa e concorrenciais.

Contudo, não se desconhece a distância entre a liberdade pla-
nejada como meta do sistema jurídico e aquela praticada no mundo 
real: eis a diferença entre os projetos e mitos228 sócio-jurídicos. 

E como axioma edificador dos ideais democráticos,229 qual-
quer violação desproporcional ao seu núcleo (livre iniciativa e livre 

226  “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir 
uma sociedade livre, justa e solidária”.

227  “Liberdades, no plural, são formas da liberdade, que, aqui, em função do Direito Consti-
tucional positivo, vamos distinguir em cinco grandes grupos: (1) liberdade da pessoa física 
(liberdades de locomoção, de circulação); (2) liberdade de pensamento, com todas as suas 
liberdades (opinião, religião, informação, artística, comunicação do conhecimento); (3) liber-
dade de expressão coletiva em suas várias formas (de reunião, de associação); (4) liberdade 
de ação profissional (livre escolha e de exercício de trabalho, ofício e profissão); (5) liberdade 
de conteúdo econômico e social (liberdade econômica, livre iniciativa, liberdade de comér-
cio, liberdade ou autonomia contratual, liberdade de ensino e liberdade de trabalho), de que 
trataremos entre os direitos econômicos e sociais, porque não integram o campo dos direitos 
individuais, mas o daqueles”. In SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional 
Positivo. 22ª Edição, São Paulo: Ed. Malheiros, 2003, p. 234.

228 “Invenção nítida do homem (ou de um grupo de homens), os mitos modernos – não 
o mito para o homem, como o mito drumondiano de ‘fulana’, mas o mito para o 
povo – são como expressões esotéricas, a serem ‘consumidas’ pela sociedade. São, 
assim, impostos à sociedade, funcionando como instrumentos linguísticos de domi-
nação que tanto mais prosperam quanto mais sejam acreditados. As Constituições 
formais inúmeras vezes consubstanciam modalidade exemplar de mito moderno. 
Por um lado, instalam no seio da coletividade a convicção de que se vive sob a égide 
do Estado de Direito: se a Constituição, documento formal, existe, temos instituído 
o regime do Estado de Direito” in GRAU, Eros Roberto.  A Ordem Econômica na 
Constituição de 1988. São Paulo: Ed. Malheiros, 2010, p. 40.

229 “Citando de Le délabrement de l’Occident, de Cornelius Castoriadis, uma sociedade au-
tônoma, uma sociedade verdadeiramente democrática, é uma sociedade que questiona tudo o 
que é pré-determinado e assim libera a criação de novos significados. Em tal sociedade, todos 
os indivíduos são livres para escolher criar para suas vidas os significados que quiserem (e 
puderem)” In BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Traduzido por: DENTZIEN, 
Plínio, Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2001, p. 242.
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concorrência)230 implicará em frontal desrespeito à essência da 
Constituição da República.

Na doutrina estrangeira tal relação entre a espécie proprietária 
e a liberdade é resumida numa feliz metáfora: “A propriedade intelec-
tual é uma ilha de exclusividade num oceano de liberdades”.231

Em complemento à doutrina estrangeira, os estudiosos nacionais 
do direito econômico-concorrêncial averbam: “A disciplina jurídica 
da proteção à propriedade intelectual não pode ser vista de forma 
apartada desse quadro. Exatamente porque constituem “garantia de 
monopólios”, restringindo a livre-iniciativa, os direitos de proprie-
dade industrial devem ser encarados como exceção. A interpretação 
que a eles se dá será restritiva e não extensiva. E mais: o direito da 
propriedade intelectual (e as exclusividades por ele garantidas) deve 
ser interpretado em consonância com direito concorrencial”.232

Por outro lado, mesmo dentro do argumento da liberdade 
como regra, alguém poderia suscitar onde (?) estaria à autonomia 
do titular da patente, já quele também goza de liberdade. No en-
tanto, como ensina RAZ, “a autonomia é possível apenas se vários 
bens coletivos estiverem disponíveis”, no caso aos demais integran-
tes da sociedade interditada pela patente, visto que “o interesse de 
uma pessoa não justifica manter tantas outras sujeitas a deveres 

230 “Trata-se, modernamente, de um processo comportamental competitivo que admite 
gradações tanto de pluralidade quanto de fluidez. É este elemento comportamental - a 
competitividade - que define a livre concorrência. A competitividade exige, por sua 
vez, descentralização de coordenação como base da formação dos preços, o que supõe 
livre iniciativa e apropriação privada dos bens de produção. Neste sentido, a livre con-
corrência é forma de tutela do consumidor, na medida em que competitividade induz 
a uma distribuição de recursos a mais baixo preço. De um ponto de vista político, a li-
vre concorrência é garantia de oportunidades iguais a todos os agentes, ou seja, é uma 
forma de desconcentração de poder. Por fim, de um ângulo social, a competitividade 
deve gerar extratos intermediários entre grandes e pequenos agentes econômicos, 
como garantia de uma sociedade mais equilibrada” in GRAU, Eros Roberto. A ordem 
econômica na constituição de 1988. 14ª Edição, São Paulo: Malheiras, 2010, p.212.

231 Tradução de: “To use a metaphor, intellectual property rights constitute islands of exclusiv-
ity in an ocean of liberty” in GEIGER, Christophe. Trade Marks and Freedom of Expression 
– The Proportionality of Criticism. Munique: Verlag C. H. Beck, 2007, p. 317 – 327.

232 FORGIONI, Paula A. Os Fundamentos do Antitruste. São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 2010, p.342.
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potencialmente pesados (burdensome) em relação a tais aspectos 
fundamentais de suas vidas”.233

Ou seja, caso a liberdade do dono da patente ultrapasse as fina-
lidades constitucionais de uso do direito de excluir, ele “despreza o 
direito fundamental de cada um à independência da arbitrariedade 
que obriga de outros e abusa do poder estatal para fazer valer sua 
arbitrariedade privada (...) ele qualitativamente não se distingue do 
despotismo234 qualquer”.235

Portanto, na eventual existência de um conflito (aparente) entre 
o direito individual (propriedade) e o direito social (acesso) e coletivo 
(concorrência), poderá ser necessário o uso da ponderação moderada 
entre tais interesses juridicamente protegidos. Entretanto, até mesmo 
a ponderação poderá ser dispensada pelo uso adequado do concep-
tualismo à titularidade, eis que “cada direito corresponde a um con-
ceito que deve levar em conta os fins próprios (...) sua história, as 
necessidades de convivência social e os demais direitos. Delineados 
dessa forma, os conceitos dos diferentes direitos formarão uma unici-
dade harmônica e, assim, eliminando o conflito entre eles”.236

Outrossim, na incidência do caso em concreto a titularidade 
deve ser prestigiada sempre que cumprir a cláusula finalística do 
art. 5º, XXIX, quanto ao desenvolvimento social, tecnológico e eco-
nômico do Brasil e dos brasileiros. Caso tal propriedade não atinja 
tais metas suficientemente, e, apenas, valorizem os afãs econômicos 
do proprietário, estar-se-á diante de um desvio do intuito jurídico, 
que não angariará o mérito da tutela.

233 Vide RAZ, Joseph. A moralidade da liberdade. Traduzido por BLECHER, Carlos 
Henrique de Oliveira. e ROSA, Leonardo Gomes Penteado. São Paulo: Campus Jurí-
dica, 2011, p 228 e 229.

234 Mas a tirania, entre muitas outras vantagens, tem o privilégio de fazer e dizer o que 
lhe apraz”in SÓFOCLES.  Antígona. Tradução de Donaldo Schüler, Porto Alegre: 
L&PM Pocket, 2011, p37.

235 KERSTING, Wolfgang. Liberdade bem-ordenada. Filosofia do Direito e do Estado 
de Immanuel Kant. 3ª Edição. Tradução de HERCK, Luís Afonso. Porto Alegre: Ser-
gio Antonio Fabris Editor, 2012, p.335.

236 BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 299.
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E tal deslize  material fica ainda mais evidente quando se en-
xerga o titular da patente como alguém que recebe um poder jurí-
dico  na condição de promovê-lo  dentro das metas constitucionais. 
Não foi o intuito do Constituinte resguardar determinado agente 
econômico com a patente de invenção, e em especial protege-lo sob 
a redoma de um direito fundamental, apenas para que esse maxi-
mizasse seus lucros.237

Portanto, resta claro que a desproporção na interdição merca-
dológica através de patentes que não reúnam os requisitos essen-
ciais de validade (ou observem os mandamentos de otimização fun-
cional), constitui hermenêutica desajustada do texto constitucional, 
em nítida violação do direito geral de liberdade,238 que é visto no 
âmbito concorrencial como eficiência estática.

Destarte, a patente de invenção enquanto exclusiva mercadoló-
gica é tida como valor constitucionalmente assegurado quando hábil à 
promoção do desenvolvimento social, tecnológico, nacional, dentro 
da perspectiva da eficiência dinâmica.239

237 Nenhuma instituição pior que o dinheiro floresceu entre os homens. Cidade devas-
ta, arranca homens de suas casas. Alicia e seduz corações virtuosos a praticar ações 
infames. Leva homens a cometer crimes e os inicia na impiedade, origem de todo 
o mal. Mas os que delinqüem subornados terão um dia que prestar contas de seus 
atos” in SÓFOCLES.  Antígona. Tradução de Donaldo Schüler, Porto Alegre: L&PM 
Pocket, 2011. “O lucro, todavia, não pode ser perseguido como um fim em si mesmo, 
desconectado dos demais princípios que informam o exercício da atividade empre-
sarial. É justamente neste momento que tem aplicação o princípio da função social, 
que vai determinar, por exemplo, que na persecução de tal lucro o empresário de-
verá observar as boas práticas concorrenciais (...)” in PEREZ, Viviane. Função social 
da empresa, uma proposta de sistematização do conceito. In Org. ALVES, Alexandre 
Ferreira de Assumpção. e GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Temas de direi-
to Civil-Empresarial. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 210

238 “Quanto mais a intervenção legal afetar expressões elementares da liberdade de ação humana, 
tanto mais cuidadosamente devem ser sopesadas as razões utilizadas como fundamentação 
contra a pretensão básica de liberdade dos cidadãos”. Esse postulado corresponde, com exce-
ção do aspecto relativo ao cuidado, à lei de sopesamento formulada anteriormente, segundo 
a qual o aumento no grau de afetação de um princípio exige um correspondente aumento 
no grau de importância na satisfação do princípio colidente” in ALEXY, Robert. Teoria 
dos Direitos Fundamentais. Traduzido por: SILVA, Virgílio Afonso da, São Paulo: Ed. 
Malheiros, 2006, p. 343.

239 “No tocante à propriedade resultante das patentes e demais direitos industriais, a Carta 
aceita a restrição à concorrência, mas evitando que os poderes dela resultantes tenham 
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Tangenciando os aspectos econômicos, quase toda a doutrina 
destaca que a evolução da Propriedade Industrial deve ser pautada 
no equilíbrio entre a eficiência estática e a eficiência dinâmica,240 
para que o intervencionismo seja ponderado e não legitimar – ou 
agravar – as naturais imperfeições mercadológicas tendentes à formação 
de cartéis e oligopólios.241

Na primeira delas, o objetivo almejado logra êxito quando se 
pode aperfeiçoar o uso dos recursos existentes, ao menor custo pos-
sível. Portanto, hipoteticamente, para se angariar as melhores con-
dições possíveis à realização da eficiência estática, maior deve ser o 
número de interlocutores dentro de um mesmo nicho – o que não se 
dá quando há um privilégio de invenção vigente.

Tal ótica fica consolidada com a amplitude da oferta para com 
a demanda, no viés consumerista,242 e com a limitação dos direitos 
de propriedade intelectual, na visão jurídica. Portanto, a geração de 
inovação dentro do parâmetro da liberdade completa (para muitos) 
não seria uma consequência tão célere.

Considerando, por sua vez, a eficiência dinâmica, sua consta-
tação coadunaria com a maximização na imediata introdução de 
novos ou melhores produtos, e, mediatamente, a minoração dos pre-
ços. Nesse segundo paradigma, há a preponderância dos direitos de 
propriedade intelectual, dada a ênfase aos titulares de privilégios.

caráter absoluto - o monopólio só existe em atenção ao seu interesse social e para propiciar o 
desenvolvimento tecnológico e econômico do País” in BARBOSA, Denis Borges. Usuca-
pião de Patentes e Outros Estudos de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Ed. Lumen 
Juris, 2006, p.242.

240 O presente parágrafo, bem como os dez subsequentes são excertos extraídos, ampli-
ados e modificados de: BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. A proteção aos dados de testes 
sigilosos submetidos à regulação estatal, Rio de Janeiro: Lumen Juris, Revista Criação, 
Vol. 2, 2009.

241 vide GASTALDI, J. Petrelli. Elementos de economia política. 19ª Edição, São Paulo: Sa-
raiva, 2008, p. 187.

242 “A distinção entre cidadão e consumidor pertence a uma outra época, e a publicidade Nentton 
faz escândalo porque nos diz que entramos na era dos bens imateriais, “psi”, “espirituais”, 
que derrubam as fronteiras entre o econômico e o político” in LAZZARATO, Maurizio. & 
NEGRI, Antonio. Trabalho Imaterial. Traduzido por: JESUS, Mônica, Rio de Janeiro: 
Editora DP&A, 2001, p.63.
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Outrossim, um regime jurídico/econômico “justo” seria hí-
brido entre as duas espécies de “eficiência”, de modo a reunir o di-
namismo contemporâneo com uma segurança estática.

Reza a doutrina243 que: 

A eficiência estática e a eficiência dinâmica podem ser promovi-
das através de rígidos padrões de patenteabilidade, um limitado 
alcance de reivindicações patentárias, uma doutrina dos equi-
valentes bem delimitada, prazos curtos de caducidade, e, em 
alguns casos, por licenças compulsórias. Importações paralelas e 
licenças compulsórias podem acrescer a eficácia estática nos paí-
ses em desenvolvimento sem afetar a eficiência dinâmica global 
uma vez que o desenvolvimento dos novos produtos e processos 
sejam minimamente afetados por tais medidas.

No Brasil, a política de preponderância do interesse público 
primário, respeitados os padrões mínimos de tutela aos direitos de 
propriedade intelectual, tem sido aplicada. Como exemplo da ide-
ologia atinente à eficiência estática, sem aviltar os conceitos da efi-
ciência dinâmica, houve o “recente” licenciamento compulsório do 
medicamento efavirenz, produzido pela Merck.244

Por sinal o intuito de balancear as tendências juridico-econô-
micas não se revela, puramente, uma reflexão nacionalizada, mas 
proveniente de ares e práticas alienígenas.245 Outrossim, verifica-

243 Tradução de: “Static and dynamic efficiency may be promoted by strict standards of pat-
entability, a limited breadth of patent claims, a narrowly defined doctrine of equivalents, an 
early working exception, and in some cases by compulsory licenses. Parallel imports and 
compulsory licenses may increase static efficiency in developing countries without affect-
ing global dynamic efficiency since the development of new products and processes is likely 
to be only marginally affected by such measures” in CORREA. Carlos Maria. Managing 
the provision of knowledge: the design of intellectual property laws, disponível em http://
www.ingentaconnect.com/content/oso/576227/2003/00000001/00000001/art00021, 
acessado em 27.02.2008, às 17:54.

244 Informação disponível no sítio governamental: http://portal.saude.gov.br/por-
tal/aplicacoes/noticias/noticias_detalhe.cfm?co_seq_noticia=29719, acessado em 
27.02.2008, às 18:03.

245 Em tal sentido, no que tange aos licenciamentos obrigatórios, tecer-se-á pormenores 
no capítulo “A convivência com a licença compulsória” infra.

livro.indd   63 6/8/2012   09:37:42



Pedro Marcos Nunes Barbosa

64

-se que o sistema constitucional brasileiro previu os privilégios de 
invenção como um meio legítimo de interdição concorrencial,246 e da 
livre iniciativa, se e enquanto promover o bem geral, estando sujeitos 
ao estrito, e rigoroso, regime do direito público.247

No subcapítulo a seguir, foi registrado como a estipulação de 
paradigmas “universais” da propriedade intelectual interfere em 
peculiaridades locais, trazendo situações iníquas possivelmente 
violadoras de direitos humanos.

246 Para melhor apuração da contraposição entre concorrência e propriedade intelec-
tual, vide: PESSINA-DASSONVILLE. Stéphane. Les atraits du droit de la propriété 
intellectuelle au regard du droit commun, à la lumière des droits des artistes-interprètes. 
In BRUGUIÈRE, Jean-Michel. Propriété Intellectuelle Et Droit Commun. Marselha: Ed. 
Presses Universitares D’Aix Marseille, 2007, p. 82.

247 “A importancia econômica dos contratos que têm por objeto a patente transcende, ampla-
mente, o âmbito da contratação privada, para afetar interesses de caráter geral. O objeto 
dos mesmos é uma posição jurídica complexa que tem como conteúdo essencial o direito de 
exploração exclusiva de uma invenção técnica dirigida a um mercado submetido às regras 
próprias de Economia de Mercado (art. 38 da Constituição Espanhola) e, consequentemen-
te, às normas protetoras da livre concorrência. Isto explica que a configuração dos contra-
tos que têm por objeto uma patente conflua tanto intereses privados como públicos; junto 
ao interesse egoísta dos contratantes, que estes tratem de satisfazer, através de previsões 
contratuais de muitos conteúdos diversos, se situa o interesse por conseguir que o mercado 
funcione dentro do regime de concorrência”. Tradução de: “La importancia económica de 
los contratos que tienen por objeto la patente trasciende ampliamente el ámbito de la con-
tratación privada, para afectar a intereses de carácter general. EI objeto de los mismos es 
una posición jurídica compleja que tiene como contenido esencial el derecho de explotación 
en exclusiva de una invención técnica dirigida a un mercado sometido a las reglas propias 
del sistema de Economía de Mercado (art. 38 de la Constitución Española) y, consecuente-
mente, a las normas protectoras de la libre competencia. Esto explica que en la configura-
ción de los contratos que tienen por objeto una patente confluyan tanto intereses privados 
como públicos; junto al interés egoísta de los contratantes, que éstos tratan de satisfacer a 
través de previsiones contractuales de muy diverso contenido, se sitúa el interés por con-
seguir que el mercado funcione en régimen de competencia” in ARESTI, Pilar Martín. La 
Licencia Contractual de Patente. Pamplona: Editora Aranzadi, 1997, p. 4.
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4. Uma breve visão internacionalizada  
da matéria

Enfim, a globalização, na fusão de competição global  
e de desintegração social, compromete a liberdade.

GRAU, Eros.248

Um dos campos do direito cuja base mínima ergueu-se de forma 
uniforme é a propriedade intelectual. Tratados internacionais249 foram 
firmados de modo a minorar – em certos casos extirpar – a autonomia 
intra-nacional para elaboração das normas peculiares à matéria.

Nesse sentido, o “objetivo da unificação é reduzir ou eliminar o 
quanto for possível e desejável as discrepâncias entre os sistemas jurídicos 
dos vários países através da gradativa substituição por princípios e regras 
jurídicas comuns.250”

Assim, padrões conceituais e institucionais foram impostos a des-
peito das características de cada ordenamento, numa verdadeira ope-
ração do que a mitologia grega computaria como leito de Procusto.251

Numa seara tão importante, a necessidade de um direito cosmo-
polita “exsurge como premissa imperativa à evolução”, posto que: 

no pensamento social contemporâneo, encontramos a tentativa de 
identificar os direitos humanos fundamentais como sendo uma 

248 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988. 14ª Edição, São 
Paulo: Malheiras, 2010, p.49.

249 Em especial se faz necessário registrar o Acordo TRIPS, anexo 4º, do GATT, e a Con-
venção União de Paris, ambos internalizados na forma do Decreto 1.355-94 e Decreto 
75.572-75, respectivamente.

250 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira Da. A nova filiação: O biodireito e as relações 
parentais: O estabelecimento da Parentabilidade-Filiação e os efeitos jurídicos da reprodução 
Assistida Heteróloga. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2003, p. 195.

251 “Sei bem do perigo da importação e doutrinas jurídicas e exemplos estrangeiros para o e no 
debate sobre o direito brasileiro. Tenho insistido em que não existe o direito, existem apenas 
os direitos. E o nosso direito é muito nosso, próprio à nossa cultura. A ponto de afirmarmos 
a necessidade de uma antropofagia jurídica, à moda de Oswald de Andrade” in GRAU, Eros 
Roberto. Direito Penal – Sob a Prestação Jurisdicional. Curitiba: Ed. Malheiros, 2010, p. 57.
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“norma mínima” das instituições políticas, aplicável a todos os esta-
dos que integram uma sociedade dos povos politicamente justa.252

Já numa perspectiva aristotélica, a imposição de um parâme-
tro que não comporta visões locais pode gerar sérios problemas à 
normatividade: “É bem possível, portanto, que coletâneas de Leis e de 
constituições possam ser úteis aos estudantes capazes de manuseá-las cri-
ticamente e julgando que medidas são valiosas ou o contrário, e que tipo de 
instituições se ajustam a que tipo de características nacionais”.253

No Brasil, verba gratia, adotou-se sem grandes ressalvas os pa-
drões dos países desenvolvidos no que tange a tutela dos privilé-
gios de invenção, inclusive em setores onde a política – histórica 
– nacional sempre foi de amparar a não proteção.

Em nichos como a área farmacêutica, desde 1945 (Decreto-
-Lei 7.903), o legislador nacional, no uso de sua soberania, enten-
deu como prudente254 a inexistência tutela como forma de ampliar o 
acesso à tecnologia essencial à vida humana.

As vetustas razões de política pública não foram alteradas, mas 
as concessões negociais internacionais coagiram os países em desen-
volvimento a aceitarem os padrões alienígenas como aqueles conve-
nientes à ordem interna.255

252 BARRETO, Vicente de Paulo. Multiculturalismo e direitos humanos: um conflito insolú-
vel? in: BALDI, Cesar (org). Direitos Humanos na sociedade Cosmopolita. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2004, p. 289.

253 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Traduzido por: BINI, Edson. São Paulo: Editora 
Edipro, 2007, p. 318.

254 “Ela é e especificamente as coisas às quais ela concerne, acrescentam que se trata de uma 
disposição determinada pela justa razão, e esta é o princípio determinado pela prudência. 
Parece, portanto, que todos em algum sentido presumem que a virtude seja uma disposição 
dessa natureza, a saber, regulada pela prudência. Essa fórmula, entretanto, requer uma li-
geira alteração. A virtude não é meramente uma disposição que se conforma à justa razão, 
mas uma disposição que coopera com a justa razão, e a prudência é a justa razão em assuntos 
referentes à conduta” in ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Traduzido por: Edson Bini. 
São Paulo: Editora Edipro, 2007, p. 199.

255 “países em desenvolvimento partícipes do GATT entenderam (ou foram levados a 
tanto), no meio tempo, de que o futuro estabelecimento do Acordo TRIPs iria protégê-
los contra sanções unilaterais de países desenvolvidos, pela sua pretérita inércia em 
tutelar os direitos de propriedade intelectual de tais países”. Tradução de: “developing 
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Muito longe do multiculturalismo que reprime, a uniformi-
dade objeto de coerção - dos moldes proprietários do direito do pri-
vilégio de invenção - em nada serviu em prol do desenvolvimento 
dos “países não titulares” de patentes.256

No campo dos direitos humanos, o gênero do direito “de ex-
clusiva” foi elencado no rol da Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, em especial nos artigos XVII, na perspectiva em que não 
apenas o direito “DE” propriedade fosse observado (que é tutelado 
na ordem constitucional interna pelo artigo 5º, XXII), mas também 
– e principalmente – o direito “À” propriedade (perspectiva prove-
niente, também, na CRFB no artigo 5º caput).

Na visão civil-constitucional, no que é pertinente a diferença 
entre o direito “de” e o direito “ao” acesso, vale averbar que “os di-
reitos existem para serem exercidos e não apenas conservados”,257 o que é 
deveras relevante quando há uma patente concedida, mas que não 
seja objeto de uso por parte de seu titular.

Tal orientação é focada não apenas na tutela aos valores já consa-
grados historicamente (artigo XVII, 2, da DUDH), mas como um po-
der-dever dos Estados em assegurar acesso à propriedade mínima,258 
para que ao sujeito de direito fosse permitido dignidade.259

country Parties to GATT understood (or were led to understand) in the meantime that 
a future Agreement on the TRIPS would protect them against unilateral sanctions by 
developed country partners because of their failure to protect the intellectual property 
rights of developed countries’ citzens” in CARVALHO, Nuno Pires de. The TRIPS 
regime of patent rights. Hague: Kluwer Law International, 2002, p. 30.

256 Aqui se faz remissão ao fato de que no Brasil, mais de 70% dos privilégios de inven-
ção concedidos pelo INPI têm como destinatários pessoas jurídicas não nacionais.

257 ROSENVALD, Nelson. & FARIAS, Cristiano Chaves de. Direitos Reais. 6ª Edição, Rio 
de Janeiro: Lúmen Júris, 2009, p. 94.

258 “É um dado incontroverso e incontrovertível que para poder subsistir o homem necessita de 
meios de subsistência, numa palavra, de bens” in CARVALHO, Orlando de. Direito Civil 
- Direito das Coisas. Coimbra: Editora Coimbra, 1969, p. 03. 

259 “A “vida indigna de ser vivida” não é, com toda evidência, um conceito ético, que concerne às 
expectativas e legítimos desejos do indivíduo: é, sobretudo, um conceito político, no qual está 
em questão a extrema metamorfose da vida matável e insacrificável do homo sacer, sobre a qual 
se baseia o poder soberano” in AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer O Poder soberano e a vida 
nua. Traduzido por: BURIGO, Henrique, Belo Horizonte: Editora UFMG, 2004, p. 148.
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Um dos problemas observados in limine é a possível contraposi-
ção entre direitos peculiares à mesma Declaração, como o direito de 
propriedade e os direitos à vida (Artigo III),260 dignidade (Artigo I),261 e 
não discriminação – leia-se acesso - em virtude de riqueza (Artigo II).262

Na experiência comum acerca dos vultuosos preços prati-
cados por titulares de patentes farmacêuticas, fica evidente que 
mesmo perante a Declaração Universal, o direito DE propriedade 
continua a ser, qualitativa e quantitativa, mais observado do que o 
direito À propriedade.

Não obstante, no subcapítulo abaixo, tangenciar-se-á o privilé-
gio de invenção dentro da teoria da relação jurídica, visando uma re-
leitura contemporânea, de forma a facilitar sua missão constitucional.

5. Patente enquanto Relação Jurídica Complexa

Com exceção dos poucos centímetros que cada um possuía  
dentro do crânio, ninguém tinha nada de seu.

ORWELL, George.263

A tutela constitucional da propriedade intelectual foi erigida na 
premissa de estimular o desenvolvimento tecnológico, sob a forma de 
privilégio exclusivo, e o legislador ordinário estabeleceu na Lei 9.279/96 
os critérios mínimos para a configuração de validade da patente.

260 “Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”.

261 “Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão  e 
consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade”.

262 “Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta De-
claração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua,  religião, opinião 
política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer 
outra condição”.

263 ORWELL, George. 1984. São Paulo: Ed. Cia das Letras, 2009, P. 39.
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Os requisitos264 previstos no artigo 8º da Lei 9.279/96 compor-
tam a exigência da novidade,265 atividade inventiva266 e aplicação 
industrial,267 deixando um rastro verdadeiramente amplo para o 
que os particulares irão desenvolver enquanto objeto de tutela.

Uma vez compreendidas as vicissitudes nos conceitos-funções 
da propriedade privada, mister analisar as teorias incidentes sobre 
os direitos reais, que interferem na sua compreensão e aplicação.

A perspectiva mais tradicional concerne à Teoria Realista, pois 
tais adeptos “caracteriza[va]m o direito real como o poder imediato da pessoa 
sobre a coisa, que se exerce erga omnes. O direito pessoal, ao contrário, opõe-se 
unicamente a uma pessoa de quem se exige determinado comportamento”.268

Nas palavras de ARONNE, o deserto social bem-quisto pela 
burguesia liberal, utilizou da servilidade do Direito Civil – através 

264 Além de passarem do rol dos proibitivos do artigo 11 e 18 do mesmo diploma legal.

265 “A novidade absoluta requer um efeito técnico sobremaneira distinto daquilo já existente no 
estado da arte” in BRASIL, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Seção Especia-
lizada, Des. Maria Helena Cisne, EI em AC 2001.51.01.536605-6, DJ 11.02.2009.

266 “A atividade inventiva necessária ao deferimento do registro de patente é constatada se o 
avanço tecnológico apresentado pela invenção representa solução a problema técnico existente 
na área de sua destinação, bem como se essa solução é contrária às atividades normais na 
mesma área técnica, de modo que um especialista no assunto não a adotaria” in BRASIL, 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, 
AC 2004.51.01.513998-3, DJ 02.07.2008.

267 “Releva notar que a proteção constitucional de concessão do direito temporário de exclusivi-
dade ao titular de uma patente, inserta no inciso XXIX do art. 5o da Lei Maior, só se justifica 
para retribuir pesados investimentos relativos à novidade, à atividade inventiva, a par da 
utilização industrial, pelo que já não se pode sustentar uma concessão de tal natureza se a 
matéria já se encontrava no estado da técnica e qualquer técnico da área poderia ter chegado 
às mesmas conclusões de utilização dos componentes da mesma fórmula objeto de proteção 
de patentes anteriores” in BRASIL, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma 
Especializada, JC. Márcia Helena Nunes, AC 2004.51.01.525105-9, DJ 30.09.2008. 

268 GOMES, Orlando. Direitos reais. 20ª Edição, Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 10. Alhu-
res, mesmo no sistema da common law há autores, ainda hoje, que suscitam tal Teoria 
como aplicável à conceituação da relação jurídica proprietária: “Um aspecto disto é for-
necer segurança para as relações das pessoas com as coisas; estas relações sócio-jurídicas cos-
tumam ser materializadas pela palavra propriedade” in MACNEIL, Ian R. O Novo Contrato 
Social: uma análise das relações contratuais modernas. Traduzido por: LAMPARELLI, Al-
vamar de Campos Andrade, Rio de Janeiro: Ed. Elsevier, 2009, p. XXII.
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da, entre outras, Teoria Realista – para concretizar seu “álibi, a más-
cara dos interesses de uma classe”269 dominante.

No entanto tal teoria – ainda adotada por alguns juristas270 em 
pleno século XXI – não ficou imune à pena crítica da doutrina,271 em 
especial com o declínio do Estado Liberal.272

269 ARONNE, Ricardo. Razão & caos no discurso jurídico. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2010, p. 48.

270 “O direito real (já o disse) apresenta-se como um vínculo entre pessoa e coisa, prevalecendo con-
tra todos” in RODRIGUES, Silvio. Direito das coisas. 28ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2003, 
p. 05. No mesmo sentido: “Direito das Coisas – é o ramo do Direito Civil que tem como con-
teúdo relações jurídicas estabelecidas entre pessoas e coisas” in TARTUCE, Flávio. Manual 
de Direito Civil. São Paulo: Método, 2011, p.748; “O direito das coisas abrange o conjunto 
das normas que regulam as relações jurídicas referentes às coisas suscetíveis de apropriação, 
estabelecendo um vínculo imediato e direto entre o sujeito ativo ou titular do direito e a coisa 
sobre a qual o direito recai e criando um dever jurídico para todos os membros da sociedade” in 
WALD, Arnoldo. Direito das coisas. 12ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2009, p.01.

271 “Com PLANIOL (e, já antes, com THON e WINDSCHEID) a “teoria realista” é sujeita a 
uma crítica de fundo, que põe a nova relação intersubjetiva que é necessariamente a relação de 
direito e, por conseguinte, também a do homem com as coisas. Todo o direito supõe alteridade 
ou intersubjetividade, só em sentido figurado ou analógico se podendo falar de uma relação 
“homem - res”. Esta tem de ser sempre relação “homem – homem”, e o que, quando muito, 
poderá acontecer é, como no direito das coisas, um desconhecimento (ou uma obnubilação) do 
sujeito passivo, desconhecimento que leva então a pensar numa relação pura e simples da coisa 
com o homem. Assim surgiu a chamada “teoria personalista”, que salienta, ao contrário da 
“realista”, não a relação do homem com as coisas, mas a relação do homem com os homens 
que necessariamente se oculta atrás daquela aparente relação” in CARVALHO, Orlando de. 
Direito Civil - Direito das Coisas. Coimbra: Editora Coimbra, 1969, p. 100 -101; Ainda: 
“O direito de propriedade fora, com efeito, concebido como uma relação entre uma pessoa e uma 
coisa, de caráter absoluto, natural e imprescritível. Verificou-se, mais tarde, o absurdo dessa te-
oria, porque entre uma pessoa e uma coisa não pode haver relação jurídica, que só se opera entre 
pessoas. Um passo adiante, à vista dessa crítica, passou-se a entender o direito de propriedade 
como uma relação entre um indivíduo (sujeito ativo) e um sujeito passivo universal integrado 
por todas as pessoas, o qual tem o dever de respeitá-la, abstraindo-se de violá-la, e assim o direito 
de propriedade se revela como um modo de imputação jurídica de uma coisa a um sujeito. Mas 
aí se manifesta uma visão muito parcial do regime jurídico da propriedade: uma perspectiva 
civilista, que não alcança a complexidade do tema, que é resultante de um complexo de normas 
jurídicas de Direito Público e de Direito Privado, e que pode interessar como relação jurídica e 
como instituição jurídica” in SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positi-
vo. 22ª Edição, São Paulo: Ed. Malheiros, 2003, p.270.

272 Sobre a (crítica à) propriedade no âmbito liberal como garantidora dos investimentos 
feitos pelo titular, vide MATTEI, Ugo. Desenvolvimentos Institucionais do Direito de Proprie-
dade. Tradução Por: FILIPPIS, Mirian. Rio de Janeiro: Padma, 2001, Vol. 6, Abr/Jun, p. 104.
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Contra essa concepção levantaram-se duas objeções principais: 
a primeira, a de que não pode haver relação jurídica senão entre 
pessoas; a segunda, a de que a oponibilidade a terceiros não é 
peculiaridade dos direitos reais, mas característica de todos os 
direitos absolutos.273

Não obstante, 

deve-se refutar a concepção pela qual a relação jurídica de 
direito real se dá entre o sujeito e a coisa. No atual ordena-
mento, em que os valores constitucionais promovem a funcio-
nalização de todos os institutos civilísticos às situações existen-
ciais, não é possível a análise de uma relação jurídica que não 
observe os interesses sociais envolvidos com a atribuição de um 
direito real, como se fosse possível uma relação jurídica entre 
uma pessoa e uma coisa. Não se afigura lícito confundir a ine-
rência própria dos direitos reais, a prescindir da colaboração de 
outrem para a satisfação do direito, com o estabelecimento de 
uma relação jurídica direta entre o titular e a coisa, como se não 
relevassem os demais centros de interesses afetados pela situa-
ção jurídica subjetiva real.274

Note-se que a Teoria Realista traz duas conseqüências bastante 
nítidas, quais sejam a abstração relacional e o fortalecimento do ti-
tular. Explica-se: a partir do momento em que há um isolamento do 

273 GOMES, Orlando. Direitos reais. 20ª Edição, Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 12.

274 OLIVA, Milena Donato. A responsabilidade do adquirente pelos encargos condominiais 
na propriedade horizontal. Rio de Janeiro: Revista Trimestral de Direito Civil. Ano 7; 
Volume 26; Abril/Junho/2006, p. 73. No mesmo diapasão: “Além disso, a teoria não 
apresenta vantagens que convençam à sua adoção. A utilidade de todo o conceito jurídico 
vem de permitir unificar uma categoria de casos, permitindo a descoberta de princípios 
comuns. Na hipótese da relação jurídica, as entidades em confronto seriam caracterizadas, 
para a doutrina dominante, por serem titulares de posições jurídicas. Se o conceito for 
alargado, permitindo a introdução das coisas como termos da relação, isso traduzir-se-ia 
num seu empobrecimento, por perda da compreensão. Passaria a exigir-se unicamente a 
relevância dessa relação perante a ordem jurídica. Esta quebra de tradição e este empobre-
cimento do conceito não são compensados por benefícios que os justifiquem” in ASCEN-
SÃO, José de Oliveira. Teoria Geral 3 – Relações e situações jurídicas. 2ª Edição, São 
Paulo: Saraiva, 2010, p. 37.
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proprietário perante a sociedade, eis que o liame seria estabelecido 
entre bem apropriado e seu titular, uma demanda por eventual la-
cuna no exercício da função social teria qual legitimado ativo? Por 
certo que o proprietário não demandaria pretensão contra si mesmo.

Como corolário de tal isolamento há, ainda, o fortalecimento 
da relação proprietária no âmbito interno, eis que fica imune a um 
controle social, fora aquele ínsito às propriedades alheias, tal como 
ocorre no direito de vizinhança.

Dessa forma não é difícil concluir que a Teoria Realista aten-
deu os anseios dos proselitismos dos titulares, ignorando, proposi-
talmente, outros interessados no exercício regular das titularidades.

Por sua vez, a Teoria Personalista275 – adotada, ainda hoje, por 
grande parte da doutrina – conceitua a propriedade como “uma relação 
jurídica complexa for mada entre o titular do bem e a coletividade de pessoas”.276

Segundo Orlando de Carvalho, na análise crítica da doutrina: 

DEMOGUE, num desenvolvimento da “teoria personalista”, 
defende que, havendo em ambos os casos uma relação entre pes-
soas, a “obrigação passiva universal” não é senão um cambiante da 
obrigação geral de respeito que existe para os créditos como para 

275 “É falso não apenas definir o direito real como a relação entre o titular e a coisa, porque 
na realidade toda relação jurídica se trava entre pessoas, como também conceituá-lo como 
a senhoria imediata ou independente sobre a coisa. A senhoria é precisamente o conteúdo 
econômico do direito real a qual, sem dúvida, no desdobrar de seus matizes, acarreta con-
seqüências jurídicas, configurando tipos diversos, mas que não constitui a sua essência” in 
CHAMOUN. Ebert. Instituições de Direito Romano. 6ª Edição, Rio de Janeiro: Editora 
Rio, 1977, p.210. “Preferível é a fórmula - poder direto e imediato sobre a coisa, porquanto 
o emprego da palavra relação pode levar a crer na existência de uma relação jurídica entre o 
sujeito e a coisa, o que é inadmissível, certo como é, em boa doutrina, que a relação jurídica só 
existe entre pessoas, muito embora existam escritores que não vacilam em falar numa relação 
jurídica entre a pessoa, que é sujeito do direito e a coisa, que lhe constitui objeto” in ESPÍ-
NOLA, Eduardo. Posse, Propriedade, Compropriedade ou Condomínio, Direitos Autorais. 
Campinas: Editora Bookseller, 2002, p.12.

276 FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. 6ª edição, Rio 
de Janeiro: Ed. Lumen Júris, 2009, p. 168. Caso seguíssemos a orientação da Teoria 
Personalista, ficaríamos, no entanto, com a orientação de CARVALHO, Orlando de 
Direito Civil - Direito das Coisas. Coimbra: Editora Coimbra, 1969, p. 147: “Poder direto 
e imediato sobre uma coisa impondo-se à generalidade dos membros da comunidade jurídica 
e constituindo uma aproximação, derivação ou expressão da forma plena de domínio sobre os 
bens – com vista a organizar solidariamente as infra-estruturas socioeconômicas dadas”.
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os direitos de outra ordem. A diferença é só qualitativa: há certos 
direitos – “direitos fracos” – em que a obrigação ou a relação só se 
estabelece diretamente com alguns, e é o caso dos direitos de cré-
dito; e há outros direitos – “direitos fortes” – em que a obrigação 
ou a relação se estabelece diretamente com todos, e é o caso dos 
direitos reais. Uma diferença de força ou simplesmente de grau; 
não uma diferença de natureza ou uma diferença de estrutura.277

Não obstante, 

Impressionados com a sustentada inexistência de uma relação 
jurídica entre pessoa e coisa, muitos autores adotaram a teoria 
personalista, segundo a qual os direitos reais também são rela-
ções jurídicas entre pessoas, como os direitos pessoais. A dife-
rença está no sujeito passivo. Enquanto no direito pessoal, esse 
sujeito passivo – o devedor – é pessoa certa e determinada, no 
direito real, seria indeterminada, havendo, neste caso, uma obri-
gação passiva universal, a de respeitar o direito – obrigação que 
se concretiza toda vez que alguém o viola.278

Entretanto insta destacar que o caráter indeterminado da obri-
gação passiva universal seria sempre temporário, até o momento 
patológico de violação e/ou conjugação com outros interesses juri-
dicamente tutelados.279

Tal perspectiva da Teoria Personalista também restou forte-
mente criticada, uma vez que 

277 CARVALHO, Orlando de. Direito Civil - Direito das Coisas. Coimbra: Editora Coim-
bra, 1969, p. 106.

278 GOMES, Orlando. Direitos reais. 20ª Edição, Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 12.

279 “Essa ligação com sujeitos passivos indeterminados é na verdade transitória, na medida em 
que essa situação jurídica será exercida com aqueles que tiverem contato com a propriedade, 
seja sob a forma de direito de vizinhança, seja com entes públicos, seja com aqueles que entra-
rão em conflito com o proprietário. Como foi dito, haverá centros de interesses, antagônicos 
ou não. A relação a ser procurada é a de comportamentos, quer de abstenção, quer de - coope-
ração, entre o proprietário e aqueles que com ele - interagirem, em razão da propriedade” in 
LOUREIRO, Francisco Eduardo. A Propriedade como Relação Jurídica Complexa. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2003, p.47.
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1ª) a obrigação passiva universal é fundamentalmente diferente 
da obrigação comum que liga um devedor a seu credor, pois 
esta é um elemento passivo daquele; ora, ninguém pensaria em 
inscrever no passivo de seu patrimônio a obrigação de respei-
tar os direitos reais de outrem; na realidade, pois a obrigação 
passiva universal não é uma obrigação no sentido estrito da 
palavra; é uma regra de conduta; 2ª) a obrigação de respeitar 
os direitos de outrem não é especial dos direitos reais; existe 
para todos os direitos, mesmo os de crédito, assim como o 
demonstra, notadamente, a responsabilidade do terceiro, autor 
ou cúmplice da violação de uma obrigação contratual. Ade-
mais, a aceitação da teoria personalista, em suas conseqüências 
últimas, conduziria à supressão da categoria dos direitos reais, 
pois todos os direitos seriam pessoais, dado que ficariam redu-
zidos a vínculos obrigacionais.280

Não obstante, a imediatidade do titular para com a coisa ou 
bem, ou seja, a “satisfação independente” e direta, em muito difere 
das relações pessoais que não prescindem da cooperação do outro 
sujeito de direito.281

Aliás,

Considerando o aspecto enfatizado pela teoria personalista, veri-
fica-se que o direito real só encontra um sujeito passivo concreto 
no momento em que é violado, pois, enquanto não há violação, 
se dirige contra todos, em geral, e contra ninguém em particular; 

280 GOMES, Orlando. Direitos reais. 20ª Edição, Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 14.

281 “Porém, o que particularmente avulta nos direitos reais é que a satisfação dos interesses, a do-
minação sobre o bem, já não é mediata, propiciada, pela intervenção de outra pessoa (o sujeito 
passivo), mas efetua-se diretamente, imediatamente, independentemente, no contato entre o 
titular e o objeto. É que já não se está na fase transitiva do iter do acesso aos bens: está-se na 
fase definitiva, intransitiva, que é apenas uma antecâmara do domínio (como no contrato de 
promessa de compra e venda) ou um Ersatz do domínio (como nos contratos obrigatórios pu-
ros que envolvem a transferência do gozo de uma coisa): é o domínio autêntico, absoluto (ab 
+ solutus: independente), real, um jus in re e não um jus ad rem, para abusarmos de uma 
terminologia conhecida” in CARVALHO, Orlando de Direito Civil - Direito das Coisas. 
Coimbra: Editora Coimbra, 1969, p. 124 - 125.
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o direito pessoal dirige-se desde o seu nascimento, contra uma 
pessoa determinada, e somente contra ela.282

No entanto, tal perspectiva também é criticada pela doutrina,283 
em especial por focar a tutela do objeto jurídico apenas no momento 
específico de sua violação.

Registre-se, porém, que há cristalino avanço da Teoria Perso-
nalista ao incluir outros sujeitos na relação jurídica, além de excluir 
o bem apropriado do foco relacional. Com pólos opostos de igual 
natureza (sujeito-sujeitos) a legitimação dos terceiros numa preten-
são contra o titular, mesmo aqueles não proprietários, passa a ser 
processualmente possível.

Por outro lado a Teoria Personalista ainda é dotada de um 
individualismo predominante, vez que será sempre o interesse 
egoísitico pessoal que estará protagonizando a via relacional, com 
pouca, ou nenhuma, abertura para uma visão coletivizada dos di-
reitos fundamentais.

282  GOMES, Orlando. Direitos reais. 20ª Edição, Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 16.

283  “Vale ressaltar o entendimento de José Carlos Barbosa Moreira, segundo o qual existem 
pretensões que prescindem da violação do direito para o seu surgimento, Essa constatação se 
faz, de forma mais evidente, no campo dos direitos reais, pois ao proprietário é concedido o 
poder de exigir o respeito por parte de terceiros com relação à sua propriedade” in TEPEDI-
NO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena Gomes e MORAES, Maria Celina Bodin 
de. Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da República. Vol. I. Rio de Janei-
ro: Editora Renovar, 2007, p. 354. Ainda mais pertinente é a lição de CARVALHO, 
Orlando de Direito Civil - Direito das Coisas. Coimbra: Editora Coimbra, 1969, p. 108 
- 109: “A visão clássica da “teoria realista” é manifestamente uma visão empírica, que sobre-
valoriza o conteúdo do direito, com menosprezo do momento da sanção. O direito exerce-se 
sem intermediário: mas como se protege esse direito? Por seu turno, a “teoria personalista” é 
uma visão “jurídica” (pretensamente e desenraizadamente jurídica, exagerando o “espiritua-
lismo” do Code, na expressão de CARBONNIER, uma teoria que desconhece o conteúdo do 
direito e sobrevaloriza o momento sancionatório. O direito protege-se com a obrigação passiva 
universal: mas o que é ou em que consiste esse direito? E se tal obrigação mais não é do que 
a obrigação geral de respeito que incumbe a todos os indivíduos em face da atividade jurídica 
de outrem, se mais não é do que essa obrigação abstrata insusceptível de patrimonialização, 
como é que o direito existe antes de ela se tornar concreta e patrimonializada, antes de haver 
uma violação efetiva (visto que o direito é o reflexo da sanção)? E, de todo o modo, porque é 
que inere àquele objeto?Não será porque ele conta, porque ele define as condições de possibili-
dade, como diria KANT, ou, segundo se diz modernamente, porque ele define a sua Sachlogik 
(a “lógica das coisas”), a posse do direito?”.
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De forma mais recente foi edificada a teoria dos “núcleos de in-
teresses”, defendida por PERLINGIERI284 como aquela que melhor 
categorizaria a relação jurídica imperativa aos direitos reais.

Segundo esta tese, 

A ligação entre sujeitos é dificilmente concebível nas relações 
jurídicas ditas reais e com estrutura absoluta – notou-se que 
a situação propriedade não tem uma estrutura interna porque 
não tem um centro contraposto de interesses individuado e 
determinado – de maneira que nestas hipóteses seria impos-
sível, como alguém já sustentou, falar de relação jurídica. A 
observação é justa, mas não é decisiva para negar a existência 
da relação jurídica de propriedade, existe um sujeito que é titu-
lar de uma situação de propriedade. Se existe um sujeito que é 
titular de uma situação de propriedade, existe da outra parte 
não um sujeito determinado, mas a coletividade, que tem o 
dever de respeitá-la, de não interferir.285

Em tal relação jurídica a atualidade do sujeito não seria, se-
quer, essencial,286 e utilizaria a perspectiva relacional de modo 
a para “romper esquemas e conceitos individualistas para centrar a 

284  “Sob outra perspectiva, crítica e criativa, Pietro Perlingieri propõe que a relação jurídica, que 
deve “ser colocada ao centro do direito civil”, é a ligação entre situações subjetivas, entendi-
das estas como interesses ou centros de interesses. Fazem parte do conceito geral de situação 
jurídica não apenas o direito subjetivo, mas o poder jurídico, o interesse legítimo, a obrigação, 
o ônus etc. Argumenta que “o sujeito não é elemento essencial para a existência da situação”, 
porque podem existir interesses que são tutelados pelo ordenamento apesar de não terem 
ainda um titular, citando como exemplo a doação a favor de nascituro. Mais importante que 
a noção de sujeito seria a de titularidade, concebida como “ligação entre situação e objeto”. 
A titularidade pode ser atual ou potencial, ocasional (um sujeito qualquer) ou institucional 
(intuitu personae), substancial ou formal (para os direitos reais). Explicando o conceito de 
titularidade potencial, mais adequado ao direito das obrigações, diz que o sujeito não tem a 
titularidade atual da situação subjetiva, mas já tem um título para adquiri-la” in LÔBO, 
Paulo Luiz Netto. Teoria Geral das Obrigações. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 51.

285  PERLINGIERI, Pietro. O Direito Civil Na Legalidade Constitucional. Traduzido por: 
DE CICCO, Maria Cristina. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 732.

286  “Se a atualidade do sujeito não é essencial à existência da situação, significa que pode existir 
uma ligação juridicamente relevante entre dois ou mais centros de interesses sem que ela se 
traduza necessariamente em ligação entre sujeitos” op. Cite. p. 732.
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atenção sobre aqueles mais idôneos para exprimir exigências de sociali-
dade e de solidariedade”.287

Tem-se, in casu, a situação subjetiva como o gênero do qual a 
relação jurídica é modalidade. Na situação subjetiva, portanto, ex-
prime-se a resultante de uma valoração da realidade pelo Direito 
Posto (ou Pressuposto). Entretanto, utilizou-se do significante “re-
lação jurídica” com o significado de abarcar um liame jurígeno es-
trito de atribuição de poderes/direitos/deveres a determinado titu-
lar, bem como o impacto social dali derivado. Ou seja, não se busca 
focar apenas no status per se de determinada titularidade, mas, para 
além do que lhe é endógeno, dos efeitos decorrentes de perculiar 
atribuição jurídica que se chama de relação.

Desta forma analisa-se a propriedade como situação subjetiva288 
e relação,289 traduzindo um conceito que supera290 uma visão indivi-
dualista, e inclui a ótica obrigacionalizadora291 de tal direito real.292 

A situação do proprietário é relevante enquanto pressupõe o 
dever específico de comportamento, de abstenção, por vezes 

287 Op. Cite, P. 905.

288 “Nomeadamente, todo o direito subjetivo é uma situação jurídica complexa. Encontramos 
nele, parece que sempre, a complexidade de meios jurídicos – poderes e vinculações – de que 
resulta a afetação da vantagem ao sujeito” in ASCENSÃO, José de Oliveira. Teoria Geral 
3 – Relações e situações jurídicas. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2010, p.101.

289 “As figuras clássicas de relações jurídicas complexas são aquelas em que já se encontra in-
trojetada a bilateralidade que se estabelece entre sujeitos (poderes e deveres), visando a tutela 
de um interesse, tais como matrimônio, parentesco, locação, condomínio etc. O encaixe da 
propriedade nessa categoria tem a vantagem do reconhecimento da existência de um feixe 
complexo e indissociável de direitos e deveres, inerentes ao próprio instituto” in LOUREI-
RO, Francisco Eduardo. A Propriedade como Relação Jurídica Complexa. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, p. 45. 

290 Sobre a transformação do significado do conceito propriedade, para um contexto 
de “liberdade vigiada” em prol da funcionalização de valores constitucionais vide: 
TORRES, Marcos Alcino de Azevedo. A propriedade e a Posse – um confronto em tor-
no da função social. 2ª Edição, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 117.

291 Data venia, aqui se fez uso de um neologismo.

292 “A propriedade, de dois pontos de vista distintos, é situação subjetiva e é relação” in PER-
LINGIERI, Pietro. O Direito Civil Na Legalidade Constitucional. Traduzido por: DE 
CICCO, Maria Cristina. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 929.
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o dever específico de colaboração dos outros sujeitos, que a 
cada vez se tornam, em concreto, titulares da situação anta-
gônica. O aspecto funcional é certamente prevalecente na pro-
priedade entendida com relação: entre proprietário e tercei-
ros, entre proprietário e vizinhos, entre proprietário e Estado, 
entre proprietário e entes públicos existe relação não de subor-
dinação, mas de colaboração.293

Outrossim, não cabe afirmar ser a tese enveredada por Perlin-
gieri insuscetível de críticas,294 mas, dentro de um contexto da pro-
priedade enquanto relação jurídica complexa, como atribuidora de 
poderes e deveres ao titular e aos não titulares, certamente se adé-
qua satisfatoriamente à leitura de promoção existencialista do direito 
privado como um todo.

Não obstante, tal enfoque facilita a superação de uma antino-
mia aparente entre direitos subjetivos proprietários e a missão visada 
pelo constituinte de consagração da função social.295

Ademais, para o âmbito patentário que lidará com a interdição 
concorrêncial abstratamente,296 com um amplo mercado consumidor, 
mas com diminutas opções sobre o objeto tecnológico interditado, 
o vínculo jurídico não é definível aprioristicamente, razão pela qual 
a ótica perlingieriana melhor define a relação real dos privilégios de 
invenção para com os não titulares.

293 PERLINGIERI, Pietro. O Direito Civil Na Legalidade Constitucional. Traduzido por: DE 
CICCO, Maria Cristina.Rio de Janeiro: Renovar, 2008, P. 929.

294 “Se o direito civil encaminha-se no rumo da repersonalização, no sentido de ter a pessoa e sua 
dignidade como primazias, não nos parece adequado pôr no lugar da pessoa seu hipotético 
centro de interesses. A relação jurídica obrigacional não é uma relação entre patrimônios, 
como também não é uma relação entre interesses, mas entre pessoas com todas suas vicissi-
tudes concretas e existenciais, que o direito não pode desconsiderar” in LÔBO, Paulo Luiz 
Netto. Teoria Geral das Obrigações. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 52. Ademais, para os 
mais pragmáticos, a dificuldade de exemplificação sobre direitos sem sujeitos de-
monstraria uma “fragilidade” de tal Teoria.

295 LOUREIRO, Francisco Eduardo. A Propriedade como Relação Jurídica Complexa. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2003, p.50.

296 E possivelmente com entes despersonalizados como sociedades de fato.
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É interessante, por sinal, que apesar dos grandes conflitos ha-
vidos na seara do Direito Civil, a respeito da Teoria peculiar aos 
Direitos Reais que deveria ser seguida, outros nichos jurídicos avan-
çaram mais celeremente no desenvolvimento teórico que melhor 
atendia aos seus anseios pragmáticos.

De fato uma das características do Direito Civil é sua longra 
tradição com as raízes do passado, o que, de um lado, traz uma só-
lida base doutrinária com razoável prudência, e que, de outro, im-
porta em lentidão nos avanços sociais.

No campo do Direito do Consumidor, do Direito Processual, 
e do Direito Anti-Truste, a preocupação com a tutela que supere os 
intesses egoísiticos da pessoa individualizada já era rotineira desde 
a década de 90. No Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, 
os direitos básicos do consumidor já eram previstos coletiva e de 
forma difusa, seja para a reparação ou prevenção (art. 6º, incisos VI 
e VII, art. 81, I, e art. 106, VII ).297

A Lei 8.078/90 também interferiu na redação da já existente Lei 
da Ação Civil Pública (Lei 7.347/85), incluindo os interesses difusos 
(que podem ser chamados de extra individualistas, e, portanto, para 
além de uma visão personalista-micro) como um aspecto relacional 
a ser albergado pelo ordenamento jurídico.

297 Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VI - a efetiva prevenção e reparação 
de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; VII - o acesso 
aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de 
danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a pro-
teção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. Art. 81. A defesa dos in-
teresses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo 
individualmente, ou a título coletivo. I - interesses ou direitos difusos, assim en-
tendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, 
de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de 
fato; Art. 106. O Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, da Secretaria 
Nacional de Direito Econômico (MJ), ou órgão federal que venha substituí-lo, é 
organismo de coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Con-
sumidor, cabendo-lhe: VII - levar ao conhecimento dos órgãos competentes as 
infrações de ordem administrativa que violarem os interesses difusos, coletivos, 
ou individuais dos consumidores.
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Por sua vez, a revogada Lei 8.884/94, trazia uma redação interes-
sante em seu art. 1º, parágrafo único,298 que deixava nítida a abertura 
relacional legitimadora da manifestação difusa dos núcleos de inte-
resses eventualmente prejudicadas pelo abuso do poder econômico.

A titularidade coletiva de eventuais pretensões foi mantida na 
Lei 12.529/11, o que demonstra que hoje se tornou corriqueira uma 
“ótica-macro” das relações jurídicas, apta a facilitar o uso do instru-
mento processual em favor do manejo democrático na proteção dos 
interesses legítimos.

Ademais, desde 1978 (com a introdução feita pela Lei 6.616), 
que a Lei 6.385/76, em seu art. 31,299 conta com uma abertura para 
a manifestação de amicus curiae em feitos judiciais que discutam 
matéria de valores mobiliários de relevante impacto mercadológico.

Ou seja, atento ao fato de que a titularidade de ações – e sua 
circulação – poderá impactar negativamente determinado mercado, 
abriu-se no ordenamento o rol de legitimados à participação demo-
crática no esclarecimento do juízo. A conduta de sujeitos que osten-
tam títulos proprietários de irradiação coletiva não traduzirá, ape-
nas, efeitos endógenos, o que amplia a gama de interesses em xeque.

No âmbito das patentes tal fator é ainda mais claro. Com a con-
centração potencial do mercado causada pela concessão patentária, 
eventual lide ajuizada pelo titular contra o Estado (ou concorren-
tes), de certo impactará em muitos outros núcleos de interesses do 
que aqueles estabilizados após o actum trium personarum.

Assim, como tais lides versam sobre eventual validade de ato 
administrativo que tiveram em seu bojo um direito de oponibilidade 
erga omnes (ou mesmo sobre a oponibilidade do título), o resultado 

298 Art. 1º Esta lei dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem 
econômica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre 
concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão 
ao abuso do poder econômico.Parágrafo único. A coletividade é a titular dos bens 
jurídicos protegidos por esta lei.

299 Art. 31 - Nos processos judiciários que tenham por objetivo matéria incluída na com-
petência da Comissão de Valores Mobiliários, será esta sempre intimada para, que-
rendo, oferecer parecer ou prestar esclarecimentos, no prazo de quinze dias a contar 
da intimação.

livro.indd   80 6/8/2012   09:37:44



81

Direito Civil da Propriedade Intelectual

da demanda impactará socialmente para além dos litigantes; o que 
reforça a habilitação de terceiros interessados no debate processual, 
inclusive como amici curiae.

Em suma, a Teoria dos Núcleos de Interesse parece consen-
tânea aos avanços sistemáticos do Direito, inclusive em outros 
campos, permitindo a convivência harmônica do enfoque micro e 
macro; do viés individual ao social-fundamental, sendo particular-
mente precisa e atualizada na contemplação dos direitos reais da 
propriedade intelectual.
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A usucapião perante  
os privilégios de invenção

Se, porém, o tempo corre sobre a lesão do direito sem que  
o interessado provoque a reparação, a lesão convalesce.

DANTAS, San Tiago.1 

No presente capítulo adentra-se ao estudo da usucapião per-
passando por categorias tradicionais do direito, e propõe-se uma 
releitura atualizada de modo a englobar novas realidades jurídicas.

Adiante, tratou-se da alteração de paradigmas2 que modifica-
ram o objeto de direito, antes no padrão sólido, para hoje fixar-se o 
padrão líquido ou gasoso, de modo a consolidar conceitos contempo-
râneos no tocante à coisa e à categoria de bens.

1 Programa de Direito Civil III, Direito das Coisas. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1979, p. 155.

2 Tal mutação se deu, inclusive, no ambiente de trabalho: “A subordinação destes espaços 
de autonomia e organização do trabalho imaterial às grandes indústrias (“processo de recen-
tralização’’) no curso da fase de reestruturação sucessiva (emergência do modo de produção 
pós-fordista) não muda, mas reconhece e valoriza a nova qualidade do trabalho. O traba-
lho imaterial tende a tornar-se hegemônico, de forma totalmente explícita” LAZZARATO, 
Maurizio. & NEGRI, Antonio. Trabalho Imaterial. Traduzido por: JESUS, Mônica, Rio 
de Janeiro: Editora DP&A, 2001, p.27.
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Em seguida cuidou-se da exigência do uso nas patentes de in-
venção como essencial à sua própria tutela jurídica, devendo o or-
denamento jurígeno resguardar aquele que cumpre tal requisito, 
mesmo que à revelia do titular-proprietário.

Ato contínuo foi tangenciado o conceito de posse albergado 
por um setor da doutrina: a posse de direitos, ou uma posse qualifi-
cada nos bens imateriais, forte a provocar a ampliação ou transferên-
cia de titularidades.

Como um corolário dos valores constitucionalmente visados, 
apura-se o princípio da função social como irradiante aos direitos 
de exclusiva-concorrencial, que se aperfeiçoam com a livre concor-
rência, ou, pelo menos, com a dualidade de players “exclusivistas”.3

Para a compreensão do réchaud das clássicas doutrinas sobre 
posse de direitos, a apropriação sobre bens incorpóreos, e a usucapião 
de direitos reais, realizou-se comparação objetiva com o instituto 
das licenças compulsórias, demonstrando as diferenças subjetivas, 
circunstanciais, e de requisitos legais para sua incidência.

A posteriori, emiuça-se a possibilidade de aplicação da supressio 
perante uma inércia qualificada do titular do direito de patentes, 
suficiente à aquisição de inoponibilidade específica perante um ter-
ceiro, bem como as idiossincrasias da usucapião de um usufruto de 
direitos, ou a aplicação de uma servidão empresarial.

Por último, explanou-se sobre o prazo aplicável à usucapião de 
bens incorpóreos, além dos procedimentos administrativos e judi-
ciais necessários a sua estruturação perante terceiros.

3 “nós não enxergamos um antagonismo entre DPI [Direitos de Propriedade Intelectual] 
e normas concorrenciais. Normas concorrenciais devem servir como uma barreira protetora 
em casos onde o sistema de DPI não trouxer os resultados desejados em termos de inovação 
e bem estar do consumidor. Se aplicado com a necessária restrição, políticas de concorrên-
cia podem contribuir ao estímulo da inovação em alguns mercados e casos”. Traduzido 
de: “we do not see an antagonism between IPR and competition rules. Competition rules 
should serve as a safety net in cases where the IPR system does not deliver the desired re-
sults in terms of innovation and consumer welfare. If applied with the necessary restraint, 
competition policy can contribute to stimulate innovation in certain markets and cases” in 
VILLAREJO, Cecilio Madero; & KRAMLER, Thomas. Intellectual Property Rights and 
Competition Rules, a complex but indispensable coexistence. In ANDERMAN, Steven. 
& EZRACHI, Ariel. Intellectual property and competition Law – new frontiers. Nova 
Iorque: Oxford University Press, 2011, p. 72.
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Entretanto, mister efetivar uma breve análise sobre a legitimi-
dade4 do uso da categoria genérica do Direito Civil, a usucapião, em 
que pese não haver previsão específica nas normas que disciplinam 
a propriedade intelectual no Brasil.

O silêncio normativo nesse aspecto, caso não sanado através de 
uma aplicação analógica, poderia implicar na imposição de um direito 
de patentes que não corroborasse com sua missão constitucional. Dessa 
forma, como a realidade não pode ser ignorada, fato é que diversas 
vezes a coerção jurídica se apresenta (ou se omite) como mero reflexo da 
coerção econômica que, por sua vez, é regida pela Lei do Mercado.5

Conforme antecipado no primeiro capítulo, por ser mais re-
cente historicamente, a tutela e o estudo das propriedades imate-
riais foram sujeitas a uma importação lógica derivada de diversas 
categorias atinentes ao Direito Civil.

4 “Por fim, o legislador acolheu na LPI uma concepção sustentada pela doutrina, segundo a qual 
a utilização das normas de Direito Civil e suas respectivas categorias têm a vantagem de em-
pregar conceitos consagrados, proporcionando aos sujeitos (e ao juiz) a dimensão precisa dos 
efeitos do negócio jurídico ou o alcance/natureza do direito que constitui. Com isso, contribui-
-se para o reforço da segurança no tráfego jurídico dos bens imateriais. Neste sentido, nota-se 
que o caráter imaterial dos bens implicados não é o mais relevante em questões de meios de 
transmissão, quando se tratar de direitos patrimoniais subjetivos, para os quais são apropria-
das as estruturas de negócio estabelecidas pelo Direito Civil para a transmissão e a formação 
de direitos sobre bens móveis” in ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A Transferência de 
Tecnologia na Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p.51. No mesmo sentido ainda 
que, apenas, parcialmente: “A despeito do regime atual acerca da temática da Propriedade 
Intelectual se revelar bem diferente do regime da propriedade dos bens na legislação codificada 
(de 2002), é conveniente tecer algumas considerações a seu respeito diante da possibilidade 
de aproveitamento de noções que decorrem da origem comum dos institutos (Direitos Reais e 
Propriedade Intelectual) (...) O certo é que os princípios afetos aos direitos reais não se aplicam, 
em termos sistemáticos e sob o ângulo técnico, às situações que se encaixam na moldura dos 
direitos intelectuais (aí englobados os direitos autorais e os direitos marcários). Apenas a título 
subsidiário poder-se-á cogitar do emprego do regime dos Direitos Reais em relação à denomi-
nada Propriedade Intelectual, daí a razão para a existência de subsistemas jurídicos próprios 
para cada uma das modalidades de propriedade intelectual através das Leis n° 9.279/95 e 
9.610/98” in GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Propriedade Intelectual: questões 
polêmicas. Rio de Janeiro: Revista Especial de Propriedade Intelectual da Escola de 
Magistratura Regional Federal 2ª Região, 2011, p. 09. Registre-se que as idéias que 
serão discorridas, doravante, partem exatamente da premissa de uma aplicação sub-
sidiária, e não completa e exegética, pelas lacunas legislativas.

5 BARCELLONA, Pietro. Stato e mercatto fra monopólio e democrazia. Bari: De Donato 
editore, 1976, p. 16 
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Como não se desconhece, o Direito Civil é utilizado na Teoria 
Geral do Direito6 como elemento subsidiário7 para interpretação das 
normas especiais, de modo a contorná-las ao restante do ordena-
mento conformá-las ao restante do ordenamento jurídico,8 ou servir 

6 “Se bem que a Teoria Geral se enquadre já no Direito Civil – ao contrário da Introdução 
ao Estudo do Direito, que tem caráter genérico – em todo caso a tradição leva a que seja no 
âmbito desta Teoria que se estudem as matérias comuns a todas as situações jurídicas” in AS-
CENSÃO, José de Oliveira. Teoria Geral 1 – Introdução. As pessoas. Os bens. 3ª Edição, 
São Paulo: Saraiva, 2010, pgs. 29 e 30.

7 Nesse sentido: GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 20ª Edição, Rio de Janeiro: 
Forense, 2010, p. 24.

8 “À falta de normas específicas destinadas a reger a circulação dos direitos sobre os bens ima-
teriais, é imprescindível o recurso às normas gerais do Direito Civil. As leis de patentes e os 
Tratados internacionais na materia que alude à patente como objeto de negocios jurídicos, 
dedicam escassa atenção aos problemas que tangenciam a sua circulação. Estas normas se limi-
tam a reconhecer, de forma mais ou menos ampla, a possibilidade de que se celebrem negocios 
jurídicos sobre a patente. A forma jurídica concreta que assume esse negócio é uma questão 
que deve ser resolvida de acordo com as normas do Direito Civil Patrimonial. A Lei espanhola 
de patentes, mais explícita que suas homólogas no direito comparado, mas também aprovei-
tando das conclusões doutrinárias e jurisprudenciais extraídas de países com maior tradição 
no fenômeno de circulação dos direitos sobre bens imateriais, especifica algumas das formas 
jurídicas que podem assumir estes negocios. Em concreto, o artigo 74 da Lei de Patentes espa-
nhola menciona a possibilidade da patente ser transmitida ou que possa ser objeto de licenças, 
de usufruto, bem como dada em garantía mediante a constituição de uma hipoteca mobiliária. 
A utilização destas categorias tem a vantagem de trabalhar com conceitos que, ao estarem já 
consagrados no Direito Civil, dão a medida exata do efeito do negócio ou do alcance e da natu-
reza do direito que se constitui, de maneira que as dificuldades se centram em analizar em que 
medidas as normas que prevêem o Direito Civil, para estas relações jurídicas em referência, 
basicamente, aos bens materiais, podem ser aplicadas a direitos que têm por objeto um bem 
imaterial. O fato de que estas normas tenham sido pensadas para os bens de natureza material, 
não é obstáculo para aplicar estes mesmos esquemas no Direito de Patentes, ou em qualquer 
outro setor que se refira aos direitos sobre bens imateriais. Porque o caráter imaterial dos bens 
sobre os que recaem estes direitos não é relevante quando se trata das formas de transmissão, 
dos esquemas negociais que proporciona o Direito Civil para a disposição e constituição de no-
vos direitos sobre os bens. Questão distinta e muito mais problemática, como em seu momento 
será manifestado, é transladar o conteúdo material que o ordenamento jurídico atribuí aos 
direitos e obrigações que se constituiem com estas relações jurídicas, sobre os negocios jurídicos 
sobre a patente”. Tradução livre de “A falta de unas específicas normas destinadas a regir 
la circulación de los derechos sobre los bienes inmateriales, es imprescindible el recurso a las 
normas generales del Derecho Civil. Las leyes de patentes y los Convenios internacionales en 
la materia que aluden a la patente como objeto de negocios jurídicos, dedican escasa atención 
a los problemas que plantea su circulación. Estas normas se limitan a recoger, de forma más o 
menos amplia, la posibilidad de que se celebren negocios jurídicos sobre la patente. La forma 
jurídica concreta que asumen estos negocios es una cuestión que debe ser resuelta de acuerdo a 
las normas del Derecho Civil Patrimonial. La Ley española de Patentes, más explícita que sus 
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de suplemento9 nas hipóteses de omissão.
Note-se que a própria doutrina especializada há décadas 

aponta a necessidade de integração jurídica dos compartimentos 
comercial e civil, seja pela generalidade dos textos normativos do 
Direito Civil, seja pela impossibilidade de uma visão segmentada 
do direito como um todo.10 Fato é que, o Direito Civil é “além de 

homólogas del Derecho comparado, pero también aprovechando las conclusiones doctrinales 
y jurisprudenciales extraídas de países con mayor tradición en el fenómeno de la circulación 
de los derechos sobre los bienes inmateriales, específica alguna de las formas jurídicas que 
pueden asumir estos negocios. En concreto, el artículo 74 LP menciona la posibilidad de que la 
patente sea transmitida o pueda ser objeto de licencias, de usufructo, así como dada en garantía 
mediante la constitución de una hipoteca mobiliaria. La utilización de estas categorías tiene 
la ventaja de trabajar con conceptos que, al estar ya consagrados en el Derecho Civil, dan la 
medida exacta del efecto del negocio o del alcance y naturaleza del derecho que se constituye, 
de manera que las dificultades se centran en analizar en qué medida las normas que prevé el 
Derecho Civil para estas relaciones jurídicas en referencia, básicamente, a los bienes materia-
les, pueden ser aplicadas a derechos que tienen por objeto un bien inmaterial. EI hecho de que 
estas normas estén pensadas para bienes de entidad material, no es obstáculo para aplicar estos 
mismos esquemas en el Derecho de Patentes, o en cualquier otro sector que se refiera a los dere-
chos sobre bienes inmateriales. Porque el carácter inmaterial de los bienes sobre os que recaen 
estos derechos no es lo relevante cuando se trata de las formas de transmisión, de los esquemas 
negociales que proporciona el Derecho Civil para la disposición y constitución de nuevos de-
rechos sobre los bienes. Cuestión distinta y mucho más problemática, como en su momento se 
pondrá de manifiesto, es trasladar el contenido material que el ordenamiento jurídico atribuye 
a los derechos y obligaciones que se constituyen con estas relaciones jurídicas, a los negocios 
jurídicos sobre la patente”. in ARESTI, Pilar Martín. La Licencia Contractual de Patente. 
Pamplona: Editora Aranzadi, 1997, p. 4.

9 “A solução para cada controvérsia não pode mais ser encontrada levando em conta simples-
mente o artigo de lei que parece contê-la e resolvê-la, mas, antes, à luz do inteiro ordenamen-
to jurídico, e, em particular, de seus princípios fundamentais, considerados como opções de 
base que o caracterizam” in PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil. Introdução 
ao Direito Civil Constitucional. Traduzido por: DE CICCO, Maria Cristina, Rio de 
Janeiro: Renovar, 2007, p.5.

10 “Em consonância com o espírito democrático de nosso tempo, não deverá o direito 
comercial constituendo continuar a ser considerado como um conjunto de normas 
excepcionais, de aplicação restrita a uma determinada classe de pessoas ou a certa 
categoria de atos; pelo contrário, as normas mercantis deverão inserir-se no contexto 
do direito privado comum, no mesmo plano das normas civis, com elas se integran-
do num sistema orgânico, o que não exclui, obviamente, atenta consideração pelos 
problemas específicos da atividade mercantil. É fácil observar, aliás, a progressiva 
“generalização” das normas jurídicas mercantis o, revelando a vocação para unifor-
mizar o regramento jurídico da prática econômica, aplicável indiscriminadamente a 
todos os cidadãos; na verificação dessa tendência, uma visão parcial da realidade tem 
vislumbrado a “comercialização do direito civil”, que não exclui um “civilismo do 
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pressuposto, uma fonte do Direito Comercial”11  (o que inclui a pro-
priedade industrial), servindo habilmente à regulação do nicho nas 
hipóteses de insuficiência textual.

Sem embargo, aqui se refere às freqüentes lacunas axiológicas,12 
e não técnicas, do Direito (que não se confunde com Lei, ou texto, 
na forma do positivismo clássico), razão pela qual o papel da her-
menêutica integrativa (dos princípios do Direito Civil e de todo o 
Direito Constitucional) é fundamental.

Além do ambiente harmônico de complementação ao sistema 
da propriedade imaterial industrial, também se aplicam direta-
mente os princípios constitucionais sobre os direitos fundamentais 
– em especial quanto ao direito à propriedade do artigo 5º, caput, da 
CRFB – pela impossibilidade do non liquet.13 Portanto, ainda que não 
haja uma disposição expressa regulando a aquisição originária de 
propriedade imaterial por usucapião, pela interpretação conforme14 
a Constituição, tal seria possível.

direito comercial”” in BARRETO Filho, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial 
– fundo do comércio ou fazenda mercantil. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 1988, p. 8.

11 Vide MENDONÇA, J.X. Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. Volu-
me 1. Atualizado por GAMA, Ricardo Rodrigues. Campinas: Russell, 2006, p. 192.

12 Vide STRECK, Lenio. Hermenêutica Jurídica e(m) crise – uma exploração herme-
nêutica da construção do direito. 10ª Edição, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2011, p. 130 e seguintes.

13 A ausência de normas específicas, especialmente no âmbito de um regime pós-posi-
tivista no qual a subsunção foi substituída pela interpretação sistemática, não serve 
para deixar determinada contenda sem solução por carência de regras legais. Aliás, 
o fato da Lei formal ser omissa, lacunosa, obscura, ou inexistente, não impede a 
aplicação do Direito. Nesse sentido, consta o artigo 126 do CPC: “O juiz não se exime 
de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei. No julgamento da lide 
caber-lhe-á aplicar as normas legais; não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos 
princípios gerais de direito”; que repete a ratio do artigo 4º da Lei de Introdução às Nor-
mas do Direito Brasileiro (nomenclatura alterada com a Lei 12.376/2010): “Quando 
a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios 
gerais de direito”. Aqui não se adentrará a, ao nosso ver, procedente crítica sobre or-
dem de integração das normas, devendo os princípios figurarem, cronológica, topo-
graficamente e especialmente, em primeiro lugar.

14 “Destaca-se, neste particular, o princípio da interpretação conforme a Constituição, segun-
do o qual o operador, dentre várias exegeses possíveis de uma norma, tem de optar por aquela 
que mais prestigie a Constituição, mesmo que não seja ela a mais evidente” in SARMENTO, 
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Nesse sentido, as disposições que prestigiam o acesso à pro-
priedade – no marco constitucional – não são limitadas expressa, ou 
materialmente, aos bens físicos.

Por outro lado, a categoria tradicional de resolução dos confli-
tos das normas no tempo (hierarquia, prioridade, e especialidade), 
para parte da doutrina, não seria sempre aplicável – ainda mais – 
subsuntivamente,15 tendo em vista um suposto caráter hierárquico 
superior da norma supletiva,16 do direito comum.17 Entretanto, ainda 
que não se corrobore com tal supremacia de forças entre normas 
(geral vs. especial), é pacífica a impossibilidade de se conceber uma 
liberdade microssistemática longe dos ditames constitucionais.

O Direito Civil, portanto, ultrapassaria as bordas de sua codifi-
cação, tal como não se pode falar, tecnicamente, num confinamento 

Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. 2ª Edição, Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2010, p. 77.

15 “A ampliação da noção de direito positivo e a sua abertura para noções e valores não literal-
mente e não explicitamente subsuntos nos textos jurídicos permite a superação da técnica da 
subsunção e a prospectação mais realística da relação dialética e de integração fato-norma, em 
uma acepção unitária da realidade” in PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil. In-
trodução ao Direito Civil Constitucional. Traduzido por: DE CICCO, Maria Cristina, 
Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 68.

16 ”Dentro desta hipótese, ‘é admissível que o direito comum é superior ao direito de deter-
minada categoria : em caso de contradição, é o primeiro que prevalecerá. O outro por ser 
excepcional, será interpretado de forma estritiva, e suas lacunas serão combalidas por um 
apelo ao direito comum’ ». Tradução livre de : ”Dans cette hypothese, «cest admis que le 
droit commun est supérieur au droit catégoriel : en cas de contradiction, c’est le premier 
qui prévaudra. L’autre étant exceptionnel, sera interprété strictement, et ses lacunes seront 
comblées par un appel au droit commun”. in PESSINA-DASSONVILLE. Stéphane. Les 
atraits du droit de la propriété intellectuelle au regard du droit commun, à la lumière des 
droits des artistes-interprètes. In BRUGUIÈRE, Jean-Michel. Propriété Intellectuelle Et 
Droit Commun. Marselha: Ed. Presses Universitares D’Aix Marseille, 2007, p. 82. 

17 “Dogmaticamente, o direito civil é portanto, hoje, classicamente imposto como direito 
comum” Tradução livre de: “Dogmatiquement, le droit civil est donc aujourd’hui 
classiquement imposé comme le droit commun » in PESSINA-DASSONVILLE. 
Stéphane. Les atraits du droit de la propriété intellectuelle au regard du droit commun, 
à la lumière des droits des artistes-interprètes. In BRUGUIÈRE, Jean-Michel. Propriété 
Intellectuelle Et Droit Commun. Marselha: Ed. Presses Universitares D’Aix Marseille. 
2007, p. 83. Ainda : “A Teoria Geral do Direito Civil é a disciplina nuclear de todo o Direito 
Privado” in ASCENSÃO, José de Oliveira. Teoria Geral 1 – Introdução. As pessoas. Os 
bens. 3ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2010, p.11.
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formal das normas especiais.. Tal assertiva fica ainda mais guarne-
cida para aqueles que não enxergam na propriedade intelectual um 
ramo autônomo do direito, ou, pelo menos, como hermeticamente cer-
rado às influências do direito geral.18

Como propõe ARONNE, os direitos reais reinventados pela 
missão constitucional de promoção de valores supra-individuais, 
estariam aptos a contribuir para um debate abrangente quanto o 
regime jurídico da propriedade intelectual, alimentando-a meto-
dologicamente.19

De fato o microssistema20 da propriedade industrial, especial-
mente através da Lei 9.279/96, deixa uma série de omissões – tal 
como nas formas de aquisição originária de propriedade, fora a cria-
ção em si – aptas a serem contempladas pelo direito comum,21 ou 
direito civil, no que couber. Nesse sentido, não se pode esperar que os 

18 “A aplicação subsidiária das normas do direito comum em matéria de propriedade parece 
ser inevitável. Segmento do Direito, fração divisionária do Direito Privado, as normas da 
propriedade em geral não têm tamanha autonomia e continência a ponto de se tornarem um 
direito a parte. Discute-se, isso sim, se é aplicável o regime geral dos direitos reais àquelas 
“propriedades” específicas, derivadas da aquisição originária, pela criação, do privilégio ou 
registro (...) Ora, as “propriedades” das patentes, direitos autorais e marcas são direitos 
absolutos, exclusivos, de caráter patrimonial. Onde encontraremos normas relativas a figu-
ras jurídicas similares, senão nas disposições referentes com direitos reais? Na inexistência 
de normas específicas e na proporção em que as regras aplicáveis a coisas tangíveis o são à 
atividades humanas, os direitos reais serão paradigma dos direitos de propriedade indus-
trial” in BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo I. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2010, p. 197.

19 ARONNE, Ricardo. Direito civil-constitucional e teoria do caos – estudos prelimina-
res. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 96.

20 “o Código Civil deixou de constituir-se o centro geométrico da ordem jurídica, já que tal 
papel foi transferido para a Constituição; o aumento em quantidade e qualidade da legis-
lação especial; a nova legislação especial passou a caracterizar-se por uma significativa 
alteração no quadro dos seus destinatários: “As leis deixaram em grande parte de consti-
tuir verdadeiras normas gerais para constituírem ‘estatutos privilegiados’ de certas classes 
profissionais ou de determinados grupos políticos”. Refere-se, ainda, aos “microssistemas” 
como “satélites autônomos que procuram regiões próprias na órbita incontrolada da ordem 
jurídica (...)” e “reivindicam áreas privativas e exclusivas de jurisdição e que tendem a 
reger-se por princípios diferentes dos que inspiram a restante legislação” in PEREIRA, 
Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, Vol. III, Contratos. 14ª Edição, Rio 
de Janeiro: Editora Forense, 2010, p. XVI.

21 “E é de direito comum o que respeita à Teoria Geral do Direito Civil, que assenta antes de 
mais na Teoria Geral do Direito. São de direito comum as Obrigações e os Direitos Reais” in 
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modelos prefabricados da ordem civil dos institutos proprietários, se 
subsuma às realidades imateriais evanescentes,22 sob pena de com-
pleta imprecisão metodológica.

Os métodos hermenêuticos integrativos, portanto, livram o ju-
risdicionado de maiores inseguranças jurídicas derivadas da falta de 
precisão legislativa. Também não se pode suscitar uma autonomia do 
direito da propriedade industrial, à regra geral da hermenêutica se-
gundo a qual mesmo na inexistência de lacunas,23 na claridade do 
texto, sempre é cabível uma interpretação das normas seu conteúdo.24

Como é de conhecimento comezinho, não “se interpreta o direito 
em tiras; não se interpretam textos normativos isoladamente, mas sim o 
direito, no seu todo - marcado, na dicção de Ascarelli, pelas suas premis-
sas implícitas”;25 e, para tanto, a conjunção26 dos institutos do Direito 
Privado encaixa-se de maneira adequada.

ASCENSÃO, José de Oliveira. O direito – introdução e teoria geral. 13ª Edição Refun-
dida, Lisboa: Almedina, 2011, p. 336.

22 MATTEI, Ugo. Desenvolvimentos Institucionais do Direito de Propriedade. Tradução Por: 
FILIPPIS, Mirian.Rio de Janeiro: Padma, 2001, Vol. 6, Abr/Jun, p. 100.

23 “Com respeito aos motivos que as provocaram, as lacunas distinguem-se em subjetivas e 
objetivas. Subjetivas são aquelas que dependem de algum motivo imputável ao legislador, 
objetivas são aquelas que dependem do desenvolvimento das relações sociais, das novas in-
venções, de todas aquelas causas que provocam um envelheicimento dos textos legislativos e 
que, poirtanto, são independentes da vontade do legislador” in BOBBIO, Norberto. Teoria 
do ordenamento jurídico. SANTOS, Maria Celeste Cordeiro dos, 10ª Edição, Brasilia: 
UNB Editora, 2006, p. 144. No caso, nos parece haver tanto uma lacuna derivada 
da omissão legislativa (não há interesse em incluir, por exemplo, previsões sobre 
aquisição originária da propriedade) e, ainda, lacunas objetivas, posto que o sistema 
econômico-jurídico evolui de forma bem mais célere que as normas jurídicas postas.

24 “é preciso que seja banido o ensino do in claris non fit interpretatio. Ele não responde, 
aliás, às novas técnicas legislativas que se caracterizam por uma proliferação e estratificação 
as leis com objetivos nem sempre homogêneos” in PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito 
Civil. Introdução ao Direito Civil Constitucional. Traduzido por: DE CICCO, Maria 
Cristina, Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 72.

25 GRAU, Eros Roberto. Direito Penal – Sob a Prestação Jurisdicional. Curitiba: Ed. Mal-
heiros, 2010, p. 37.

26 “A afirmação da jurisprudência dos interesses de que a integração das lacunas não seria 
possível através duma argumentação a partir do sistema é improcedente para um sistema te-
leológico” in CANARIS, Claus Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na 
ciência do direito. Traduzido por: CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e Menezes, 
3ª Edição, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p.167.
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Essa hermenêutica serve à constituição do Direito posto, e não à 
sua mera declaração,27 interpretando também a realidade que, con-
forme asseverado no capítulo introdutório e será melhor esmiuçado 
no próximo subcapítulo, sofreu uma mudança de paradigmas com 
a inversão de papéis na prevalência patrimonial de importância 
quanto aos bens móveis imateriais.

Com efeito, não se desconhece o processo histórico pelo qual 
foram retiradas das previsões do Código Civil as normas que toca-
vam a propriedade literária e artística, para ganharem locus legista-
tivo próprio. Contudo, enquanto não houver completude28 necessá-
ria à adequada regulação jurídica específica, as cláusulas gerais, os 
princípios jurídicos, os valores constitucionais, e as demais normas 
do Direito Comum podem e devem auxiliar o intérprete29 na solu-
ção do caso em concreto.

Portanto, no presente capítulo a função integradora30 do Di-
reito Civil, verdadeiro Direito Comum no âmbito privado, servirá 

27 “Lembro, para deixar tudo mais claro, que a interpretação do direito tem caráter constitutivo 
- não meramente declaratório, pois - e consiste na produção, pelo intérprete, a partir de textos 
normativos, da realidade e dos fatos atinentes a determinado caso, de normas jurídicas a serem 
ponderadas para a solução desse caso, mediante a definição de uma norma de decisão. Texto e 
norma não se identificam. A norma é produzida pelo intérprete, em última instância aquele que 
formula a norma de decisão, o juiz. Interpretar é, assim, dar concreção [= concretizar] ao direito.  
Neste sentido, a interpretação [= interpretação/aplicação] opera a mediação entre o caráter 
geral do texto normativo e sua aplicação particular. Em outros termos: opera sua inserção na 
vida; vai do universal ao particular, do transcendente ao contingente; opera a - inserção das 
leis [= do direito] no mundo do ser [= mundo da vida]” GRAU, Eros Roberto. Direito Penal 
– Sob a Prestação Jurisdicional. Curitiba: Ed. Malheiros, 2010, p. 28.

28  Mesmo que tal fosse possível, demandar-se-á a integração e a interpretação consti-
tutiva, pois: “a integração supõe também a interpretação no momento do preenchimento da 
lacuna” in ASCENSÃO, José de Oliveira. O direito – introdução e teoria geral. 13ª Edição 
Refundida, Lisboa: Almedina, 2011, p. 336.

29  “Admite-se hoje uma interpretação ampla que, absorvendo a aplicação e compreendendo a 
integração, se constitua em processo contínuo de realização do direito” in AMARAL, Fran-
cisco. Direito civil – introdução. 7ª Edição, Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 127.

30 “Estas considerações conduzem à conclusão de que, em caso de ausência de normas especí-
ficas no que tange à circulação jurídica dos bens imateriais, devem ser aludidas as normas 
gerais ou ordinárias previstas pelo legislador no Direito Civil em matéria de obrigações e 
contratos. É precisamente neste aspecto que reside a função integradora do Direito Civil, 
particularmente no caso da legislação brasileira referente à propriedade industrial, que dedica 
escassa atenção aos problemas referentes à circulação destes direitos” in ASSAFIM, João 
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para a proposta de incidência da aquisição originária31 de direitos 
patentários por decurso de tempo e uso alheio.

Entretanto, desde já, é necessário ressalvar que o procedimento 
analógico (rectius, aplicação de hipótese não prescrita formalmente a 
dispositivo assinalado em caso próximo) não confere batuta irrestrita 
ao aplicador, ou a imposição de uma automaticidade hermenêutica.32 
Ou seja, analogia não confere carta branca ao intérprete que deve, 
segundo parte da doutrina, a) observar a ratio que levou o legislador 
a disciplinar (ou não) o tema; e b) verificar se, axiológicamente, não 
há incompatibilidade na disciplina integrativa.33

Outrossim, a mera similitude de características das normas 
(existentes) com o quadro fático (carente de manifestação expressa 
de diretrizes disciplinadoras), não é suficiente para autorizar tal in-
cidência de aplicação/interpretativa. Em outras palavras, conforme 
os ensinamentos de MAXIMILIANO, as circunstancias e semelhan-
ças essenciais, merecedoras de apreço, entre as situações jurídicas 
(comparativa e comparada) devem coincidir.34

Dessa forma, este recurso jurídico serviria para – no âmbito 
das patentes de invenção – descobrir35 sentido já existente no orde-

Marcelo de Lima. A Transferência de Tecnologia na Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2010, p.50.

31  “É modo originário de aquisição da propriedade, pois não há relação pessoal entre um pre-
cedente e um subsequente sujeito de direito. O direito do usucapiente não se funda sobre o 
direito do titular precedente, não constituindo este direito o pressuposto daquele, muito me-
nos lhe determinando a existência as qualidades e a extensão. São efeitos do fato da aquisição 
ser a título originário: não haver necessidade de recolhimento do imposto de transmissão 
quando do registro da sentença, com a ressalva, porém, que a negativa fiscal dos últimos cinco 
anos deve ser apresentada (…) os direitos reais limitados e eventuais defeitos que gravam ou 
viciam a propriedade não se transmitirem ao usucapiente” in PELUSO, Cezar. Código civil 
comentado. 4ª Edição, São Paulo: Manole, 2010, p. 1212.

32 Nesse diapasão: NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. 33ª Edição, Rio de 
Janeiro: Forense, 2011, p. 195.

33 vide: NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. 33ª Edição, Rio de Janeiro: Fo-
rense, 2011, p. 196.

34 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 19ª Edição, Rio de Ja-
neiro: Forense, 2009, p. 168 e seguintes.

35 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 19ª Edição, Rio de Ja-
neiro: Forense, 2009, p. 174.

livro.indd   93 6/8/2012   09:37:44



Pedro Marcos Nunes Barbosa

94

namento, para permitir interpretação a posteriori dos dispositivos 
supletivos do Código Civil.

Uma vez explanada a metodologia que torna possível a con-
junção de trechos do Código Civil com partes da lei 9.279/96, no to-
cante à usucapião, faz-se necessário distinguir uma aparente conflu-
ência do instituto (sob análise) para com a prescrição.

O instituto da usucapião encontra na doutrina razões diferen-
tes de sua legitimidade, variando de uma sanção para os inertes, da 
segurança jurídica, da função social da posse perante o proprietário 
desidioso, até questões probatórias relevantes.36

Entretanto, o que parece mais importante dentro de um direito 
civil-constitucional (rectius, da irradiação dos preceitos fundamen-
tais constitucionais nas relações interprivadas), é a constatação de 
que cuida de instrumento jurídico que habilita os não-proprietários 
(ou proprietários de outros direitos) a quebrarem a cadeia derivada 
de alteração de titularidades. Ou seja, ao contrário da linha de aqui-
sição derivada, os já titulares e os ainda não titulares têm igual opor-
tunidade no acesso à propriedade.

Porém, uma imprecisão metodológica que será suscitada no 
presente capítulo consta há séculos na doutrina civilista, quanto à 
duplicidade do uso do termo prescrição como pertinente a constata-
ção, por um lado, de uma modalidade de extinção de direitos, e, de 
outro, também de aquisição.

Desde já, insta o registro de que a prescrição também tem pouca 
relação com um fenômeno natural, sendo uma opção político-jurídica, 

36 “Os autores, que se têm ocupado do estudo do usucapião, têm aventado várias justificativas 
filosóficas para a existência do instituto. De um modo geral encontramos os que explicam 
a usucapião como um prêmio ante a negligência do proprietário. A negligência do proprie-
tário não é propriamente uma razão determinante da prescrição aquisitiva, mas intervém 
como uma consideração moral de grande valor para colocá-la sob uma luz mais favorável, 
tirando-lhe o caráter espoliativo que à primeira vista se lhe atribui. Só há na verdade uma 
justificativa para a usucapião: ele existe para dar segurança à vida jurídica. Seria impossível a 
segurança dos bens se para determinar a sua propriedade se tivesse de remontar ao infinito na 
cadeia dos títulos(...) “Por que existe a usucapião? Porque não é possível fazer até o infinito 
à prova das aquisições derivadas. Portanto, o fundamento do usucapião não é outro senão 
garantir a estabilidade e segurança da propriedade, fixando um prazo, além do qual não se 
podem mais levantar dúvidas ou contestações a seu respeito” in DANTAS, San Tiago. Pro-
grama de Direito Civil III, Direito das Coisas. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1979, p. 161.
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de manipulação37 do lapso temporal perante o exercício de determinada 
pretensão. Factualmente, há de ser reconhecido que o tempo é um 
fator extremamente relevante38 para se apurar eventual “an debeatur” e 
o “quantum debeatur” na aplicação das normas jurídicas.

Alguns estudiosos do Direito optam em suas obras por trabalhar 
a prescrição como gênero da qual a usucapião é espécie. Dentro de tal 
concepção, tais autores vislumbram no transcurso do tempo,39 afetando 

37 “O instituto da prescrição evidencia dinâmica existente entre o exercício do direito e o trans-
curso do tempo. O direito é sensível às aparências, de modo que uma situação fática que se 
exterioriza reiteradamente ao longo do tempo pode suscitar para a ordem jurídica o interesse 
em preservá-la. Ao se consumar a prescrição, relações jurídicas são alteradas para constituir 
direitos ou possibilitar a extinção de pretensões. Pode-se mesmo dizer que, ao estipular pra-
zos para que o sujeito faça valer a sua pretensão, o direito se constitui em uma verdadeira 
técnica de manipulação do tempo” in TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena 
Barboza, & MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil Interpretado Conforme a 
Constituição da República. Vol. I. Editora Renovar, Rio de Janeiro, 2007, p.352.

38 “KOHLER pôde dizer: “o tempo é o meio onde se realizam os acontecimentos humanos, e 
uma atividade, continuada em uma certa direção ou desviando-se de certa outra, não pode ser 
indiferente ao direito; regulamentação das relações opera-se de acordo com as circunstâncias 
e os acontecimentos de um determinado tempo, vive nele e com eles se tece. Uma separação 
subitânea do direito ambiente uma fragmentação da esfera jurídica, não é coisa necessária a 
progresso; daí o princípio: o que se manteve durante um certo tempo pode tornar-se direito.” 
(1) Assim é para a criação dos costume, assim é para o usucapião e finalmente assim é para 
a prescrição”. BEVILAQUA, Clovis. Teoria Geral do Direito Civil. Rio de Janeiro: Edi-
tora Rio, 1975, p. 286. “Aqui se nota que o tempo, longe de ter na vida jurídica uma ação 
dissolvente, é um fator de consolidação de situações visíveis. O tempo trabalha a favor do 
que é aparente e trabalha contra as situações ocultas. O tempo trabalha a favor das situações 
visíveis, declarando que, a partir de um certo tempo, ela não pode ser contestada. O tempo 
não trabalha sobre o direito como trabalha sobre as criaturas vivas, fazendo-as desaparecer. 
Portanto, não há dúvida de que ainda mesmo no que se pode chamar de os seus alicerces filo-
sóficos, prescrição aquisitiva e prescrição liberatória exprimem na origem jurídica o mesmo 
princípio” in DANTAS, San Tiago. Programa de Direito Civil III, Direito das Coisas. Rio 
de Janeiro: Editora Rio, 1979, p. 157.

39 “Sua existência filia-se aos efeitos que o tempo exerce na relação jurídica, acarretan-
do a sua extinção (prescrição extintiva) ou a sua transformação numa relação de ou-
tra natureza (prescrição aquisitiva ou usucapião). O usucapião não é senão, em suma, a 
transformação da posse em propriedade pelo decurso do tempo. Aliás, essa é a etimologia 
da palavra, pois que usus designava antigamente a possessio e mesmo o próprio usuca-
pião. Costuma-se justificar o usucapião com o trabalho despendido por quem usucape ou 
com a passividade ou inércia do anterior proprietário. Entretanto, ninguém melhor do que 
Gaio deu um fundamento filosófico ao usucapião, mostrando que ele existe ne rerum do-
minia in incerto essent. Com efeito, a segurança que precisa imperar nas relações jurí-
dicas, e que constitui um dos objetivos cardiais do direito, é a verdadeira justificativa do 
usucapião. O usucapião tem uma característica dos modos originários de aquisição da 
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o exercício de um direito, uma característica comum, suficiente a en-
caixar a usucapião e a prescrição extintiva dentro de um só instituto.40

Por sua vez, em sentido contrário à univocidade do conceito 
prescrição para designar a força criativa e extintiva, registre-se que: 

A confusão entre os dois institutos não se justifica, tais os traços 
que os separam. É verdade que se aproximam, mantendo osten-
sivos pontos de semelhança. Têm com efeito como condição o 
decurso de tempo, em ambos necessário à produção dos efeitos 
específicos. São, por conseguinte, manifestações da influência 
do tempo nas relações jurídicas. Objetivam dar firmeza a essas 
relações, eliminando a incerteza dos direitos. Interrompe-se ou 
se suspende o seu curso pelas mesmas causas. Mas diferenças 
profundas afastam-nos. A prescrição é um modo de extinguir 
pretensões. A usucapião, um modo de adquirir a propriedade e 
outros direitos reais, conquanto acarrete, por via de consequên-
cia, a extinção do direito para o antigo titular. A prescrição opera 
com base na inércia do sujeito de direito durante certo lapso 
de tempo. A usucapião supõe a posse continuada. A prescri-
ção extingue as pretensões reais e pessoais, tendo largo campo 
de aplicação, enquanto a usucapião restringe-se aos direi-
tos reais, dos quais é modo de aquisição. Os direitos pessoais 
não se adquirem por usucapião. A prescrição é negativa; como 
ensina Lafayette, nasce da inércia, e tem por efeito dissolver a 

propriedade: o domínio adquire-se ex novo na base da relação com a coisa e não com o anterior  
titular. No entanto, a existência desse titular anterior, a circunstância de o usucapião não 
extinguir os ônus reais que gravam a coisa e de valer como um consenso tácito a passividade 
do antigo proprietário são fatores que identificam esse modo de aquisição como derivado, clas-
sificação que os romanos lhe atribuíram, concebendo-o como uma alienação (vix est enim, 
ut non videatur alienare qui patitur usucapiy)” CHAMOUN. Ebert. Instituições de 
Direito Romano. 6ª Edição, Rio de Janeiro: Editora Rio, 1977, p. 253.

40 “Daí chamar-se a essa prescrição de prescrição liberatória, porque ela exonera o devedor. Há, 
como se sabe, dois gêneros de prescrição: aquisitiva e liberatória ou extintiva. Ambas contém 
em si o princípio extintivo donde lhes vem a denominação comum; mas, uma se distingue da 
outra por seu objeto, condições e efeitos. A prescrição aquisitiva tem por objeto o domínio e 
outros direitos reais, e pressupõe, como condição, a posse; é ao mesmo tempo causa de aquisição 
e de extinção de direitos. No seu modo de atuar predomina e força geradora; a extinção vem por 
via de conseqüência; o proprietário perde o domínio porque o adquire o possuidor. A lei toma-a 
pelo seu lado positivo, considera-a modo de aquisição” DANTAS, San Tiago. Programa de 
Direito Civil III, Direito das Coisas. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1979, p. 155.
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obrigação, paralisando, destarte, o direito correlato; não gera 
direitos. A usucapião é positiva.41

Não obstante, ter sido após elucidada a imprecisão metodoló-
gica da confusão no emprego dos conceitos da usucapião e da pres-
crição, há uma unanimidade doutrinária em atribuir a posse à ca-
racterística essencial, sine qua non, da configuração da apropriação 
originária42 de titularidade.

41  in GOMES, Orlando. Direitos reais. 20ª Edição, Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 179. 
Em complementação aos argumentos supra: “Ainda que haja pontos de contato entre a 
prescrição e o usucapião, os dois institutos diferem, pois que o primeiro extingue ações reais ou 
pessoais e o segundo é modo de adquirir direitos reais. Os glossadores haviam unificado esta 
matéria. levados por naturais semelhanças, que se explicam por se originarem os dois insti-
tutos da ação do tempo; mas desatendendo à finalidade e ao pensamento fundamental que os 
distingue” in BEVILAQUA, Clovis. Direito das Coisas. Rio de Janeiro: Livraria Freitas 
e Bastos, 1955, p.155. O mesmo autor em outra obra melhor demonstra a diferença 
dos institutos: “É uma força extintiva da ação e de todos os recursos de defesa, de que o di-
reito se achava, originariamente, provido, e a segunda é uma força criadora de direitos reais, 
em particular, da propriedade, que opera transformando a posse em direito. Da confusão dos 
dois institutos originaram-se desvios e erros da doutrina, que os novos códigos e tratados vão 
eliminando. É também conseqüência dessa confusão o posto que aos dois institutos dão muitas 
legislações. Não é aceitável esse alvitre, porque a usucapião é instituto especial do direito das 
coisas, que nenhuma aplicação encontra nas outras divisões do direito civil” BEVILAQUA, 
Clovis. Teoria Geral do Direito Civil. Rio de janeiro: Editora Rio, 1975, p. 289. Na doutri-
na estrangeira: “As palavras, na maioria dos casos, dizem muito: com a prescrição extintiva 
um direito é extinto, com a prescrição aquisitiva um direito é adquirido. Se bem que o segundo 
adjetivo é menos exato que o primeiro, pois não expressa todos os caráteres do fenômeno: tam-
bém com a prescrição aquisitiva se extingue um direito, pela razão de que se extingue para um 
sujeito e se adquire para outro, e precisamente se extingue para o primeiro porque é adquirido 
pelo segundo; pelo contrario, com a prescrição extintiva se extingue o direito sem que ninguém 
o adquira”. Tradução livre de: “Las palabras, en la mayoría de los casos, dicen ya mucho: con 
la prescripción extintiva un derecho se extingue, con la prescripción un adquisitiva un derecho 
se adquiere. Si bien el segundo adjetivo es menos exacto que el primero, pues no expresa todos 
los caracteres del fenómeno: también con la prescripción adquisitiva se extingue un derecho, 
por la razón de que si se extingue para un sujeto se adquiere para otro, y precisamente se 
extingue para el primero porque lo adquiere el segundo; por el contrario, con la prescripción 
extintiva se extingue el derecho sin que nadie lo adquiera ; por este motivo la prescripción 
adquisitiva, y no así la extintiva, se resuelve en la transferencia del derecho de un sujeto a 
otro, como sucede en lo que se llama, al menos en sentido lato, sucesíon”in CARNELUTTI, 
Francesco. Usucapion de La Propiedad Industrial. Traduzido por: OSUNA, Francisco 
Apodaca, Cidade do México: Editorial Porrua, 1945, p. 19.

42  “Usucapião é o modo de adquirir a propriedade mediante posse, por tempo deter-
minado” in ESPÍNOLA, Eduardo. Posse, Propriedade, Compropriedade ou Condomínio, 
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Por outro lado, não há tanta homogeneidade na percepção da 
lesão ao direito exercido por alguém, como elemento único a pro-
moção dos efeitos típicos da usucapião.

Dentro de tal ótica,

desde logo note-se que o usucapião é um efeito da posse. Ele não 
decorre apenas da lesão do direito de propriedade. A lesão do 
direito que não for acompanhada de uma posse nas mãos do ofen-
sor não gera usucapião. Outra observação, que incumbe fazer desde 
logo, é que a usucapião é um modo de aquisição, não somente da 
propriedade, mas também do usufruto, servidões, enfiteuse.43

Tal “setor” doutrinário é embasado no dogma da perpetuidade 
proprietária, segundo o qual o mero desuso não traria efeitos extin-
tivos ao seu titular, o que, atualmente, conflita com a noção consti-
tucional da função social da propriedade.

Seria leviano supor que a ausência de exercício adequado da 
titularidade, por exemplo, não impacta juridicamente na esfera de 
direitos de outrem, em especial dentro da perspectiva contemporâ-
nea da Teoria dos Núcleos de Interesses. Se a própria omissão con-
templa uma conduta negativa, apta a incidir num dos elementos da 
culpa para a responsabilidade civil (negligência), o non facere tam-
bém é relevante para o âmbito do mercado e para a realização dos 
direitos fundamentais.

Fato é que a inércia qualificada se torna hábil à produção de 
efeitos jurídicos, independentemente da tendência à perenidade 
proprietária,44 posto que a mera legalidade ou licitude – direito de 
propriedade tipificado em lei – não é suficiente ao merecimento45 da 
tutela jurígena (rectius, manutenção de uma imaculada propriedade).

Direitos Autorais. Campinas: Editora Bookseller, 2002, p.258.

43 DANTAS, San Tiago. Programa de Direito Civil III, Direito das Coisas. Rio de Janeiro: 
Editora Rio, 1979, p. 157.

44 Note-se aqui que na propriedade intelectual, por ser – no âmbito patrimonial – de 
titularidade resolúvel, tal dogma é ainda mais frágil.

45 “Considerando que os valores constitucionais impõem plena concretização, compreende-
se totalmente a necessidade, aqui manifestada, de não limitar a valoração do ato ao mero 
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Outrossim, ainda que não haja um “costume”46 de reconheci-
mento jurídico dos efeitos extintivos pelo não exercício47 de uma ti-
tularidade, tal solução jurígena parece compatível com o axioma da 

juízo de licitude e de requerer também um juízo de valor: não basta, portanto, negativa-
mente, a não invasão de um limite de tutela, mas é necessário, positivamente, que o fato 
possa ser representado como realização prática da ordem jurídica de valores, como desen-
volvimento coerente de premissas sistemáticas colocadas na Carta Constitucional. O juízo 
de valor do ato deve ser expresso à luz dos princípios fundamentais do ordenamento e dos 
valores que o caracterizam. Nem todo ato lícito é merecedor de tutela: a simples licitude 
exime, em regra, apenas da responsabilidade” in PERLINGIERI, Pietro. O Direito Civil 
Na Legalidade Constitucional. Traduzido por: DE CICCO, Maria Cristina, Rio de 
Janeiro: Renovar, 2008, p. 650.

46 “Provavelmente não estamos acostumados com esta aproximação entre a extinção pelo não 
uso de alguns direitos reais fracionários e a extinção por prescrição dos direitos de crédito, 
mas não há nem audácia nem novidade ao afirmar-se que são duas espécies do mesmo gênero, 
o qual tem como pressuposto a atitude negativa do sujeito de direito na realização do interesse 
tutelado, é dizer, um estado de inércia do sujeito; mas então não é verdade que em virtude 
da prescrição extintiva alguém seja somente “liberado de uma obrigação”, já que alguém, 
diríamos, perde um ius in re aliena ou ad rem alienam, é dizer, um direito fracionário da 
propriedade ou bem um direito de crédito sobre a coisa que constituía seu objeto”; tradução 
livre de: “Probablemente no estamos acostumbrados a este acercamemiento entre la extin-
ción por el no uso de algunos derechos reales fraccionarios y la extinción por prescripción de 
los derechos de crédito, pero no hay ni audacia ni novedad al afirmar que son dos especies 
del mismo género, el cual tiene como presupuesto la actitud negativa del sujeto del derecho 
en la realización del interés tutelado, es decir, un estado de inercia del sujeto; pero entonces 
no es verdad que en virtud de la prescripción extintiva alguien sea sólo “liberado de una 
obligación”, ya que alguien, diríamos, pierde un ius in re aliena o ad rem alienam, es decir, 
un derecho fraccionario de la propiedad o bien un derecho de crédito y, correlativamente, otra 
persona readquiere la plenitud de dicho derecho, que antes estaba limitado o constreñido por 
un derecho real o por un derecho de crédito sobre la cosa, que constituía su objeto” in CAR-
NELUTTI, Francesco. Usucapion de La Propiedad Industrial. Traduzido por: OSUNA, 
Francisco Apodaca, Cidade do México: Editorial Porrua, 1945, p. 21.

47 “Têm, pois: razão os que vêem fila inércia do titular uma das causas da prescrição, não 
porque seja esta uma pena imposta ao desleixo do titular do direito, como preceituavam 
as nossas Ordenações (2) e era opinião de POTHIER, (3) mas, porque essa inércia ou ne-
gligência permite que se realizem e consolidem fatos contrários ao direito do negligente, e, 
para destruí-los, teríamos de lançar a perturbação na vida social, que já repousa tranqüila 
sobre esses novos fundamentos, ou já tem neles elementos de vida, de que se não pode despo-
jar sem dilaceração (...) E nem se pode alegar que há nisso uma injustiça contra o titular do 
direito, porque, em primeiro lugar, ele teve tempo de fazer efetivo o seu direito, e, por outro, 
é natural que o seu interesse, que ele foi o primeiro desprezar, sucumba diante do interesse 
mais forte da paz social”. BEVILAQUA, Clovis. Teoria Geral do Direito Civil. Rio de 
janeiro: Editora Rio, 1975, p. 287 e 288.
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paz social,48 da segurança jurídica, da livre iniciativa, e da liberdade 
concorrencial para o plano do Direito de Patentes.

Contudo, conforme discorrido no subcapítulo abaixo acerca 
das licenças obrigatórias, para o sistema internacional da Proprie-
dade Industrial, em especial tendo em vista as normas do Acordo 
TRIPs (ADPIC) e da Convenção União de Paris, a solução de ex-
tinção do direito pelo desuso deve, de forma cogente, passar pelas 
controvertidas licenças compulsórias. Entretanto os procedimentos 
burocráticos ínsitos das licenças obrigatórias são bastante morosos, 
o que implica numa procrastinação do acesso à tecnologia.

Dessa forma, exsurge a importância da usucapião do total da 
tecnologia patenteada, ou da aquisição originária de uma inoponibi-
lidade perante o titular originário. 

Sem embargo da ótica clássica de impossibilidade de usucapião 
sobre bens incorpóreos pela inexistência da “posse”, a qual será ob-
jeto de subcapítulo adiante, pode-se alegar uma incompatibilidade 
da lesão de patente, concomitante com um “tímido” uso pelo seu 
titular, gerar direitos positivos a quem a infringe formalmente.

Por outro lado, a doutrina hodierna não conflita com a simul-
taneidade de condutas – por sujeitos diferentes, sem anuência – 
sobre um mesmo objeto de direito, posto que a “própria exclusivi-
dade, de resto, não é sempre característica da propriedade ou somente da 

48 Na mesma tese jurídica, mas de forma pouco técnica: “De sorte que inspirados na re-
alidade de nossos próprios conflitos emocionais “DE QUE O TEMPO É SENHOR DA 
RAZÃO E TUDO CURA”, é que o decurso de prazo também se tornou fonte de redenção do 
direito – âmbito do dever-ser – conquanto se detectou que violada uma regra jurídica durante 
muito tempo sem nenhuma insurreição das partes envolvidas, melhor seria, em benefício 
da segurança jurídica, que as coisas permanecessem como estão, consagrando-se o brocardo 
latino dormientibus nom sucurrit jus” in BRASIL, Tribunal Regional Federal da 2ª 
Região, 2ª Turma, Des. Messod Azulay Neto, AC 2006.51.01.504841-0, DJ 20.05.2009. 
Do mesmo Órgão Julgador: E nem podia deixar de ser diferente, por se tratar de norma que 
afronta o sistema jurídico nacional, em absoluto confronto com os princípios constitucionais 
“da função social da propriedade” e “da paz social”, que não se coadunam com a impre-
scritibilidade de direitos de natureza patrimonial” in BRASIL, Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, Agravo de Instrumento 
de nº 2006.02.010051178, DJ 03.04.2008.
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propriedade, e é de qualquer jeito ausente naquelas situações subjetivas não 
caracterizadas pelo jus excludendi alios”.49

Ou seja, a característica da elasticidade50 na titularidade do 
direito de propriedade permite sua limitação voluntária (direi-
tos reais de garantia) ou involuntária (servidão, etc), de feixes do 
poder proprietário.

Dessa forma a co-titularidade de faculdades da propriedade, 
ou a titularidade simultânea51 de feixes distintos da relação jurídica 
complexa patrimonial – que alguns chamam de limitações52 – deri-
vada de um fato não voluntário, é absolutamente pacífico na dou-
trina das coisas físicas.

Nas palavras de ARONNE, nos “direitos reais limitados há, 
portanto, a concorrência do interesse privado titular do grave, com 
o interesse também privado do titular da propriedade, sem prejuízo 
do interesse público decorrente da comunidade de inserção”.53

49 PERLINGIERI, Pietro. Direito Civil na Legalidade Constitucional. Traduzido por: DE 
CICCO, Maria Cristina, Rio de Janeiro: Renovar, 2008, 960. 

50 “Apesar do direito de propriedade perseverar com titularidade exclusiva, a elasticidade poderá 
resultar em cisão dos poderes dominiais em favor de outras pessoas. Se a propriedade plena 
corresponde ao domínio consolidado em seu titular, a propriedade limitada se prende a uma 
fragmentação de parcelas do domínio (...) Vale dizer, sendo o imóvel dado em usufruto, a pro-
priedade se mantém intocada, sem qualquer restrição na titularidade formal. Porém, o domínio 
se fragiliza, eis que o usufrutuário temporariamente recebe as faculdades de usar e fruir a coisa, 
subordinando o bem ao seu senhorio. Já o proprietário se converte em nu-proprietário, pois está 
despido de parte dos poderes dominiais” in FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, 
Nelson. Direitos Reais. 6ª Edição, Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2009, p. 196.

51  “Fontes do condomínio ou compropriedade. A compropriedade, ou condomínio pode ter por 
fonte: a) um fato voluntário b) uma situação acidental (communio incidens); ou uma dis-
posição da lei. ”Messineo, Manuale di Diritto Civile e Commerciale, vol. 12, 7ª ed., 1947, 
§ 10, p. 88; vol. 22, § 93, p. 191. Refere-se ainda o autor ao usucapião, como origem possível 
do condomínio” in ESPÍNOLA, Eduardo. Posse, Propriedade, Compropriedade ou Condo-
mínio, Direitos Autorais. Campinas: Editora Bookseller, 2002, p.399.

52  “Haveria impropriedade em qualificar os direitos reais na coisa alheia como formas de proprie-
dade limitada. Não seriam, propriamente, mas, sim, limitações ao direito único do proprietário. 
Melhor se designam, pois, como direitos limitados. A limitação varia em extensão e intensidade, 
permitindo, em consequência, a formação de diversos direitos reais na coisa de outrem” in GO-
MES, Orlando. Direitos reais. 20ª Edição, Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 26.

53 ARONNE, Ricardo. Por uma nova hermenêutica dos direitos reais limitados – das 
raízes aos fundamentos contemporâneos. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.
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A sobreposição de direitos sobre um mesmo bem, ou como a 
cultura anglófona denomina de bundle of rights, é algo corriqueiro 
no âmbito da common Law, sendo útil como resposta à escassez de 
determinados bens economicamente relevantes.54

Nesse sentido:

A cotitularidade representa uma modalidade de situação jurí-
dica complexa. Aqui a pluralidade já não resulta de haver numa 
relação jurídica sujeitos em posições contrapostas. É em posição 
jurídica paralela que encontramos uma pluralidade de sujeitos. 
Havendo uma contraparte, os vários sujeitos constituem uma 
parte, por oposição às outras partes da relação. A cotitularidade 
em direitos reais tem o nome de comunhão. É modalidade desta 
a compropriedade, como é o cousufruto, e assim por adiante.55

Aliás, desde o início do século XX com o desenvolvimento das 
gigantescas sociedades anônimas que o fênomeno propriedade/
controle foi dissociado. O poder econômico concentrado em alguns 
pólos fez com que, mesmo na hipótese de “multipropriedade”, o 
controle permanecesse em favor dos fatores reais do poder, ainda 
que não fossem proprietários.56 Ou seja, houve a saída de um mo-
delo de propriedade individual com controle do proprietário, para 
o paradigma de uma propriedade coletiva, sem que os titulares ti-
vessem necessário domínio.57

54 MATTEI, Ugo. Desenvolvimentos Institucionais do Direito de Propriedade. Tradução Por: 
FILIPPIS, Mirian.Rio de Janeiro: Padma, 2001, Vol. 6, Abr/Jun, p. 126.

55  in ASCENSÃO, José de Oliveira. Teoria Geral 3 – Relações e situações jurídicas. 2ª Ed-
ição, São Paulo: Saraiva, 2010, p.110.

56 “O problema fundamental da economia moderna não é mais a titularidade da rique-
za, mas o controle sobre ela. E é neste sentido que deve ser interpretada a tese mar-
xista acerca da concentração do capital, pois este conceito não designa, nessa teoria, 
coisas ou bens, nem mesmo uma relação de propriedade, mas uma manifestação de 
poder” in COMPARATO, Fábio Konder. O poder de controle na sociedade anônima. 
São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1976, p. 3.

57 O deslocamento de cerca de dois terços da riqueza industrial do país da propriedade in-
dividual para a propriedade de grandes empresas financiadas pelo público transforma 
radicalmente a vida dos proprietários, a vida dos trabalhadores e as formas de proprie-
dade. O divórcio entre a propriedade e o controle, resultante desse processo, envolve 
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Com o transcorrer dos tempos, o sistema capitalista demandou 
a sobreposição de investimentos cuja exorbitante quantia não era 
detida por um só agente. Como a construção de grandes ferrovias, 
hidroelétricas, ou um sistema de cabeamento telefônico nacional 
exige uma soma vultosa, às vezes superior a disponibilidade orça-
mentária de um Estado, utilizou-se das sociedades de ações para a 
captação de capital. Em tal espécie societária, é comum a multipli-
cidade de proprietários de parcelas do capital-social, sem que isso 
importe no controle da sociedade.

Por sinal, é possível que um controlador de tal sociedade se-
quer seja acionista, tal como um integrante da diretoria, um sócio 
oculto, ou um banco credor da sociedade anônima.58 Ou seja, é equi-
vocado o pensamento de que a relação de poder sobre determinado 
conteúdo patrimonial se confunde com a titularidade. A pergunta 
que deve ser feita não se restringe mais a “quem é o proprietário?”, 
mas “à quais centros de poderes (de fato e de direito) corresponde o 
controle efetivo de terminado nicho patrimonial?”.

Por certo que a relação de controle se dá, em grande parte das 
vezes, nas hipóteses que a preponderância é advinda de uma parcela 
minoritária59 do capital, mas que consiga a anuência dos demais pro-
prietários, costumeiramente pulverizados na estrutura societária.

Ou seja, enquanto o foco de investimentos tende a ser pulve-
rizado, numa ocorrência de uma tendência centrífuga, o controle 

quase necessariamente uma nova forma de organização da sociedade” in BERLE, Adolf 
A. e MEANS, Gardiner C. A moderna sociedade anônima e a propriedade privada. Tra-
duzido por AZEVEDO, Dinah de Abreu. São Paulo: Abril Cultural, 1984, p. 3.

58 “Pode mesmo ocorrer que o verdadeiro titular dos poderes decisórios não seja acio-
nista, curvando-se, então, a assembléia geral a uma soberania externa. É o que não 
raro ocorre, por exemplo, quando grandes companhias, extremamente endividadas 
perante um banco, passam a submeter-se às decisões deste em tudo o que diz respei-
to à necessária reorganização empresarial. O controlador entende, no caso, que para 
a satisfação de seus créditos é muito mais conveniente agir de fora do que assumir 
o controle acionário, ou provocar a falência da devedora” in COMPARATO, Fábio 
Konder. O poder de controle na sociedade anônima. São Paulo: Ed. Revista dos Tri-
bunais, 1976, p. 23.

59 in COMPARATO, Fábio Konder. O poder de controle na sociedade anônima. São 
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1976, p. 51.
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pode sofrer com sua concentração, numa tendência centrípeda sem 
que isso importe num monopólio fático.60

Observa-se, dessa forma, que um mesmo feixe patrimonial 
(acervo societário) emana diversos direitos reais concorrentes, 
sem que isso importe num atravancamento do desempenho da 
atividade empresarial. Os proprietários acabam exercendo um 
usufruto passivo sobre o conteúdo empresarial gerido (ativa-
mente) por terceiros.61

A desintegração62 de titularidade, e dispersão dos poderes da 
propriedade, ocorrida no âmbito das sociedades por ações muito se 

60 in COMPARATO, Fábio Konder. O poder de controle na sociedade anônima. São 
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1976, p. 86.

61 “A sociedade anônima torna-se o “proprietário” legal do capital assim arrecadado e 
tem poder absoluto de decisão sobre ele e segue seu curso econômico próprio. Por 
outro lado, seus acionistas, a essa altura netos ou bisnetos dos “investidores” ori-
ginais ou (muito mais frequentemente) os cessionários de seus cessionários, muito 
distantes daqueles primeiros investidores, têm e esperam ter, mediante suas ações, 
o “usufruto da propriedade” dos ativos e lucros assim acumulados e realizados, 
depois de pagos os impostos pela empresa. Desse modo, o executivo torna-se, de 
uma forma estranha, o administrador sem controle de uma espécie de truste que 
tem o privilégio da acumulação perpétua. O acionista é usufrutuário passivo, não 
só do “truste” original como também de seus acréscimos anuais” in BERLE, Adolf 
A. e MEANS, Gardiner C. A moderna sociedade anônima e a propriedade privada. 
Traduzido por AZEVEDO, Dinah de Abreu. São Paulo: Abril Cultural, 1984, p. 9.

62 “A desintegração do átomo da propriedade destrói os próprios fundamentos sobre 
os quais a ordem econômica dos três últimos séculos se apoiou. A empresa particu-
lar, que moldou a vida econômica desde o final da Idade Média, enraizou-se na insti-
tuição da propriedade privada. Sob o sistema feudal, seu predecessor, a organização 
econômica brotou das obrigações mútuas e dos privilégios derivados por muitas 
pessoas de sua relação com a propriedade que não pertencia a nenhuma delas. A em-
presa particular, por outro lado, apropriou-se dos meios de produção com direitos 
totais de propriedade sobre esses meios. Enquanto a organização da vida econômi-
ca feudal baseava-se num sistema sofisticado de obrigações, a organização surgida 
sob o sistema de empresa privada baseava-se no interesse próprio do dono da pro-
priedade – um interesse próprio só restringido pela concorrência e pelas condições 
de oferta e procura. Durante muito tempo esse interesse próprio foi considerado a 
melhor garantia da eficiência econômica. Supunha-se que se fossem protegidos os 
direitos do indivíduo, tanto de usar sua propriedade da forma que lhe parecesse 
conveniente, quanto de receber todos os frutos de seu uso, seu desejo de ganho e de 
lucro, atuaria como um incentivo para o uso eficaz de qualquer propriedade indus-
trial. Essa suposição não se aplica mais á empresa semipública. Como vimos, não é 
mais o próprio indivíduo que usa sua riqueza. Os que controlam essa riqueza e estão 
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assemelha a situação de pulverização dos atributos patentários na hi-
pótese de uma usucapião inclusiva, ou da incidência simultânea (por 
agentes diversos) de direitos sobre um só privilégio de invenção.

Outrossim, a proposta neste capítulo é de avaliar uma poli ou 
multi-titularidade,63 uma justaposição64 sobre um só bem intitu-
lado, como algo promocional ao acesso, à concorrência, sem retirar 
do proprietário original seu uso da tecnologia.

em condições, portanto, de assegurar a eficiência industrial e de produzir lucros, 
não têm mais o direito, enquanto proprietários, ao grosso desses lucros. Aqueles que 
controlam os destinos da sociedade anônima típica possuem uma fração tão insig-
nificante do capital da companhia que os retornos derivados do funcionamento lu-
crativo da companhia só lhes cabe num grau mínimo. Os acionistas, por outro lado, 
para quem se destinam os lucros da empresa, não podem ser motivados por esses 
lucros a fazerem um uso mais eficiente da propriedade, uma vez que renunciaram a 
dispor dela em favor dos administradores. A desintegração do átomo de proprieda-
de destrói a base da antiga suposição de que a obtenção de lucros estimula o dono 
da propriedade industrial a fazer um uso eficaz da mesma. Em conseqüência disso, 
desafia o princípio econômico fundamental da iniciativa individual no empreendi-
mento industrial. Requer que se examine de novo a força matriz da indústria. Requer 
que se examine de novo a força motriz da indústria, e os fins para os quais a moder-
na sociedade anônima pode ser ou será dirigida.” in BERLE, Adolf A. e MEANS, 
Gardiner C. A moderna sociedade anônima e a propriedade privada. Traduzido por 
AZEVEDO, Dinah de Abreu. São Paulo: Abril Cultural, 1984, p. 37.

63  “Uma patente é suscetível de copropriedade”. Tradução de: “Un brevet est susceptible de 
coproprieté” in POUILLET, Eugène. Traité des Brevets d’invention et la contefaçon. Paris: 
Marchal et Billard, 1899, p. 287.

64 “Justamente por serem os direitos de propriedades uma verdadeira garantia constitucional, 
na atualidade, o instituto jurídico cobra uma especial relevância, merecedor de estudo este 
novo formato, com a redefinição de determinadas facetas que lhes integram, deixando intro-
duzir o direito novo não à custa de uma eterna luta prolongada ao longo dos séculos como 
se refere lhering, mas, simplesmente, diante das novas realidades sociais e humanas. Nisto 
encontramos diversas formas de propriedades, tais como as superpostas, justapostas, divi-
didas, enfim, com as modelações indispensáveis ao mundo atual, olhando o direito para o 
futuro, a partir das experiências adquiridas no passado, de modo que as redefinições possam 
integrar o ordenamento jurídicos de maneira menos traumática possível, como forma de 
conservar o existente e agregar novas modelações, sem, contudo romper com todo o sistema 
vigorante” in LIMA, Francisco Henrique Viegas. A multipropriedade imobiliária (as-
pectos doutrinários e registrários). Rio de Janeiro: Padma Editora, Revista Trimestral 
de Direito Civil, Ano 8, Outubro/Dezembro 2007, p. 94. 
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Aproveitando-se das peculiaridades ínsitas dos bens imate-
riais, poder-se-ia verificar uma fruição múltipla65 sobre a tecnologia 
patentária, sem implicar na retirada do poder do primeiro titular, 
mas na conjunção com o poder do ulterior candidato à titulari-
dade não anuída.

Na doutrina estrangeira66 tal solução já era tida como extrema-
mente razoável, desde a década de 50 do século XX. In verbis: 

Os direitos industriais podem se encontrar entre as mãos de 
diversas pessoas com direitos iguais; essa situação não pode ser 
confundida com a situação das sociedades. Existe uma pessoa 
jurídica que é titular dos direitos industriais; ao contrário, dentro 
do caso de copropriedade. O direito repousa diretamente sob o 
jugo dos coproprietários67

65  “Portanto, a utilização da informação não pressupõe necessariamente o uso exclusivo e único 
da informação. Já com relação aos bens imateriais e, de qualquer modo, não identificáveis 
em uma res corpórea, foi especificado que eles «são suscetíveis de fruição múltipla»” in 
PERLINGIERI, Pietro. O Direito Civil Na Legalidade Constitucional. Traduzido por: DE 
CICCO, Maria Cristina, Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 961. Corroborando com o 
argumento no âmbito patentário: “Nada obsta que, por convenção, liquidação, ou decisão 
judicial, a patente, uma vez obtida ou adquirida por varias pessoas, seja subrogada a uma 
dellas, assim como nada impede que o privilegio seja explorado por uma sociedade” in MA-
GALHÃES, Descartes Drummond. Marcas de Industria e Commercio e Privilegios de 
Invenção. Vol 1, São Paulo: Livraria Zenith, 1928, p. 194.

66 Por outro lado, há de se observar que mesmo alhures a usucapiabilidade de bens 
imateriais é matéria controvérsia: “Na realidade, a aquisição de usucapião ou da ocupa-
ção do ativo intangível é acostumado só é invocado, como veremos, especialmente nos temas 
de empresa e marca, mas se reporta ao problema que são pouco conhecidos através do recur-
so analógico à usucapião e ocupação, atendendo ainda à disciplina de qual se denomina à 
empresa irregular; a analogia de quando em quando invoada com a ocupação ou usucapião 
se reporta a falta de uma imagem precisa da natureza dos ativos intangíveis, uma falha que 
deriva da aplicação simplista da Teoria da Propriedade”. Tradução livre de: “In realtà 
l’acquisto per usucapione o occupazione di um bene immateriale suole essere invocato, 
como vedremo, specialmente in tema di ditta e di marchi, ma si riporta a problemi che mal 
vengono intesi attraverso Il ricorso analógico ad usucapione od occupazione, attenendo 
piuttosto Allá disciplina di quela che si denomina la ditta irregolare; l’analogia a volte 
invocata con occupazione o usucapione si riporta appunto Allá mancanza di um’indagine 
sulla natura dei Beni immateriali, mancanza che deriva da una troppo semplicistica appli-
cazione della teoria della proprietà” in ASCARELLI, Tulio. Teori della concorrenza e dei 
Beni immateriali”. 3ª Edição, Milão: Giuffrè, 1960, p. 372.

67 Tradução livre de: “Les droits industriels peuvent se trouver entre lês mains de plusieurs 
personnes ayant dês droits égaux sur eux; cette situation ne doit pas être confondue avec la 
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Ao contrário de eventuais interesses contrapostos que surgiram 
em data pretérita68 à concessão da patente, o que já é concebido pela 
doutrina e pela lei há décadas, aqui se está a cuidar de encontros con-
flituosos de pretensões ulteriores à constituição proprietária.

Não obstante, nada vedaria que tal lapso temporal (decor-
rente do uso não autorizado) fosse iniciado em data pretérita à 
concessão da patente, mas se aperfeiçoasse (terminasse) após a 
outorga estatal.

Dessa forma é mister a concepção de requisitos para a configu-
ração da forma de aquisição originária de propriedade. No tocante 
à seara dos bens imateriais que são suscetíveis de usucapião, mister 
insta destacar que apenas o núcleo patrimonial é apropriável por 

situation d’associés, parce que, lorqui’il y a société, Il existe une personne morale qui est titu-
laire dês droits industriels; au contraire, dans Le cãs de copropriété, Le droit repose directe-
ment sur la tetê dês copropriétaires” in ROUBIER. Paul. Le droit de la propriété industrielle. 
5ª Edição, Paris: Recueil Sirey, 1952, p. 137.

68 “Em algumas hipóteses, interesses anteriores à constituição do direito de patente são pre-
servados como exceções de direito material, sem prejuízo do exercício da exclusividade pe-
rante quaisquer terceiros. Em outros casos, é a inação do titular do direito que dá nascimen-
to a pretensões de terceiros, seja vedando o exercício de ação após o prazo prescricional, seja 
extinguindo a própria pretensão após a decadência, seja, por fim, dando origem a um direito 
ao uso, igual e contrário, que impede a consecução do ius persequendi”. BARBOSA, 
Denis Borges. Usucapião de Patentes e Outros Estudos de Propriedade Industrial. Rio de 
Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2006, p. 240.
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terceiros,69 posto que “somente os direitos reais podem ser adquiridos por 
usucapião”,70 mas não os valores da personalidade.

Outro requisito objetivo relevante é a natureza do bem que se 
vislumbra apropriar: caso trate-se de bens públicos de uso comum 
(verba gratia, domínio público), ou, quiçá, uma patente de titulari-
dade do poder público, poder-se-ia objetar a usucapião.71 Por último, 
dever-se-á comprovar a posse e/ou uso simultânea, ou unívoca, do 
bem que se vislumbra adquirir, pelo prazo legal estipulado. Não se 
quer afirmar haver uma confusão entre posse ou uso, mas, tão so-
mente, uma aplicação específica destes na propriedade imaterial.

69 “Merece ser tratado à parte o direito autoral pela particularidade, com que se apresenta, em 
face da ação dissolvente do tempo. Em primeiro lugar, há uma parte do direito autoral, a mais 
íntima, a que constitui atributo especial da pessoa, que não se pode perder por prescrição. Por 
mais longo que seja o decurso do tempo, um autor conserva a sua qualidade. ARISTÓTELES 
é sempre o autor da Moral a Nicomaco; LUCRÉCIO, do de natura rerum; ALENCAR, do 
Guarani” in BEVILAQUA, Clovis. Teoria Geral do Direito Civil. Rio de Janeiro: Editora 
Rio, 1975, p. 317. No mesmo sentido: in CARNELUTTI, Francesco. Usucapion de La 
Propiedad Industrial. Traduzido por: OSUNA, Francisco Apodaca, Cidade do México: 
Editorial Porrua, 1945, p. 86. “O usucapíão pressupõe uma coisa suscetível de propriedade 
quiritária. Não pode recair, portanto, sobre res extra commerciurn, imóveis provinciais e 
coisas inalienáveis e imprescritíveis, como os imóveis pertencentes aos impúberes, os imóveis 
dotais, as coisas do fisco, os bens do príncipe e da Igreja, as res mancipi alienadas pelas 
mulheres, sem a auctoritas do seu tutor” in CHAMOUN. Ebert. Instituições de Direito 
Romano. 6ª Edição, Rio de Janeiro: Editora Rio, 1977, p. 253. Ainda: “Mas nem todas 
essas faculdades podem ser cedidas; algumas há que aderem à pessoa do titular, como, por 
exemplo, o direito à autoria e à integridade da obra, que não pode ser pelo autor negociada, 
nem mesmo penhorada. Outras, pelo contrário, podem ser objeto de um franco comércio” in 
DANTAS, San Tiago. Programa de Direito Civil III, Direito das Coisas. Rio de Janeiro: 
Editora Rio, 1979, p. 309; “Os direitos que nascem em decorrência da invenção são os direi-
tos a ser reconhecido autor, que é um direito puramente moral, intransmissível, e privado de 
conteúdo patrimonial; o direito a concessão da patente (direito à patente), ao invés, tem um 
preciso conteúdo patrimonial, nasce para o inventor pelo fato da invenção, e é transmissível”. 
Tradução livre de: “I diritti che nascono per il solo fatto dell’invenzione sono Il diritto ad 
assere riconosciutto autore, Che è un diritto puramente morale, intrasmissibile, e privo di 
contenuto patrimoliale; ed il diritto al rilascio del brevetto (o diritto al brevetto), che invece, ha 
un preciso contenuto patrimoniale, nasce in capo all’inventore per il fatto dell’invenzione, ed 
è transmissibile” in VANZETTI, Adriano. & CATALDO. Vicenzo di. Manuale di Diritto 
Industriale. Milano: Giuffrè Editore, 2009, p. 412.

70 in GOMES, Orlando. Direitos reais. 20ª Edição, Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 16.

71 Sobre a impossibilidade de se usucapir bens públicos discorrer-se-á, singelamente, 
em subcapítulo a seguir.

livro.indd   108 6/8/2012   09:37:46



109

Direito Civil da Propriedade Intelectual

Com relação aos requisitos subjetivos se requer a capacidade 
do ente adquirente e a inexistência de situações impedientes especí-
ficas. Dessa forma, não se estabelecem maiores exigências subjetivas 
até para não se obstar a aquisição proprietária.72

1. Superação dos paradigmas físicos

Pois nenhuma destas coisas é real,  
o que temos diante de nós é papel e tinta.

SARAMAGO.73 

72  “Requisitos pessoais. A usucapião é modo de adquirir a propriedade. Necessário, portanto, 
que o adquirente seja capaz e tenha qualidade para adquiri-Ia por esse modo. Existem causas 
que impedem a aquisição da propriedade por essa forma, relativas à pessoa do possuidor. As-
sim é que, não correndo a prescrição entre ascendentes e descendentes, entre marido e mulher, 
entre incapazes e seus representantes, nenhum deles pode adquirir bem do outro por usuca-
pião. Outras vezes, a pessoa se encontra em uma situação jurídica que impede a aquisição 
de determinada coisa por esse modo, como é o caso do condômino em relação ao bem comum. 
Afirma-se, outrossim, embora sem aceitação geral, que não pode usucapir quem obteve a 
posse injustamente, viciada de violência, clandestinidade ou precariedade, e quem passou a 
tê-la de má-fé, hipóteses que, todavia, não excluem, para certas legislações, a possibilidade da 
aquisição da propriedade por usucapião longissimi temporis. Quanto àquele que sofre os 
efeitos da usucapião, não há exigência relativamente à capacidade. Basta que seja proprietário 
da coisa suscetível de ser usucapida. Ainda que não tenha capacidade de fato, pode sofrer os 
efeitos da posse continuada de outrem, pois compete a quem o representa impedi-la. Certos 
proprietários não podem, porém, perder a propriedade por usucapião. Neste caso se encon-
tram as pessoas jurídicas de direito público, cujos bens são imprescritíveis. Requisitos reais. 
Não são todas as coisas nem todos os direitos que se adquirem por usucapião. Certos bens 
consideram-se imprescritíveis. São, em princípio, os que estão fora do comércio, tais como 
os bens públicos. Mas, entre as coisas que estão no comércio, há algumas que não podem ser 
alienadas, porque pertencem a pessoas contra as quais não corre a prescrição. Quanto aos 
bens dominiais, não se admite sejam adquiridos por usucapião, embora suscetíveis de aquisi-
ção por outros modos. O princípio, no entanto, é rejeitado em algumas legislações. Somente 
os direitos reais que recaem em coisas prescritíveis podem adquirir-se por usucapião. Não, 
todavia, todos. Tão só: a propriedade, as servidões, a enfiteuse, o usufruto, o uso e a habitação.
Requisitos formais. Os requisitos formais da usucapião variam conforme o prazo estabelecido 
pela lei para a posse. A qualquer, necessário o concurso de dois requisitos: a posse e o lapso 
de tempo. Aos de duração mais curta, além deles, o justo título e a boa-fé. A posse. Sem posse 
não pode haver usucapião; ela é o mais importante dos seus requisitos, pois lhe serve de base” 
in GOMES, Orlando. Direitos reais. 20ª Edição, Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 182.

73 SARAMAGO, José. O Evangelho Segundo Jesus Cristo. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1991, p. 13.
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Com a virada de Copernico no tocante à primazia patrimonial 
dos elementos imateriais patrimoniais, 

os bens de maior valor são, hoje, fruto da capacidade criativa, 
que se exprimem nos domínios artísticos – obras de arte de todo 
gênero -, tecnológicos – invenções de toda sorte, desenvolvi-
mento das técnicas de informática e das novas técnicas de comu-
nicação – e comercial – a reunião de signos distintivos, ou ainda 
os procedimentos de captação de clientela.74

Conforme relevante observação da sociologia contemporânea, as

principais fontes de lucro - dos grandes lucros em especial, e por-
tanto do capital de amanhã - tendem a ser, numa escala sempre 
em expansão, idéias e não objetos materiais. As idéias são produ-
zidas uma vez apenas, e ficam trazendo riqueza dependendo do 
número de pessoas atraídas como compradores/clientes/ consu-
midores - e não do número de pessoas empregadas e envolvidas 
na replicação do protótipo.75

Destarte, à 

riqueza predial sucede[u] a riqueza comercial e industrial, não 
substituindo definitivamente aquela, mas antepondo-se-lhe ao 
nível das grandes fontes de fortuna. E se as ações circulam, as 
mercadorias se vendem e os próprios estabelecimentos (os “fun-
dos de comércio”) tendem, às vezes, a mobilizar-se a tal ponto 
que chega a haver, em certas épocas, verdadeiros mercados espe-
culativos, não resta dúvida de que a prática do nantissement, a 

74 Tradução livre de “Les biens de plus grande valeur sont aujourd’hui le fruit de as capacite 
créatrice, qui s’exprime dans les domaines artistique – oevres d’art em tout genre -, technolo-
gique – inventions de toutes sortes, développement fulgurant des techniques informatiques et 
des nouvelles techniques de communication – et comercial – l’ensemble des signes distinctifs, 
ou encore les procédés de ralliement de la clientèle” in PARANCE, Béatrice. La possession 
dês biens incorporels. Paris: L.G.D.J, 2004, p. 3.

75 in BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Traduzido por: DENTZIEN, Plínio, 
Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2001, p. 173.
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defesa das clientelas e a exploração monopolista das marcas e 
das patentes, significa um pendor dos comerciantes para conso-
lidarem os seus domínios, fazendo deles autênticas “bendite di 
caccia”, no dizer de um comercialista italiano.76

Factualmente pode se observar uma ruptura no paradigma an-
terior que propugnava a valorização da durabilidade, da confiabili-
dade, do certo caráter “perene” dos bens,77 ou de sua titularidade. 
O avanço da estrutura econômica (e política) foi corroborado com o 
predomínio da guarida financeira imaterializada, sem necessidade 
do suporte de ativos físicos.78

Aliás, a primazia da importância reicêntrica se voltava para 
os bens imóveis, protagonistas, posto que a própria perspectiva de 
domínio era vinculada a uma cultura territorial e agropastoril,79 

76 in CARVALHO, Orlando de. Direito Civil - Direito das Coisas. Coimbra: Editora Coim-
bra, 1969, p. 143.

77 “Rockefeller pode ter desejado construir suas fábricas, estradas e ferro e torres de petróleo 
altas e volumosas e ser dono delas por um longo tempo (pela eternidade, se medirmos o tempo 
pela duração da própria vida ou pela da família). Bill Gates, no entanto, não sente remorsos 
quando abandona posses de que se orgulhava ontem; é a velocidade atordoante da circulação, 
da reciclagem, do envelhecimento, do entulho e da substituição que traz lucro hoje - não a 
durabilidade e confiabilidade do produto. Numa notável reversão da tradição milenar, são os 
grandes e poderosos que evitam o durável e desejam o transitório, enquanto os da base da 
pirâmide - contra todas as chances - lutam desesperadamente para fazer suas frágeis, mes-
quinhas e transitórias posses durarem mais tempo” in BAUMAN, Zygmunt. Modernidade 
Líquida. Traduzido por: DENTZIEN, Plínio, Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2001, p.21.

78 “Nos Códigos atuais, a classificação dos bens considerada mais importante é a de 
móveis e imóveis, fundada no pressuposto de que estes últimos são mais valiosos do 
que aqueles. Ela só se tornou fundamental a partir do feudalismo, onde a proprie-
dade da terra implicava, necessariamente, poder político. A glosa declarava, assim, 
que mobilium rerum vilis est possessio. Ora, o regime capitalista veio diminuir, no-
tavelmente, a importância dessa distinção, ou pelo menos alterar-lhe o sentido de 
valor. A criação dos títulos de crédito e o desenvolvimento do sistema bancário, o 
lançamento de valores mobiliários e a fundação de sociedades por ações, tornaram 
anacrônico o adágio res mobilis, res vilis. As grandes fortunas podem, atualmente, 
concentrar-se em títulos e contas, e atribuir ao seu proprietário um poder econômico 
e político tão grande ou maior do que o domínio eminente do direito feudal” in 
COMPARATO, Fábio Konder. O poder de controle na sociedade anônima. São Pau-
lo: Ed. Revista dos Tribunais, 1976, p. 97.

79 “É o que sucede no antigo direito romano (8), onde uma economia fechada, agropasto-
ril e esclavagístiva (9) polarizando-se em núcleos que exigem um mínimo de dimensão e, 
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e que os bens móveis80 detinham um mero papel secundário de 
(reles) figurantes.

Tal transformação81 serviu para dissolver práticas vetustas, 
ritos históricos, de veneração exagerada sobre a materialidade dos 
bens, muitas vezes confundindo o opus com a res.82 Por outro lado 
foi hábil à valorização da criação intelectual humana, uma das prin-
cipais fontes de elaboração de riquezas. As invenções que incidem 
aos inspirados, independentemente de classe sócio-econômica, pos-
sibilitam a interrupção da manutenção do status quo dominante e 

conseqüentemente, uma forte centralização, explica que só ao chefe do núcleo – ao paterfa-
milias – se reservem poderes de domínio (10), que este domínio se discuta exclusivamente 
para as coisas corpóreas” in CARVALHO, Orlando de. Direito Civil - Direito das Coisas. 
Coimbra: Editora Coimbra, 1969, p. 11.

80 “Tal qualificação ‘que foi exercida e deve continuar a se exercer, pelas novas espécies de di-
reitos, constantemente dentro da categoria mobiliária, os móveis constituem uma categoria 
aberta de bens, ‘a única que resta aberta às novas formas de riquezas”. Tradução livre de: 
“Cette qualification « s’est exercée et doit continuer a s’exercer, pour des espêces nouvelles 
de droits, constamment dans le sens mobilier, les meubles constituant Ia catégorie ouverte 
des biens», « Ia seule qui reste ouverte aux formes nouvelles de richesse » in PESSINA-
DASSONVILLE. Stéphane. Les atraits du droit de la propriété intellectuelle au regard du 
droit commun, à la lumière des droits des artistes-interprètes. In BRUGUIÈRE, Jean-Mi-
chel. Propriété Intellectuelle Et Droit Commun. Marselha: Ed. Presses Universitares 
D’Aix Marseille, 2007, p.87.

81 “verifica-se a crescente valorização do patrimônio intelectual agregado aos bens ma-
teriais industrializados. Dificilmente a marca COCA-COLA valerá, nos dias de hoje, 
menos do que o imenso ativo físico da poderosa empresa norte-americana. Determi-
nadas marcas notórias de comércio e algumas patentes de invenção por certo têm, 
atualmente, uma expressão econômica superior, dependendo da região, ao território 
de muitos países” in EBOLI, João Carlos de Camargo. Pequeno mosaico do direito 
autoral. São Paulo: Irmãos Vitale, 2006, p. 78.

82 “Destarte, em face de absoluta ausência de devedores determinados, a coisa aflora à tona da 
relação jurídica, de forma tão impressionante, que o leigo confunde o direito com a própria 
coisa. Assim entenderam erroneamente os romanos e ainda hoje em dia a palavra propriedade é 
vulgarmente empregada para designar a coisa (...) Num sentido amplo, res compreender quer 
as coisas que têm existência material, quer as que, com conceitos, pertencem ao domínio das 
abstrações jurídicas. Nessa acepção lata, as res classificam-se em corporales e incorporales. 
As res corporales são as que podem ser percebidas pelos nossos sentidos, como um imóvel, um 
escravo, etc.; as res incorporales são as que consistem em direitos (res quae in iure consis-
tut), como o direito de sucessão, o direito de crédito, mas não o direito de propriedade que, como 
sabemos, os romanos materializavam na coisa corpórea. Essa distinção não é técnico-jurídica: 
arrima-se na filosofia estóica e só filosoficamente se pode justificar” CHAMOUN. Ebert. Ins-
tituições de Direito Romano. 6ª Edição, Rio de Janeiro: Editora Rio, 1977, p. 211 e 213.
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dominado (financeiramente); permite uma quebra nas tradições,83 
nos laços hierárquicos.

Conforme antecipado no capítulo de introdução, as tradições 
jurídicas acabaram por manietar as relações sociais e os conceitos ju-
rígenos. A cristalização do presente e, quiçá, do futuro, pelo fatos e 
fatores do passado, majoram a compexidade social, dentro da qual 
o distanciamento entre texto e norma fica aparente na solução do 
caso em concreto84  em virtude da necessária mutação. 

Nesse espaço de mudanças, não se pode olvidar que o Direito 
é (ou deveria ser) um foco de adaptação social, sem que este perca 
sua forma de processo relacional dinâmico (pela alteração formal 
de texto, ou pela mutação interpretacional criando nova norma, de 
um velho texto). Portanto, deve-se ter em mente a constante meta da 
produção de signos (textos, princípios, valores) melhor elaborados, 
“rearticulando e reiventando o repertório a partir da vivência”,85 a 
partir da interpretação da realidade cambiante.

Para tanto, necessita-se do processo hermenêutico composto 
por uma sucessão de procedimentos realizados sobre os enuncia-
dos normativos (e a realidade), corrigindo-os sucessivamente, bus-
cando-se uma solução tópica adequada (pelo ambiente do ordena-
mento como um todo). Dessa forma, a criação normativa tem como 
função não apenas a criação de uma solução, mas de um ponto final 
atingido através de um caminho (rectius, argumentação) legítimo.86

83 Tradições podem ser grandes inimigas dos direitos humanos, tal qual se falássemos 
do direito adquirido de forma absoluta, ainda teríamos de tolerar a escravidão. 
Numa perspicaz crítica aos costumes sociais como um totem de manutenção do sta-
tus quo, a doutrina do século 19 já suscitava: “Nesta prática efetiva e tradicional de cargas 
e impostos, invocava-se frequentemente, como não podia deixar de ser, o fato de que o povo, 
desde tempos remotos, estava sujeito a essas cargas e, sobre esse precedente, continuava a 
norma de que assim podia continuar ininterruptamente” in LASSALE, Ferdinand. A Es-
sência da Constituição. Traduzido por STÖNNER, Walter, 9ª Edição, Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2011, p. 31.

84 Vide ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito 
subjetivo. São Paulo: Editora Noeses, 2011, p. 84.

85 Vide ARAÚJO, Clarice von Oertzen de. Incidência Jurídica – teoria e crítica. São 
Paulo: Noeses, 2011, p. 28.

86 CRUZ, Luiz Dilermando de Castello. Teoria e Prática da Interpretação Jurídica. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2011, p. 115.
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Como, acertadamente, critica SAMPAIO,87 as decisões “funda-
das em argumentos desenvolvidos sob certos princípios lógico-ju-
rídicos, que levam em conta todos os interesses envolvidos, os ele-
mentos formais e aspectos de índole extrajurídica, moral sobretudo, 
são tendencialmente mais aceitas que outras proferidas apenas sob 
a força da autoridade ou com base exclusivamente em dados legais 
positivos. Mil páginas de fundamentação que indiquem somente o 
sentimento ou as convicções particulares do julgador, eruditas que 
sejam, não gozam da mesma aceitação”.

O papel do intérprete é, portanto, fudamental, eis que enxerga no 
esqueleto textual a possibilidade de um ser vivo enquanto norma, donde 
surge “o caráter de descoberta-construção, assim geminadamente, da 
norma afinal aplicada. Com o que o próprio conteúdo do justo deixa 
de ser uma formulação tão prévia quanto definitiva para se tornar uma 
constante garimpagem nos veios do processo cultural da vida”.88

Com a contenção dos significantes, as vicissitudes89 da pós-mo-
dernidade restam amarradas pelo anacronismo das palavras, limi-
tadas por uma inadequada hermenêutica à contemporaneidade,90 
ainda que a realidade lide com outros significados provenientes da 
mesma nomenclatura.

Ademais, 

87 SAMPAIO, José Adécio Leite. A constitucição reivientada pela jurisdição constitu-
cional. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 771.

88 BRITTO, Carlos Ayres. O humanismo como categoria constitucional. Belo Horizon-
te: editora Fórum, 2010, p. 64.

89  “Os fatos jurídicos são determinados por provocarem efeitos. Às repercussões no domínio das 
situações resultantes dos fatos cabe a genérica designação de vicissitudes” in ASCENSÃO, 
José de Oliveira. Teoria Geral 3 – Relações e situações jurídicas. 2ª Edição, São Paulo: 
Saraiva, 2010, p.116.

90  “Sob o influxo do pensamento pós-positivista, cristaliza-se, assim, um novo modelo interpre-
tativo. Entende-se que o ato de interpretar e aplicar o Direito envolve o recurso permanente 
a instâncias intersubjetivas de valoração. O raciocínio jurídico congrega valores, ainda que 
fluidos e mutadiços, porquanto o Direito se revela como um objeto cultural, cujo sentido é 
socialmente compartilhado. A hermenêutica jurídica dirige-se à busca de uma dinâmica vol-
untas legis, verificando a finalidade da norma em face do convívio em sociedade. Deste modo, 
o relativismo potencializa uma hermenêutica jurídica construtiva, voltada para o implemento 
dos valores e fins conduncentes a uma visão atualizada de justiça” in SOARES, Ricardo 
Maurício Freire. Hermenêutica e interpretação jurídica. São Paulo: Saraiva, 2010, p.54.
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O fato de que a estrutura sistêmica seja remota e inalcançável, 
aliado ao estado fluido e não-estruturado do cenário imediato da 
política-vida, muda aquela condição de um modo radical e requer 
que repensemos os velhos conceitos que costumavam cercar suas 
narrativas. Como zumbis, esses conceitos são hoje mortos-vivos. 
A questão prática consiste em saber se sua ressurreição, ainda que 
em nova forma ou encarnação, é possível; ou - se não for - como 
fazer com que eles tenham um enterro decente e eficaz.91

Entretanto, a falta de atualização das nomenclaturas não legi-
tima uma prostituição92 dos conceitos, o uso exacerbado de neologis-
mos, sob pena de atentarmos contra a segurança da metodologia 
jurídica, “pecar-se” pela inexatidão, ou pela interlocução que gere 
um desencontro na comunicação.

Dessa forma, por uma questão de coerência metodológica, mis-
ter consignar uma pequena apreciação pelos conceitos de “bens” 
e “coisas”, de modo a realizar um standard do que será veiculado 
como usucapião de bens incorpóreos. 

O mais tradicional dos dicionários brasileiros elegeu um con-
ceito deveras abstrato para abarcar o signo “coisa”: “aquilo que existe 
ou pode existir”, e no plural, “Bens, propriedades, valores”.93 Por sua 
vez, na conceituação de “bens”, a fonte de catalogação oficial do 
vernáculo nacional registra que tal nomenclatura comportaria “o 
que é propriedade de alguém; possessão; domínio”.94

91  BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Traduzido por: DENTZIEN, Plínio, Rio 
de Janeiro: Zahar Editora, 2001, p.15.

92 “Se o sistema do Direito deve ser determinado, sobretudo, pelos institutos jurídicos, pelo seu 
sentido inteligível, e pelos princípios ético-jurídicos, que, pervadindo os institutos particulares, 
fundamentam a unidade significativa de um complexo de normas englobante, põe-se o problema 
de saber como hão de ser constituídos os conceitos em que se exprimirão adequadamente essas 
significações. Pois não é possível dispensar os conceitos” in LARENZ, Karl. Metodologia da 
ciência do direito. Traduzido por BRITO, José de Sousa. & VELOSO, José António. 2ª 
Edição, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2ª Edição, 1969, p.195.

93 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 1ª ed-
ição, Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1975, p. 344.

94 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 1ª ed-
ição, Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1975, p. 198.
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Não obstante, um dos clássicos dicionários jurídicos95 nacio-
nais conceitua “bens” como 

utilidade, riqueza, prosperidade (...) geralmente, tomado no sen-
tido de coisa, correspondendo à res dos romanos. No entanto 
nem sempre bens e coisas podem ser tidos em sentido equiva-
lente, porquanto há bens que não se entendem como coisas, e há 
coisas que não se entendem como bens. Na compreensão jurí-
dica, somente como bens podem ser compreendidas as coisas 
que tenham dono, isto é, as coisas apropriadas. Escapam, pois, 
ao sentido de bens, as coisas sem dono (res nullius). Desse modo, 
toda coisa, todo direito, toda obrigação, enfim qualquer elemento 
material ou imaterial, representando uma utilidade ou uma 
riqueza, integrado no patrimônio de alguém e passível de apre-
ciação monetária, pode ser designada como bens. E não importa 
que estas coisas, reputadas como bens, se evidenciem corpóreas 
ou incorpóreas. Os direitos que incidem sobre coisas, embora 
incorpóreas, entendem-se igualmente como bens: são bens os 
direitos autorais, os direitos creditórios. Segundo a sua natureza 
e as condições em que se integram no patrimônio da pessoa, na 
terminologia jurídica, toma os bens várias especificações, que, 
destarte, vão distinguindo do gênero as suas diversas espécies.96

Com relação ao verbete acerca de “coisa”, define tal conceito como 

sinônimo de bens. Mas possui às vezes sentido mais amplo que 
bens. E, noutras vezes, tem significação muito mais estreita. Na 
acepção de res, em que mais vulgarmente se aplica do Direito, 

95 Alguns outros dicionários chegam a conclusões semelhantes no conceito de “coisa”: 
NUNES, Pedro. Dicionário de tecnologia jurídica. 2ª Edição, Rio de Janeiro: Livraria 
Freitas Bastos, 1952, p. 192: “Tudo aquilo que, com existência corpórea, ou concebível pela 
inteligência, pode ser utilizado pelo homem e constituir objeto de direito”. Na conceituação 
de bens, na mesma obra, p. 132: “São todas as coisas, corpóreas ou incorpóreas, de or-
dem econômica ou moral, que podem ser objeto de propriedade, pública ou privada (móveis, 
imóveis, direitos e ações, valores, o crédito, etc.). Coisas corpóreas que constituem objeto de 
direito, ou certas coisas incorpóreas compreendidas como direitos. 2- Direito Constituído de 
alguém. 3 – Tudo aquilo que, suscetível de utilização, forma um patrimônio”.

96 SILVA, De Plácido. Vocabulário Jurídico Conciso. 2ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 
2010, p. 104 – 105.
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temo-la como a coisa material, a coisa corpórea. Em tal conceito 
tem significação menos ampla que bens, que tanto se indicam 
nas coisas materiais, como nas que não tenham corpo ou se 
digam incorpóreas.97

A doutrina clássica98 brasileira utiliza-se dos conceitos de forma 
aleatória,99 por vezes tomando bens como gênero do qual coisa é es-
pécie, para limitar a última aos elementos tangíveis e corpóreos, para 
logo depois utilizar de um termo como sinônimo d’outro.

97 Grifos nossos em SILVA, De Plácido. Vocabulário Jurídico Conciso. 2ª edição, Rio de Ja-
neiro: Forense, 2010, p. 166. Anuindo com tal perspectiva vale a citação de “Num sen-
tido jurídico amplo (ou, num plano de abstração), é coisa toda realidade que apresenta utilidade 
para o homem, inclusive os bens imateriais. Nessa acepção ampla o significado se confunde 
com o de bem/bens. Podese-dizer que o significado predominante no direito brasileiro é o de 
que as coisas são objetos corpóreos, existem no mundo físico, ou quando espaço e se apresentam 
formando um corpo” in ALVIM, José Antônio Arruda. Verbete de “Coisa”. in BARRETO, 
Vicente de Paulo. Dicionário de filosofia do direito. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 132.

98 BARRETO, Tobias. Estudos de Direito I. 2ª Edição, Sergipe: Record, 1991, p.264, en-
campa tese diametralmente a exposta na presente obra: “Coisa (res), no sentido lato, 
é tudo aquilo que no direito tem uma importância meramente objetiva, no sentido restrito e 
um objeto físico existente por si. Donde parece claro que a divisão das coisas em corpóreas e 
incorpóreas tem por fundamento o sentido mais lato”.

99 “É inútil dizer que os direitos são coisas incorpóreas, porque todos o são e porque a divisão, 
para ter interesse jurídico, há de ser feita, não tendo em vista os direitos, mas sim o objeto 
deles. E, então os objetos dos direitos, alguns há que são corpóreos e outros que o não são. 
É o que reconhece TEIXEIRA DE FREITAS, quando nos diz que os objetos susceptíveis de 
medida de valor, ainda que mão sejam materiais, entrarão com os materiais na classe dos 
bens, para formar o patrimônio das pessoas. (3) E, se o Código Civil alemão incluiu em 
seus dispositivos somente as coisas corpóreas, não desapareceu, com isso, a noção de coisas 
incorpóreas para o direito privado alemão. “As coisas. corpóreas, diz-nos GIERKE, ( 4) são 
os principais objetos do direito das coisas. Todavia o direito alemão tem estendido em larga 
escala o direito real sobre coisas incorpóreas”... “Certos direitos reais (usufruto e penhor) são 
possíveis sobre coisas incorpóreas.” É, portanto, necessário destacar aqui as coisas corpóreas 
e as incorpóreas. Bens corpóreos são os que ocupam lugar limitado no espaço. (5) Os bens 
incorpóreos ou imateriais podem ser objeto de direitos não somente políticos, de que não se 
ocupa este livro, mais ainda de direitos privados, como a vida, a honra e a liberdade (nos 
aspectos em que as consideram o direito privado), o nome comercial, a qualidade de autor, 
etc. As ações humanas são também coisas incorpóreas. No direito das obrigações, os objetos 
dos direitos são sempre ações humanas, isto é, coisas imateriais, ainda que, muitas vezes, 
tendam a materializar-se. No direito da família puro, também o objeto das relações de direito 
são ações humanas e não coisas” in BEVILAQUA, Clovis. Teoria Geral do Direito Civil. 
Rio de Janeiro: Editora Rio, 1975, p. 175. 
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Essa visão turva das nomenclaturas não é, entretanto, rumi-
nada pela melhor doutrina alienígena:100 “Digo bens imateriais e não 
coisas, considerando que à palavra coisas se queira reservar, precisamente, 
para denominar os bens materiais; desta maneira as categorias de bens, ob-
jeto dos direitos, seiam justamente as coisas e as idéias”.101

Contudo, grandes pensadores estrangeiros em clássicos da li-
teratura jurídica consignam a expressão “coisas incorpóreas”,102 o 
que demonstra a transnacionalidade do conflito conceitual.

100 Um preclaro dicionário alienígena francês, traduzido para o castelhano basica-
mente repete a falta de claridade tão freqüente nas obras nacionais brasileiras: No 
conceito de coisas: “Os objetos do mundo exterior suscetíveis de direitos”. Tradução de: 
“Los objetos del mundo exterior susceptibles de derechos” p. 170; no conceito de bens: 
“As coisas materiais suscetíveis de apropriação e todos os direitos que formam parte do 
patrimônio. Ex: terras, casas, móveis, usufruto, servidões, créditos, ofícios, fundos de comér-
cio, patentes de invenção, direitos de autor, etc”. Tradução de: “Las cosas materiales sus-
ceptibles de apropriaciín y todos los derechos que forman parte del patrimonio. Ej.: tierras, 
casas, muebles, usufructo, servidumbres, créditos, ofícios, fondos de comercio, patentes de 
invención, derechos de autor, etc.” in CAPITANT, Henri. Vocabulário jurídico. Traduzi-
do por GUAGLIANONE, Aquiles Horacio. Buenos Aires: Depalma, 1973, p. 81. Em 
sentido oposto ao ora defendido, um grande jurista português assenta: “O conceito 
de coisa não é para nós nem legal, nem material; é um conceito pré-legal, moldado sobre a 
vida social, que se não pode captar com meras descrições naturalísticas (...) Este é o funda-
mento da classificação das coisas em corpóreas e incorpóreas (...) E a classificação é realmente 
muito importante. Basta pensar que só as coisas corpóreas podem ser objeto de direitos reais 
ou de posse” in ASCENSÃO, José de Oliveira. Teoria Geral 1 – Introdução. As pessoas. 
Os bens. 3ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2010, p. 285 e 286. Ainda na doutrina lusitana 
que não adere ao teor ora exposto: LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes. Direitos 
reais. 2ª Edição, Coimbra: Almedina, 2011, p.58.

101  Traduzido de: “Digo bienes inmateriales y no cosas, considerando que la palabra cosas 
se quiera reservar, precisamente, para denominar los bienes materiales; de esta manera las 
categorías de bienes, objetos de los derechos, serían justamente las cosas y las ideas”in CAR-
NELUTTI, Francesco. Usucapion de La Propiedad Industrial. Traduzido por: OSUNA, 
Francisco Apodaca, Cidade do México: Editorial Porrua, 1945, p. 36

102  “A coisa incorpórea passou a ser efectivamente uma coisa, já pela tendência a coisificar as 
meras posições jurídicas (designadamente, as funções privadas e pública), já pela inclusão, ao 
lado das posições jurídicas, entre as coisas incorpóreas, de novas realidades da vida da econo-
mia (como a negotictio, ou estabelecimento mercantil, que os post-glosadores e comentadores 
acabaram por abranger entre as universitates júris e por considerar expressamente “quadden 
intelectuale”: cfr. VALERI, ob. Cit.)” in CARVALHO, Orlando de. Direito Civil - Direito 
das Coisas. Coimbra: Editora Coimbra, 1969, p. 33. Ainda: “Quanto aos bens imateriais, 
objecto dos direitos de autor ou de propriedade industrial, e aos direitos, objecto de certas 
figuras de direitos sobre direitos, podem integrar-se no conceito de coisas, embora tenham 
um regime especial” in PINTO, Carlos Alberto da Mota. Teoria geral do direito civil. 4ª 
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Para alguns estudiosos que publicaram seus manuais na década 
de 80,103 do século XX, era comum a designação de bens como as “coi-
sas [que] são úteis e raras”, empregando a escassez104 como elemento 
diferenciador entre os conceitos (bem e coisa). Entretanto tal definição 
pode sofrer com a maleabilidade, instabilidade, da perspectiva sobre a 
insuficiência dos bens enquanto é ditada pelas razões flúidas do mercado.

Aqui não se desconhece que a “tendência à cristalização dos con-
ceitos e dos institutos jurídicos é sintoma de uma orientação contraditória, 
mediante a qual o provincianismo tende a se tornar valor universal”.105 
Mas, por outro prisma, a aleatoriedade conceitual106 atenta contra o 

Edição, Coimbra: Coimbra Editora, atualizado por MONTEIRO, António Pinto. E 
PINTO, Paulo Mota. 2005, p. 431.

103 RODRIGUES, Silvio. Direito das coisas. 28ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 03. 
Trinta anos antes a doutrina também asseverava: “Em sentido filosófico, bem é tudo 
quanto corresponde, de modo geral, à satisfação dos nossos desejos” in BEVILAQUA, Clo-
vis. Direito das Coisas. 3ª edição, Rio de Janeiro: Livraria Freitas e Bastos, 1951, p.10.

104 “A propriedade, sob a ótica econômica, é uma resposta à escassez. Quando são muitos os 
recursos, não há necessidade de se apropriar deles, que estão disponíveis em comum e para 
todos, gratuitamente. Quando se tornam escassos, nascem os conflitos e a necessidade de 
apropriação individual, para garantia da subsistência própria e para evitar o aniquilamento 
dos recursos” in LOUREIRO, Francisco Eduardo. A Propriedade como Relação Jurídica 
Complexa. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.10

105 in PERLINGIERI, Pietro. O Direito Civil Na Legalidade Constitucional. Traduzido por: 
DE CICCO, Maria Cristina, Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 125. Nos parece rel-
evante e atual a posição de GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Direito Civil 
– parte geral. São Paulo: Atlas, 2006, p. 102: “O Código Civil de 2002 olvida-se da regra 
do anterior (antigo art. 54), revelando-se silente sobre uma possível convivência, dentro do 
senso jurídico de coisa, entre bens materiais e imateriais (...) numa excêntrica concentração 
conceitual entre coisa e bem (...) na contemporaneidade, o conceito de possibilidade de bem de 
apropriação exclusiva (ou de bem economicamente apreciável) se encontra em clara evolução, 
como demonstra a crescente preocupação com a tutela e proteção ao meio ambiente, a busca 
do desenvolvimento sustentável”.

106 “Os conceitos jurídicos não são ideias, reflexões sobre a essência das coisas, mas 
ferramentas que forjamos para descrever a realidade, tendo em vista a realização de 
determinadas finalidades. Não será jamais demasiado relembrar que a finalidade é 
o criador de todo o direito e que não existe norma ou instituto jurídico que não deve 
sua origem a uma finalidade. Os conceitos jurídicos têm razão de ser na medida em 
que permitem e viabilizam a aplicação de normas jurídicas. Os definidos no âmbito 
de um determinado ordenamento instrumentam precisamente a aplicação das nor-
mas deste ordenamento” in GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constitui-
ção de 1988. 14ª Edição, São Paulo: Malheiras, 2010, p.116.
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próprio corpo do direito, esvaziando de sentidos os signos que de-
veriam expressar um corpo comunicativo unívoco.

Na mesma batuta, a doutrina nacional contemporânea107 des-
taca que a

noção jurídica de “coisa” foi construída sobre as coisas corpóreas 
simplesmente porque eram essas as coisas de maior densidade 
econômico-social. Os conceitos jurídicos são, por certo, abstra-
ções, portanto, quando se usa a palavra “coisa” se está a deter-
minar o que é objeto de uma certa valoração normativa. Porém, 
conquanto abstrações, os conceitos jurídicos não são “essencialis-
tas” nem ahistóricos, nem têm validade universal: são signos de 
significações atribuídas, históricamente, a pessoas, coisas, situa-
ções e relações. Daí a estreita relação entre o conceito jurídico de 
bem com um particular Direito (?), historicamente determinado, 
pois o Direito é ligado ao fato: foi pretensão do racionalismo car-
tesiano cancelar o vínculo com os fatos, e foi construção jurídica 
ocultar essa relação, que a filosofia do Direito veio, penosamente, 
tentando reconstruir ao longo do séc. XX. O fato da imateriali-
dade se apresenta, assim, aos nossos olhos.108 

Entretanto, mesmo nos textos hodiernos permanece um res-
quício de escuridão, às vezes traçando frases poéticas de pouco sig-
nificado, o que acaba por gerar mais confusão do que elucidação.109

107 “Os bens jurídicos econômicos corpóreos são aqueles que nós chamamos de coisas. Na rea-
lidade, embora diversas vezes se utilize as expressões bens e coisas como se fossem sinôni-
mos, tecnicamente coisa é uma espécie do gênero bem, isto é, coisa é um bem corpóreo” in 
GIORDANI, José Acir Lessa. Curso básico de direito civil – parte geral. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2001, p. 119. Ainda: “Coisas são os objetos materiais suscetíveis de ter um 
valor. Bens são objetos suscetíveis de valor. O conjunto de bens de uma pessoa constitui o seu 
patrimônio - desde que tenham valor econômico -, abrangendo os objetos imateriais e as coisas 
materiais. Logo, entre os conceitos de bem e coisa existe uma relação de gênero e especie” in 
LOUREIRO, Francisco Eduardo. A Propriedade como Relação Jurídica Complexa. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2003, p. 70. Em sentido oposto vide in AMARAL, Francisco. Direito 
civil – introdução. 7ª Edição, Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 346.

108 MARTINS-COSTA, Judith. Usucapião de coisa incorpórea: breves notas sobre um velho 
tema novo. In TEPEDINO, Gustavo, FACHIN, Luiz Edson. O Direito e O Tempo, Emba-
tes Jurídicos e utopias contemporâneas. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2008, p. 647.

109  “Como coisas, entende-se tudo aquilo que não é humano” in TARTUCE, Flávio. Manual de 
Direito Civil. São Paulo: Método, 2011, p.748,
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Com efeito, não se pode afirmar que a cristalização conceitual 
seja útil ao ordenamento, que ao se tratar de categorias jurídicas 
do direito romano poderia-se aplicá-las, ipsis literis, aos tempos 
modernos,110 pela coincidência pseudônima, como se houvesse uma 
manutenção imutável comprometida com o passado.111

Em que pese a constante confusão112 de nomenclaturas, algumas 
das obras doutrinárias recentes113 adotaram como signo de epígrafe 
“direitos reais”, ao invés de constar o título “direito das coisas”, 
mantido no Livro III do Código Civil de 2002, repetindo o que era 
consignado no Livro II do Código Civil de 1916, e ainda contem-
plado em boa parte das obras.114

Não se está aqui a defender que tal predileção autoral tenha sido 
completamente intencional, mas que é antiga e – quiçá – inadequada 

110 “Demais disso, é inafastável o reconhecimento da historicidade do conceito do direito de 
propriedade, pois, sem embargo da projeção que emerge das fontes clássicas e se lança para 
o direito contemporâneo, o contexto histórico revela planos e vicissitudes irredutíveis a 
um conceito único” in GOMES, Orlando. Direitos reais. 20ª Edição, Rio de Janeiro: 
Forense, 2010, p. 7.

111 Nesse mister, “O enfoque não é correto. No ordenamento vigente não existe um direito 
subjetivo - propriedade privada, crédito, usufruto - ilimitado, atribuído no exclusivo inte-
resse do sujeito, a ponto de ser configurado como entidade pré-dada, isto é, preexistente ao 
ordenamento e que deva ser levada em consideração como conceito, ou noção, transmitido 
de geração em geração. O que ha é um interesse juridicamente tutelado, uma situação 
jurídica que já em si mesma encerra limitações para o titular” in PERLINGIERI, Pietro. 
O Direito Civil Na Legalidade Constitucional. Traduzido por: DE CICCO, Maria Cris-
tina, Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 680.

112 “Direitos das coisas” ou “direitos reais” constituem, portanto, designações igualmente vá-
lidas, tendo a primeira o mérito de ser menos erudita e mais institucional do que a segunda, 
evitando, além disso, o problema da legitimidade ou ilegalidade, tão discutido na ciência so-
cialista, de um conceito de jus in re independente ou transcendente ao direito de propriedade 
e suas limitações” in CARVALHO, Orlando de. Direito Civil - Direito das Coisas. Coim-
bra: Editora Coimbra, 1969, p. 84.

113 Nesse sentido vale averbar: FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. 
Direitos reais. 6ª Edição, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009; GOMES, Orlando. Di-
reitos Reais. 20ª Edição, Rio de Janeiro: Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2010. PEREIRA, 
Caio Mário da Silva. Instituições de Direito civil – Volume IV – Direitos Reais. 20ª Edi-
ção, Rio de Janeiro: Forense, 2010; FRAGA, Álvaro Moreira Carlos. Direitos reais. 
Coimbra: Almedina, 2010.

114 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. São Paulo: Método, 2011, p.748.
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a ótica de que os direitos de oponibilidade absoluta são restritos às 
coisas115 (bens materiais). 

Ademais, não há uma circunscrição dos direitos sobre bens 
ou coisas, sendo admitida a incidência de direitos sobre outros 
direitos,116 o que apenas demonstra a importância da adequada atu-
alização dos conceitos jurídicos.

Outrossim nos parece mais técnica a corrente doutrinária que 
estabelece uma relação de gênero e espécie para com, respectiva-
mente, bens e coisas, imputando à primeira nomenclatura a abran-
gência à imaterialidade incorpórea e aos bens tangíveis (coisas).

Portanto, conforme se verificou no presente subcapítulo, 
devem ser abandonados os preconceitos existentes sobre a usucapia-
bilidade dos bens imateriais.117

115 “O direito das coisas é o conjunto das normas reguladoras das relações entre os homens, tendo 
em vista os bens corpóreos” in RODRIGUES, Silvio. Direito das coisas. 28ª Edição, São 
Paulo: Saraiva, 2003, p. 03.

116 “Objeto de direito real podem ser tanto as coisas corpóreas quanto as incorporeas. Sua limi-
tação às primeiras não se justifica. É reconhecida a existência de direitos sobre direitos, que 
são bens incorpóreos. Indaga-se, outrossim, se o direito real pode ter por objeto as produções 
do espírito no domínio das letras, das artes, das ciências ou da indústria. Uma corrente de es-
critores admite que tais obras são objeto de uma forma especial de propriedade, a denominada 
propriedade literária, artística e científica, e, também, a propriedade industrial, em relação às 
quais não repugna a aplicação de numerosas regras do regime a que se subordina a proprie-
dade. Outros direitos incidentes em bens incorpóreos, como os que se exercem sobre o fundo 
de comércio, a clientela, o emprego, também não se consideram objeto de direito real propria-
mente dito, ainda que submetidos a regime jurídico análogo ao da propriedade. Formam o que 
se poderia chamar a quase-propriedade” in GOMES, Orlando. Direitos reais. 20ª Edição, 
Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 20.

117 Mutatis mutandi, “O elemento “corpus” não é requisito para a declaração da usucapião 
extraordinária, diferentemente do que ocorre na usucapião especial urbana, prevista na Cons-
tituição da República - ausência que o julgador de piso tomou como sustentáculo para o não 
acolhimento do pedido formulado na exordial. 7) Ao revés, a norma legal satisfaz-se apenas 
com a comprovação da chamada posse simples, aquela que demanda o exercício de fato pelo 
usucapiente de algum dos poderes inerentes à propriedade (artigo 485 do CC/1916), condu-
zindo-se o possuidor como faria o dono, ao exteriorizar o poder sobre o bem. Assim, mesmo 
que não habite o imóvel - deixando-o, por exemplo, sob a vigilância de um detentor, alcançará 
a usucapião em vinte anos (Código Civil de 1916), desde que satisfaça os outros requisitos”. 
BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 2ª Câmara Cível, Des. He-
leno Pereira Nunes, AC 2009.001.31694, Julgado em 28.10.2009.
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2. A exigência do Uso
Sem luta não há direito, como sem trabalho  

não há propriedade. 
À máxima: ganharás o pão com o suor do teu rosto,  

corresponde com tanta mais verdade estoura:  
só na luta encontrarás o teu direito.

JHERING.118 

No presente subcapítulo adentrar-se-á no parâmetro fundamen-
tal para a caracterização do efeito extintivo da exclusividade absoluta, na 
ótica do titular, e a habilitação do direito para o utente não autorizado.

A concessão de uma patente de invenção, pelo princípio da 
territorialidade, confere uma exclusiva – para o titular – com am-
plitude nacional. Ou seja, dentro da leitura dos artigos 42,119 184120 
e 185121 da Lei 9.279/96, o proprietário tem a faculdade de impedir 
terceiros de usar, colocar à venda, vender, importar, exportar, expor, 

118 JHERING, Rudolf Von. A luta pelo direito. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1972, p. 147.

119 “Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consenti-
mento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: I - pro-
duto objeto de patente; II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. 
§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam 
para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo. § 2º Ocorrerá violação de direito da 
patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não com-
provar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo 
de fabricação diverso daquele protegido pela patente”.

120 “Art. 184. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem: I - 
exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização 
com fins econômicos, produto fabricado com violação de patente de invenção ou de modelo de 
utilidade, ou obtido por meio ou processo patenteado; ou II - importa produto que seja objeto 
de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado 
no País, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado 
externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento.   Pena - detenção, de 
1 (um) a 3 (três) meses, ou multa”.

121 “Art. 185. Fornecer componente de um produto patenteado, ou material ou equipamen-
to para realizar um processo patenteado, desde que a aplicação final do componente, 
material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente”.
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estocar, ocultar, receber ou fornecer elemento componente da tecno-
logia interditada.

Porém, conforme foi apurado anteriormente, pelo princípio da 
taxatividade na seara das patentes, não é previamente atribuído o 
direito ao proprietário de usar sua tecnologia.

Isso ocorre já que há vários setores tecnológicos onde a prévia 
autorização do ente regulador é imperativa, sem a qual não se pode 
falar em acesso ao público de determinado bem. Ou seja, a anuência 
do Instituto Nacional da Propriedade Industrial no sentido de que 
um depositante atendeu aos requisitos legais à concessão de um pri-
vilégio, não se imiscui com o restante dos procedimentos adminis-
trativos para a disponibilização pública de um produto no mercado.

Por outro lado, eventual negativa da autoridade reguladora 
(ANVISA, MAPA, IBAMA, verba gratia) pode não ser vinculada ao 
produto – ou processo – patenteado em si, mas a possível inércia ou 
desídia daquele que pleiteia um registro de comercialização.

Na hipótese da impossibilidade do titular obter a autorização 
administrativa por algum vício no produto/processo objeto da tecno-
logia, que, por exemplo, submeta o consumidor/administrado a peri-
gos ou riscos desproporcionais, por óbvio que não só o proprietário 
deverá ser obstado à produção, mas também quaisquer terceiros.

Não obstante, caso a negativa tenha como causa uma conduta 
insuficiente do titular, mas um terceiro lograsse êxito em obter a auto-
rização administrativa, ainda subsistiria, por mais que apenas formal-
mente, o empecilho ao uso por terceiro pelo direito de propriedade.

A primeira questão que exsurge da narrativa fática supra é: 
caso um terceiro (“B”), pretendente ao uso de uma tecnologia, 
adimpla os requisitos para a concessão administrativa autoriza-
tiva, ao contrário do titular da patente (“A”) que não o faça em 
tempo hábil, é razoável que seu exercício do direito da patente impeça 
o não titular (“B”) de comercializar?

A segunda questão que deriva de tal premissa de fatos é: caso 
ambos (“A” e “B”) almejem o registro administrativo, mas o titular 
da patente (“A”) só comercialize de maneira a satisfazer, apenas, à 
parte do mercado (região sudeste, mas não atenda à região nordes-
tina, ou comercialize o produto a preços tão elevados que apenas 

livro.indd   124 6/8/2012   09:37:47



125

Direito Civil da Propriedade Intelectual

uma parcela do mercado consumidor possa acessar, verba gratia), 
poderá impedir o terceiro (“B”) de comercializar em regiões geográ-
ficas em que não atua, ou a preços mais acessíveis à outras parcelas 
de capacidade de consumo?

A derradeira questão que pode ser formulada dentro de tais 
premissas é: na hipótese de ambos (“A” e “B”) serem exitosos 
perante o registro administrativo, mas o titular da patente não 
exclua, a princípio, o terceiro da comercialização, poderá fazê-lo 
ulteriormente?

Nas três questões suscitadas acima há de um lado o direito de 
propriedade, e, de outro, a função social sendo cumprida por um ter-
ceiro não titular. Para a resposta adequada aos questionamentos aver-
bados, faz-se mister ventilar a cláusula finalística da Constituição da 
República essencial à tutela da Propriedade Industrial: tendo em vista o 
interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.122

Ou seja, ainda que haja uma oscilação da densidade de uma 
conduta abusiva por parte do titular da patente nos exemplos 
acima, em todas as hipóteses supra não houve um exercício razoá-
vel do poder proprietário.

Como não se desconhece,

os direitos não são absolutos, em muitos sentidos. Não o 
são nomeadamente no sentido de não serem outorgados de 
maneira que os titulares possam proceder como entendam no 
seu exercício, sem que a ordem jurídica tenha qualquer inter-
ferência. Pelo contrário: o próprio exercício é disciplinado por 
regras jurídicas.123

Na primeira hipótese, não houve qualquer tipo de conduta pro-
ativa do titular que, caso pudesse se valer de seu direito de excluir 

122  Tal finalidade (prevista no artigo 5º, XXIX, da CRFB) é repetida no artigo 2º da Lei 
9.279/96: “A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu inter-
esse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

123  in ASCENSÃO, José de Oliveira. Teoria Geral 3 – Relações e situações jurídicas. 2ª Ed-
ição, São Paulo: Saraiva, 2010, p.216.
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simplesmente açambarcaria124 o mercado, mas não promoveria 
qualquer conduta atinente à meritevoleza necessária. Pelo contrário, 
seu direito estaria sendo exercido contra o interesse social, tecnoló-
gico e econômico do País, violando verdadeiro múnus público que 
aponta ao modus faciendo proprietário.

Se de um lado pela exegese simples do mencionado artigo 42 
da Lei 9.279/96, o titular não tem, aprioristicamente, o direito de 
usar a tecnologia, caso alcance – ou possa alcançar – a autorização 
administrativa; ele terá o dever de exercer a disponibilização dos 
produtos ao público, pois, caso contrário, não preencherá o ele-
mento interno proprietário da função social.125

Portanto, pode-se dizer que se houver uma violação formal da 
patente pelo terceiro não titular, estar-se-á empregando destinação 

124 O que poderia computar conduta criminosa na forma da Lei 1.521/51 (Art. 2º. São 
crimes desta natureza: I - recusar individualmente em estabelecimento comercial a prestação 
de serviços essenciais à subsistência; sonegar mercadoria ou recusar vendê-la a quem esteja 
em condições de comprar a pronto pagamento; Art. 3 São também crimes desta natureza: 
IV - reter ou açambarcar matérias-primas, meios de produção ou produtos necessários ao 
consumo do povo, com o fim de dominar o mercado em qualquer ponto do País e provocar a 
alta dos preços;) e na Lei 8.884/94 (Art. 20. Constituem infração da ordem econômica, inde-
pendentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou 
possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: I - limitar, falsear ou de 
qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; IV - exercer de forma abu-
siva posição dominante. Art. 21. As seguintes condutas, além de outras, na medida em que 
configurem hipótese prevista no art. 20 e seus incisos, caracterizam infração da ordem econô-
mica; IV - limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado; XVI - açambarcar ou 
impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia;). 
A edição da Lei 12.529/11, não mudou tal perspectiva, eis que manteve a essência 
da revogada Lei em seu artigo 36. A doutrina não esconde tal preocupação: “de uma 
parte, a garantia à propriedade intelectual estimula o desenvolvimento tecnológico, de outra, 
porém, é capaz de gerar situação propensa ao abuso, especialmente em ambientes nos quais a 
força concorrencial é arrefecida pela outorga da exclusividade” in FORGIONI, Paula A. Os 
fundamentos do antitruste. 4ª Edição, São Paulo: RT, 2010, p. 340.

125 “Questiona-se se o poder de usar a coisa, em última análise, envolve também a prerrogativa 
de não a usar, ou até rnesmo de destruí-la, sob a fórmula medieval do jus abutendi. O mo-
derno entendimento é o de que tanto a faculdade de não usar, como a de consumir ou mesmo 
a de destruir a coisa estão subordinadas à função social da propriedade. Tais prerrogativas são 
lícitas somente quando, diante das circunstâncias do caso concreto, não forem contra a na-
tureza ou destinação econômica do bem” LOUREIRO, Francisco Eduardo. A Propriedade 
como Relação Jurídica Complexa. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 74.
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socialmente desejável através de uma violação exegética, mas não 
teleológica e sistemática da norma, sendo incorreto falar de contra-
fação126 material127 do privilégio de invenção.

Não obstante, há aqueles que afirmem que 

as faculdades não prescrevem pelo não-uso. Destarte, só a posse 
prolongada de terceiro pelos prazos legais provocará a mutação 
subjetiva da propriedade. Caso ninguém exercite poder de fato 
sobre a coisa, intocado restará o direito subjetivo, malgrado a 
desídia quanto a uma de suas faculdades.128

Ou seja, em que pese a perspectiva doutrinária sobre a inex-
tinguibilidade da faculdade de excluir terceiros pelo não uso, tal 

126 “Os atos praticados por terceiros, que colidirem com o direito exclusivo do privilégio, cons-
tituem infração da patente, geralmente denominada contrafação” in CERQUEIRA, João 
da Gama. Tratado da propriedade industrial – Volume II, Tomo I. Rio de Janeiro: Lu-
men Juris, 2010, p. 271. No mesmo sentido: “O bem jurídico protegido pelas normas 
penais da Lei de Patentes seria, portanto, o direito de exclusividade outorgado ao titular da 
patente”. Tradução livre de: “El bien jurídico protegido por lãs normas penales de la LP 
sería, entonces, el derecho de exclusividade otorgado al titular de la patente” in CABA-
NELLAS, Guillermo. Derecho de las patentes de invención. Buenos Aires : Editorial 
Heliasta, Tomo II, 2001, p. 593.

127 “Isto nos indica que o juízo de tipicidade não é um mero juízo de tipicidade legal, mas 
que exige um outro passo, que é a comprovação da tipicidade conglobante, consistente 
na averiguação da proibição através da indagação do alcance proibitivo da norma, não 
considerada isoladamente, e sim conglobada na ordem normativa. A tipicidade conglo-
bante é um corretivo da tipicidade legal, posto que pode excluir do âmbito do típico aquelas 
condutas que apenas aparentemente estão proibidas” in ZAFFARONI, Eugenio Raúl. & 
PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro V.1 – Parte Geral. 6ª 
Edição, São Paulo: RT, 2006, p.394.

128 FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. 6ª Edição, Rio 
de Janeiro: Lumen Júris: 2009, p. 187
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solução não é lógica,129 funcional, bem como dá uma liberdade 
exacerbada ao titular.130

Outrossim, consignar-se-á que a 

passividade pode levar à perda do direito (...) O exercício é 
então um ônus. Noutros casos, há mesmo um dever de exercer o 
direito. É o que se passa quando o direito for concedido, simul-
taneamente, no interesse próprio e alheio. Assim acontece nos 
direitos-deveres familiares, ou sempre que houver uma maioria 
atuante numa sociedade, por exemplo. A maioria deve exercer 
os seus poderes no interesse comum, sendo ilegítima a passivi-
dade. Noutros casos ainda, o não exercício atenta contra inte-
resses sociais. São os casos em que há uma função social do 
direito que exige um tipo de utilização. O proprietário não se 

129 “A não extinção da propriedade pelo desuso é uma solução política, mas não uma solução 
lógica; a lógica somente exclui que, pelo simples desuso do titular, um dos não titulares, inerte 
como ele, não possa adquirir; sem embargo, duas outras soluções também são possíveis: que a 
coisa que não seja objeto de gozo chegue a ser coisa de ninguém, ou bem de todos, e cada uma 
destas soluções propugna a extinção da propriedade. O qual significaria apenas um debilita-
mento deste direito”. Tradução de: “La inextinguibilidad de la propiedad por el no uso es una 
solución política, pero no una solución lógica; la lógica solamente excluye que, por el simple no 
uso del dominus, uno de los non domini, inerte como él, la pueda adquirir; sin embargo, dos so-
luciones más son posibles: que la cosa que no se goza llegue a ser cosa de nadie, o bien de todos, 
y cada una de dichas soluciones propugna la extinción de la propiedad. Lo cual significaría so-
lamente un debilitamiento de este derecho” in CARNELUTTI, Francesco. Usucapion de La 
Propiedad Industrial. Traduzido por: OSUNA, Francisco Apodaca, Cidade do México: 
Editorial Porrua, 1945, p. 25. No mesmo sentido: “Não é mais irrevogável ou perpétuo, 
pois não possui mais o direito de não usar (não-fruição) a terra, considerando que, em regra, o 
não-uso caracteriza descumprimento da função social, acarretando algumas sanções jurídicas” 
ABE, Nilma de Castro. Notas sobre a inaplicabilidade da função social à propriedade pública. 
Brasília: Revista da AGU, Ano VII nº 18. Brasília, out/Nov 2008, p. 148.

130 “a destinação que deverá ser dada ao bem não é mais uma escolha absolutamente livre, eis 
que a Constituição oferece um guia à conduta do titular. Assim, o não  uso deixa de ser uma 
opção de seu titular, tendo em vista que se antes os direitos sobre o mesmo se mantinham 
intactos, não obstante a falta de exercício, até que se constituísse uma situação em proveito 
de terceiro, a legislação em vigor apresenta hoje uma série de mecanismos capazes de coibir 
qualquer destinação que mostre contrária à função social e ao desempenho econômico do bem, 
em beneficio de toda a sociedade”. In, MAURO, Roberta. A propriedade na Constituição 
de 1988 e o problema do acesso aos bens. In TEPEDINO, Gustavo. & FACHIN, Luiz 
Edson. Diálogos sobre Direito Civil. Vol II. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 47/8. 
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pode desinteressar da ordenha do gado, lesando assim bens 
socialmente muito valiosos.131

Portanto, dentro da perspectiva adotada acerca da propriedade 
enquanto relação jurídica complexa, nenhuma tutela mereceria o ti-
tular da patente na hipótese ventilada, devendo sua pretensão132 ser 
rechaçada em juízo.

Na segunda hipótese, houve uma comercialização insufi-
ciente do objeto tecnológico, gozando o titular de uma exclusiva 
no âmbito nacional, mas exercendo o núcleo de seu Direito – tão 
somente – em âmbito regional, ou para acessível à apenas uma di-
minuta parcela do público consumidor.

Novamente há uma conduta abusiva,133 ilegal, e ilegítima134 
que foi “remediada” por um exercer contrafator alheio, que acabou 
por garantir acesso a uma região negligenciada (e/ou população) 
pelo titular-proprietário. Com efeito, nessa esteira, o princípio da 
territorialidade (nacional) da tutela importa, em sua contraface, 
no exercício do direito em toda região geográfica sob a qual incide 

131 ASCENSÃO, José de Oliveira. Teoria Geral 3 – Relações e situações jurídicas. 2ª Edição, 
São Paulo: Saraiva, 2010, p. 242.

132 “O objeto da pretensão é o que se pode exigir. Assim deve ser entendida a realização da 
prestação, ou seja, a realização, pelo devedor, do ato de cooperação destinado à satisfação do 
direito subjetivo” in FONTES, André Ricardo Cruz. A pretensão como situação jurídica 
subjetiva. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p.22.

133  Apesar da atecnicidade legal na configuração do abuso do direito, mister o registro: 
“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede mani-
festamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons cos-
tumes” do Código Civil. Na toada do abuso da posição dominante enquanto titular 
de patente, mister o registro de que “As razões constitucionais do antitrust residem na 
necessidade de evitar as distorções monopolísticas e tendencialmente garantir a corretude da 
atividade econômica, sem o abuso da posição dominante”. Tradução livre de: ”Le ragioni 
constituzionali dell’antitrust resiedono nella necessita di evitare Le distorsioni monopolis-
tiche e di tendezialmente garantir ela corretezza della attività econômica, senza abusi di po-
sizioni dominanti” in PERLINGIEIRI, Pietro. Il diritto dei contratti fra persona e mercato. 
Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2003, p.257

134 “Com efeito, muito antes de se caracterizar um ato emulativo, a propriedade perde a sua 
legitimidade constitucional se o proprietário deixar de promover os valores sociais associados 
à titularidade do domínio” in TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. Tomo II. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2006, p.159.
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a exclusiva, não devendo ilidir a concorrência135 de fazê-lo em seu 
lugar quando desidioso.

Em complemento a esta faceta obrigacional corolária ao prin-
cípio da territorialidade, consigne-se ser impossível a exclusão ile-
gítima do acesso de bens essenciais, ou a vinculação de seu acesso a 
patamares extorsivos.

Se por um lado é exigível a conduta de tolerância e abstinên-
cia por parte dos não titulares concorrentes, também é obrigatória 
a pró-atividade do proprietário em disponibilizar sua tecnologia a 
todos os interessados.

Ou seja, se se estivésse no campo obrigacional (puro), poder-
-se-ia suscitar o brocardo exceptio non rite adimplenti contractus,136 não 
havendo legitimidade137 para o proprietário ilidir conduta impera-
tiva que ele mesmo não adimple.

135 Nesse sentido, “a concorrência deve desenvolver-se de modo a não lesar os interesses da 
economia nacional, e nem limitar a estabilidade derivada da Lei e das normas corporati-
vas”. Tradução livre de: “la concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi 
dell’economia nazionale, e nei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme corporative” in ALPA, 
Guido. I principi generali. Milão: Giuffré, 2ª Edição, 2006, p.509.

136 Antes apenas um princípio, foi positivado no artigo 476 do Código Civil: “Art. 476. 
Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode 
exigir o implemento da do outro”. “No caso específico da regra do tu quoque, a boa-fé objeti-
va atua como guardiã do sinalagma contratual, impedindo que o contratante que descumpriu 
norma legal ou contratual venha a exigir do outro que, ao contrário, seja fiel ao programa con-
tratual: é o caso do contratante, em mora quando da ocorrência de circunstâncias que alteram 
a base do negócio, pretender então que o negócio seja extinto; ou ainda o caso do condômino, 
violando ele próprio a convenção do condomínio, pretender exigir dos outros condôminos 
que a respeitem” in NEGREIROS, Teresa. Teoria do Contrato, Novos Paradigmas. Rio de 
Janeiro: Editora Renovar, 2006, p. 143

137 “Todo homem tem naturalmente direito a tudo aquilo que lhe e necessário, mas o ato 
positivo que o torna proprietário de qualquer bem o exclui de todo o resto. Definida 
sua parte, ele a ela deve se limitar e não tem mais nenhum direito ao que é comum. 
Eis porque o direito do primeiro ocupante, tão frágil no estado de natureza, é respei-
tável a todo homem civil. Respeita-se menos neste direito o que é de outrem do que 
aquilo que não é de si mesmo. Em geral, para que se autorize o direito de primeiro 
ocupante sobre um terreno qualquer são necessárias as condições que se seguem. Pri-
meiro, que esse terreno não esteja ainda habitado por ninguém; segundo, que se ocu-
pe dele apenas a quantidade de que se tem necessidade para a subsistência; terceiro, 
que dele se tome posse não através de uma vã cerimônia, mas através do trabalho e 
do cultivo da terra, único sinal de propriedade que, na falta de títulos jurídicos, deve 
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Um caso concreto138 ocorrido na Índia demonstra a pertinência 
pragmática da segunda hipótese. A Bayer Corporation, companhia 
multinacional, foi obrigada a tolerar que uma pequena indústria 
local (Natco Pharma Limited) vendesse um medicamento denomi-
nado Nexavar (para o tratamento de câncer renal), a preços acessí-
veis, objeto de uma patente em vigor na Índia sob o número 215758.

Ou seja, em que pese não haver qualquer questionamento quanto 
à validade da patente, per se, o Tribunal local ponderou que os pre-
ços praticados pela indústria alemã titular patentária (tratamento de 
sessenta e nove mil dólares ao ano), eram muito superiores ao que se 
propôs a praticar a indústria local (tratamento de 177 dólares ao ano).

Um outro fator, derivado do primeiro, é que com a prática de 
preço original da Bayer, apenas 2% da população Indiana (quanto 
ao mercado relevante de consumidores com câncer renal) tinha 
acesso ao produto.

Destarte, mesmo o comércio efetivo do medicamento por parte 
da titular da patente não ilidiu o Poder Judiciário Indiano de emitir 
decisão judicial habilitando terceiro ao uso da tecnologia – formal-
mente – interditada. Para atingir essa espécie de licença compul-
sória139 judicial, aparentemente foi usada uma ótica funcional das 
patentes, ponderando o direito de propriedade e a necessidade de 
se resguardar a saúde pública.140

Não obstante, questão de maior complexidade exsurge da ter-
ceira hipótese onde há simultaneidade de agentes, de mercado, e de 
uso efetivo da tecnologia. Sem se antecipar o juízo de tempestividade 

ser respeitado pelos outros” in ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social – Prin-
cípios do Direito Político. São Paulo: Editora Edipro, 2000, p. 41.

138 Alguns dados podem ser encontrados em artigo de HERPER, Matthew, no sítio da 
revista Forbes: http://www.forbes.com/sites/matthewherper/2012/03/19/how-to-
-charge-1-6-million-for-a-new-drug-and-get-away-with-it/, acessado em 25.07.2012, 
às 16:54.

139 O que inclui um montante polpudo de royalties pagos à Bayer, na casa de 6% do 
valor de venda.

140 Agradeço a relevante contribuição do Professor Yogesh Pai, da National Law Uni-
versity de Jodhpur na Índia, com o qual tive o prazer de debater a narrativa do 
caso no Colloquium de Professores de Propriedade Intelectual realizado pela OMC 
e OMPI no ano de 2012, em Genébra.
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lógica-material do exercício do ius excludendi, que será objeto de 
maior apreciação posteriormente no item 3.2 infra, não será, neces-
sariamente, um prazo prescricional o lapso temporal hábil a confi-
guração de eventual abuso141 na inércia de excluir.

Por sinal, uma mora excessiva no exercício de uma pretensão 
pode, no mínimo, afastar os requisitos processuais para a concessão 
de uma antecipação dos efeitos da tutela, pela ausência do periculum 
in mora,142 e, quando qualificada com algum gesto de tolerância143 

141  “Os direitos de que gozam os titulares dos exclusivos somente podem ser exercidos nos limites de 
sua função econômica e social, ou seja, como instrumentos concorrenciais, sob pena de configurar 
infração à ordem econômica” in FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. 4ª Edi-
ção, São Paulo: RT, 2010, p. 346. Para um aprofundamento de um estudo internacionali-
zado sobre a utilização da exclusiva de modo abusivo vide, por todos: CORREA, Carlos 
Maria. Abuso de derecho de patentes y efectos sobre la salud pública. In HERNANDEZ, Xavier 
Seuba. Salud Pública y Patentes Farmacéuticas. Barcelona: Bosch, 2008, p, 79.

142 No CPC: “Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de 
fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente 
o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente 
ao do adimplemento; § 3o Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo 
justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tu-
tela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. A medida liminar 
poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada”. 
Mutatis mutandi: “No caso da ação principal, e como já dito em sede de liminar, é 
ver que razão assiste ao d. magistrado a quo quanto à não comprovação do perigo 
de dano irreparável ou de difícil reparação, ao menos até triangularizada, naquele 
grau de jurisdição, a relação processual, com a citação dos réus. De fato, noticiam 
os autos que o registro invalidando foi depositado nos idos de 2006 e efetivamente 
concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI em meados de 
2008, sem qualquer notícia de impugnação administrativa; o que faz nascer a prem-
issa de que o ora agravado vem se utilizando do signo em comento há mais de 3 
(três) anos, sem que tal convivência tenha se mostrado suficiente para caracterizar, 
desde então, práticas desleais, no regime de concorrência, pelas partes em litígio” 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, 
AI 2010.02.01.000299-7, DJ 20.10.2010. “Em que pesem as considerações expendi-
das pelo INPI em seu parecer técnico, que serviram de suporte à decisão ora guer-
reada,  não há como se olvidar o fato de que a patente da agravante foi concedida, 
sem oposições, após longo processo administrativo regularmente desenvolvido – o 
que, por si só, já afasta a existência de periculum in mora - consubstanciando-se a 
sua concessão em um ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e de 
veracidade, que somente pode ser elidida ante a apresentação de provas concretas” 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, 
AI 2008.02.01.012837-8, DJ 07.04.2009.

143 Em sentido contrário: “A tolerância da contrafação, mesmo longamente prolongada, não 
impede o exercío do direito de patente, e não escusa os fatos não prescritos”. Tradução Livre: 
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poderá importar em abuso de legítimas expectativas. Aliás, a plu-
ralidade de agentes no mercado mostra-se saudável perante o ob-
jetivo constitucional de maximização das ofertas, a competição de 
preços, produtos e serviços. Assim, ainda que nessa hipótese haja 
maior função social na conduta do titular do que nos demais casos, 
o exercício dessa conduta socialmente útil por mais de um sujeito 
majora os níveis qualitativos dos valores constitucionais perante os 
princípios da ordem econômica.

Destarte, verifica-se que o uso necessário144 (ao cumprimento da 
função social) perante a tecnologia não será satisfeito com uma pro-
dução abaixo das exigências do mercado. Apurou-se que é possível, 
e até funcionalmente desejável, a pluralidade de utentes, ou que pelo 
menos um deles disponibilize o bem objeto da tecnologia à merca-
dos relegados; bem como a mera contrafação145 formal de um título 
de propriedade pode gerar benefícios socialmente relevantes. Se por 
um lado é impossível determinar aprioristicamente qual seria o nível 
de um “uso” que satisfizesse com razoabilidade a contrapartida da 
propriedade, parece haver um consenso lógico da doutrina econômica 
quanto aos benefícios públicos da fuga de monopólios fáticos.146

“La tolérance de la contrefaçon, même longuement prolongée, n’entraîne pas l aperte du droit 
du breveté, ET n’excuse pas Le faits non prescrits” in MATHÉLY, Paul. Le droit français dês 
brevets d’invention. Paris: Journal dês Notaires et des Avocats, 1974, p. 636.

144 “De resto, a atuação estatal ordenadora do processo econômico se manifesta de modo 
tão incisivo que, por vezes, não se limita o Estado a simplesmente impor a celebração 
coativa de contratos, mas define como compulsório o próprio exercício da atividade 
econômica. São os casos, exemplares, dos titulares de um privilégio de invenção ou de 
concessão para a exploração de jazida mineral, que deles serão despojados na hipótese 
de deixa-los sem exploração. Ai, na verdade, não se configura contratação coativa, mas 
exercício coativo de atividade econômica” in GRAU, Eros Roberto. A ordem econômi-
ca na constituição de 1988. 14ª Edição, São Paulo: Malheiras, 2010, p.97.

145 “Os homens andam, quase sempre, por caminhos já trilhados por outros e agem por 
imitação” in MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. São Paulo: Editora Centauro, 2001, p. 41.

146  Sobre a concentração econômica de poder e as conseqüências quanto à imposição de 
um preço monopolista, vide GASTALDI, J. Petrelli. Elementos de economia política. 19ª 
Edição, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 210.
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3. O conceito de posse

A posse é-me aventura sem sentido.  
compreendo o pão se dividido.

João Paulo Paes, Poema para Irmão Gêmeo.147

No presente subcapítulo será discutida a vicissitude histórica 
no conceito do elemento posse, as correntes doutrinárias que, de um 
lado, consagram-na apenas perante as coisas, e, de outro, estudio-
sos que propugnam a incidência conceitual que abranja, também, 
os bens incorpóreos.

A posse, como não se desconhece, será o primeiro elemento 
constitutivo à usucapião,148 premiando o não-proprietário se for exi-
toso no preenchimento dos requisitos legais.149

147 Agradeço ao professor Adriano Pillati pelo conhecimento e pela transmissão desta 
diminuta preciosidade do poema de João Paulo Paes.

148 “Muito mais do que uma situa ção de poder fático sobre a coisa - como introduz Ihering -, 
a posse traduz o valor dai utilização efetiva do bem, isto é, evidencia o adimplemento de 
obrigações de fazer, consistente em serviços efetuados pelo possuidor sobre a coisa. Enfim, 
a posse deve ser protegida por ser um fim em si mesma, não a projeção de um outro direito 
pretensamente superior. Urge admirar a posse por sua função social determinante, e não 
pelos seus eventuais efeitos - acesso aos interditos possessórios à usucapião. Traçando um 
inevitável paralelo, posse e propriedade assemelham-se à união estável e ao casamento. Não há 
subordinação ou primazia de uma entidade familiar sobre a outra; ambas são formas distintas 
de satisfação de afetos, mas merecedoras de idêntica tutela constitucional. A par da possibili-
dade de conversão da união estável e matrimônio, as relações entre conviventes conferem-lhes 
todas as conseqüências jurí dicas destinadas ao casamento, sendo inconstitucional qualquer 
norma discriminatória” FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Direitos 
Reais. 6ª Edição, Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2009, p. 53.

149 “A razão de ser da precedência do fato posse, sobre o direito título, repousa, por certo, na 
extraordinária relevância que têm para o Direito a segurança jurídica e a paz social. Mas é 
também em nome desses mesmos valores que o Direito qualifica a posse suscetível de engen-
drar o [sic] usucapião” in FERRAZ, Sérgio. Usucapião Especial in DALLARI, Adilson 
Abreu. & FERRAZ, Sérgio. Estatuto da Cidade (Comentários à Lei Federal 10.257/2001) 
3ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2010, p. 139.
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Nos ensinamentos de JHERING,150 em geral o possuidor e o 
proprietário serão figuras jurídicas coincidentes, mas não necessa-
riamente tal se operará concomitantemente. É evidente que quando 
houver a separação entre as atribuições, ainda que não detenha o 
controle absoluto sobre o bem entitulado, o proprietário terá diver-
sas faculdades de modo a limitar a posse alheia.

Dentro de tal premissa, a posse seria o poder fático, enquanto 
a propriedade significaria o poder jurídico sobre um determinado 
bem. Entretanto, a situação jurídica da posse configura relação 
jurídica, ainda que não seja enxergada pela maioria da doutrina 
como direito em si.

Segundo CHAMOUN,

A palavra possessivo provém de potis, radical de potestas, poder, 
e sessio, do mesmo étimo que sedere, estar assente. Indica por-
tanto um poder que se prende a uma coisa. Com efeito, já nas 
origens era a posse o exercício de uma senhoria, quer sobre a 
terra que o chefe de gens concedia aos seus clientes, com a obri-
gação de restituir logo que exigida (precarium), quer, depois da 
constituição da cidade, sobre ager publicus, de que era titular a 
civitas e que era objeto de concessão aos cidadãos, quer, mais 
tarde ainda, sobre o solo provincial. Esse exercício se dominava 
usus, usufrutus, possessio, e, nos dois primeiros casos, era essen-
cialmente revogável.151

Na perspectiva assinalada num antigo verbete latino-portu-
guês, possum significaria “Poder; ser capaz de. 2. Dever. 4. Ter poder, in-
fluência, crédito superioridade”,152 sem haver uma vinculação expressa 
com o manuseio físico do bem objeto de posse.

150 JHERING, Rudolf von. Teoria simplificada da posse. Tradução por GAMA, Ricardo Ro-
drigues. 2ª Edição, Campinas: Russell Editores, 2009, p. 16.

151 CHAMOUN. Ebert. Instituições de Direito Romano. 6ª Edição, Rio de Janeiro: Editora 
Rio, 1977, p.218.

152 TORRINHA, Francisco. Dicionário Latino-Português. 3ª Edição, Porto: Edições Mara-
nus, 1945, p. 663.
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Em outra definição,153 a nomenclatura acaba abarcando um 
conceito um tanto distinto: “Detenção de uma coisa com o objetivo de 
tirar dela qualquer utilidade econômica. 2. Estado de quem frui uma coisa 
ou a tem em seu poder”.

Dentro da concepção a ser adotada no presente estudo, inte-
ressante notar que ambos os dicionários remetem a ideia de poder, 
influência, sendo que tais termos não se circunscrevem às coisas, não 
sendo incompatível com a abrangência da visão sobre bens (imate-
riais); ou ao exercício de um fato juridicamente relevante.

Contudo, se faz imperativo o registro de que há larga margem 
doutrinária que identifica – e condiciona – uma circunstância para 
a configuração da posse, que seria o elemento material perante a 
coisa,154 ou o corpus.155

O consecutário lógico de tal raciocínio é que sem posse não 
haveria tal forma de aquisição da propriedade,156 pois “a usucapião é 

153 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 1ª ed-
ição, Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1975, p. 1130.

154 “O mesmo raciocínio se aplica ao universo das patentes, software e demais criações da inteli-
gência humana. Há propriedade sobre bens incorpóreos, mas a tutela possessória se restringe 
às coisas, ou seja, apenas a uma espécie do gênero bens, carac terizada pela materialidade” in 
FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. 6ª Edição, Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 66. Ainda: “A posse incide apenas sobre coisas corpóreas 
(art. 1302º). Assim, não constituirão objecto de posse nem os bens intelectuais, nem as quotas 
em sociedades” in LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes. Direitos reais. 2ª Edição, 
Coimbra: Almedina, 2011, p.121.

155 “São dois, portanto, os elementos da posse: um elemento material, consistente na relação 
com a coisa que possibilita o exercício da senhoria, e que se costuma designar com o termo 
de corpus; e um elemento psíquico que era, no direito clássico, a intenção de possuir ou de 
ter a coisa como se fosse próprio, intitulado animus possidente” in CHAMOUN. Ebert. 
Instituições de Direito Romano. 6ª Edição, Rio de Janeiro: Editora Rio, 1977, p 219. 

156 “Como conseqüência dessa tão forte presença das coisas corpóreas - metaforizadas na pro-
priedade fundiária - por muito tempo não se cogitou que a posse (como condição da usu-
capião) pudesse recair sobre coisas que não fossem sujeitas à propriedade, de modo que, 
não sendo as coisas incorpóreas suscetíveis de propriedade, não no eram de posse (e, por 
conseqüência, nem de usucapião)” in MARTINS-COSTA, Judith. Usucapião de coisa 
incorpórea: breves notas sobre um velho tema novo. In TEPEDINO, Gustavo, FACHIN, 
Luiz Edson. O Direito e O Tempo, Embates Jurídicos e utopias contemporâneas. Rio de 
Janeiro: Editora Renovar, 2008, p. 632. 
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modo originário de aquisição de propriedade e de outros direitos reais, pela 
posse prolongada da coisa, acrescida de demais requisitos legais”.157

Por sinal, registre-se a vetusta discussão doutrinária acerca da 
teoria da posse que dividiu diversos ordenamentos jurídicos entre 
a posição de Friedrich Carl Von Savigny e Rudolf Von Jhering. Para 
SAVIGNY,158 o elemento posse (que seria um mero fato, e não um 
direito em si) dependia da soma dos fatores animus e corpus, razão 
pela qual aqueles que exercessem poder fático sem o intuito de se 
tornarem proprietários seriam apenas detentores.

De fato a teoria subjetivista do autor germânico focava exces-
sivamente na importância da autonomia voluntarista (aspecto psico-
lógico), o que refletia o ideal liberal predominante daquela época.

Em sentido oposto era a tese de Jhering (adotada com algu-
mas ressalvas pelo ordenamento jurídico nacional), para quem a 
posse podia ser traduzida pelo exercício da propriedade em seu aspeco 
objetivo. Se, por um lado, tal premissa teórica foge de um incerto 
fator subjetivo, de outro há uma falha metodológica baseada numa 
“submissão” (rectius, ausência de autonomia de um instituto face 
d’outro) perante a propriedade.159

Importante averbar que as mesmas dificuldades havidas no 
passado para a configuração da propriedade sob bens incorpóreos, 
restam presentes para o conceito de posse. Por outro lado, não é in-
comum na doutrina estrangeira a aplicação dos regimes propriedade 
e posse para uma atividade empresarial,160 da empresa.

157 FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. 6ª Edição, Rio 
de Janeiro: Lumen Júris, 2009, p. 273.

158 Para maior aprofundamento das teses do jurista remeta-se a SAVIGNY, Friedrich 
Carl Von. Sistema do direito romano atual. Vol VIII. Tradução por : JAYME, Erik. Ijuí: 
Editora Unijuí, 2004; e Tratado de la posesion – segun los princípios de derecho roma-
no. Madrid: Imprensa de la sociedad literária y tipográfica, 1845.

159  Vide JHERING, Rudolf von. Teoria simplificada da posse. Tradução por GAMA, Ricar-
do Rodrigues. 2ª Edição, Campinas: Russell Editores, 2009.

160  “Portanto, ao direito de qual se discorre, é dado e pode dar-se o nome de propriedade, aos 
bens considerando a propriedade, como direito existente sobre a pluralidade dos direitos (...) 
Analogamente se dirá sobre a posse: a característica da propriedade é de assegurar a posse 
da coisa”. Traduzido de: “Pertanto al diritto di cui si discorre, si é dato e può darsi Il nome 
di proprietà,l bene inteso considerando la proprietà, come diritto esistente sulla pluralità 
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Mas mesmo na concepção majoritária, asseverou-se que o ele-
mento apreensão material era relativizada no direito romano, sendo 
concebida a posse de direitos,161 também denominada de quase-posse,162 

dei diritti (...) Analogamente dicasi circa Il possesso: la caratteristica della proprietà è di as-
sicurare Il possesso della cosa” in GHIRON, Mario. Corso di Diritto Industriale. Roma: 
Società Editrice del <<Foro Italiano>>, 1935, p. 193 – 194.

161 “Apenas em casos muito excepcionais é que a jurisprudência clássica admitiu a aquisição da 
posse sem a material adprehensio da coisa, por exemplo, em relação aos móveis, a aquisição 
oculis et affectu, isto é, pela simples presença ou então pela aposição da marca do comprador 
(appositio custodis). (...) O mais notável exemplo da espiritualização da posse oferece a 
noção de posse de direitos, formulada no Baixo Império. Os romanos associavam a idéia de 
posse ao exercício da senhoria sobre uma coisa, não imaginando que pudesse confundir-se 
com o exercício de qualquer direito: possideri possunt quae sunt corporalia e non intel-
ligitur possideri ius incorporole. É verdade que estenderam, a título útil, a proteção dos 
interditos ao exercício do direito de usufruto, de uso, de habitação, bem como de algumas 
servidões de passagem ou de águas, mas com isso visavam a proteger exclusivamente o usus 
e não a possessio. Contudo, o progresso do espírito jurídico levou-os a distinguir da coisa o 
direito de propriedade, isto é, a abstrair o conceito de domínio; natural, portanto, que à ilharga 
da posse de coisa, reconhecessem a posse de direito. Por outro lado, na época pós-clássica, já 
se havia desvanecido toda diferença entre interdicta utilia e interdicta directa e, assim, o ex-
ercício do usufruto, do uso, da habitação e das servidões prediais pôde ser compreendido como 
posse. Nasceu, para nomear esse exercício, o conceito de quasi possessio, o qual cedo se iden-
tificou com o próprio conceito de possessio. A legislação justiniânea admite a posse do direito 
de propriedade e de outros direitos reais e, alargando caminho, chega a conceber a possessio 
iuris da herança pretoriana e até mesmo de um status, libertatis ou civitatis. Graças a isso 
é a petição da herança concedida contra possessores iuris, a servidão pode ser adquirida por 
usucapião e a liberdade obtida através do simples exercício do status libertatis. Os roma-
nos não chegaram, porém, a estender a posse ao exercício dos direitos pessoais. Tal extensão 
deve-se à influência do direito germânico e, sobretudo, à obra dos canonistas” CHAMOUN. 
Ebert. Instituições de Direito Romano. 6ª Edição, Rio de Janeiro: Editora Rio, 1977, p. 
222 - 228. No mesmo sentido: “no direito justinianeu, fala-se de quase possessio em rela-
ção à posse de coisas não corpóreas, onde se incluem alguns direitos” in JUSTO, A. Santos. 
Breviário de direito privado romano. Coimbra: Coimbra Editora, 2010, p.328.

162 “Ainda que a posse recaia, normalmente, sobre Coisas corpóreas, as idéias romanas permitem 
falar, também, da juris quasi possessio, tendo por objeto os direitos reais. Haverá, pois, 
uma posse de coisa incorpórea como são esses direitos suscetíveis de posse. Cumpre esclarecer 
esta relação. Os direitos suscetíveis de posse são as partes constitutivas da propriedade do 
domínio; as servidões reais, as pessoais e a superfície. A posse desses direitos não se refere à 
coisa corpórea e sim ao exercício do direito; “Assim, por exemplo, o usufrutuário não tem, 
do ponto de vista da propriedade, posse jurídica da coisa; sua posse é, simplesmente, natural, 
e a posse jurídica do proprietário não se acha impedida pelo usufruto, como não o seria pelo 
simples aluguer. Mas o usufrutuário tem, a posse jurídica do seu direito de usufruto, e é a esse 
título que se lhe devem conceder os interditos”. BEVILAQUA, Clovis. Direito das Coisas. 
3ª edição, Rio de Janeiro: Livraria Freitas e Bastos, 1951, p.20.
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ou o que os alemães chamavam de Gewere.163

Contudo, insta destacar que o instituto da posse vem ga-
nhando novos contornos, em nítida fuga dos parâmetros milena-
res já consagrados:

Acolhida por sábia jurisprudência164 a posse de coisas incorpó-
reas, pode-se dizer cortada, em definitivo, a noção naturalista da 
posse, de caráter meramente isagógico, e entreaberto o espaço 
para a admissão de um critério econômico e um critério axioló-
gico-normativo na velha noção de posse. O critério econômico 
vem fundado na concreta destinação econômica da res - as “utili-
dades” da coisa - por forma a cortar, ao menos em parte, a pers-
pectiva antropológica que marcou, na Modernidade, os Direitos 
Reais, abrindo um espaço à visão reicêntrica (é a coisa que ofe-
rece utilidade ao homem, e não o inverso) e à abstração da posse 
em relação à propriedade. Bem assim, introduziu-se no conceito 
de posse o elemento normativo da socialidade, expresso no que 
Miguel Reale denomina de posse-trabalho, ou posse pro-labore 
aquela que “vem acompanhada de um ato criador do trabalho 
humano” e que, bem por isso, deve ter uma proteção maior rela-
tivamente àquela que se apresenta como mera ocupação do bem. 
Com a introdução dos elementos econômico e axiológico a posse 
não é mais o espelho da propriedade, vale por si, e vale pela uti-

163 “KOHLER recorda que a Gewere ampliou a noção da posse estendendo-a, também, a casos 
em que não há poder de fato imediato sobre coisa do mundo exterior” BEVILAQUA, Clovis. 
Direito das Coisas. 3ª edição, Rio de Janeiro: Livraria Freitas e Bastos, 1951, p.17

164 Nesse sentido insta destacar dois julgados que corroboram com a incidência de uma 
posse sobre bens imateriais: “ação de manutenção de posse sobre o conjunto de elemen-
tos corpóreos e incorpóreos utilizados por associação como instrumento para consecução de 
seus fins sociais, conjunto esse que, por natureza, é juridicamente classificado como bem 
móvel (não imóvel)” in BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 
18ª Câmara Civel, Des. Pedro Celso Dal Pra, AC 70017131079, DJ 30.07.2007. Ainda 
nesse sentido: “DIREITOS AUTORAIS. INTERDITO PROIBITORIO. COMINACAO 
DE PENA PECUNIARIA. VIABILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DO ECAD. OS DI-
REITOS AUTORAIS, COMO BENS INCORPÓREOS, SAO TUTELAVEIS ATRAVES 
DOS INTERDITOS POSSESSORIOS, POIS A PROPRIEDADE ARTISTICA, COMO 
OS DEMAIS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL” in BRASIL, Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Tribunal de Alçada, Des. João Pedro Pires 
Freire, AC 193193836, Julgado em 28.04.1994. 
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lidade social do bem apossado. Por essas sinuosas trilhas trama-
das entre a história, a semântica a necessidade prática, acabamos 
por ver traços das antigas concepções canonistas - que misturam 
a corporis possessio e a iuris possessio - no Código Civil de 2002.165

Nesse sentido, ainda que o argumento da literalidade seja um 
tanto frágil, o disposto no artigo 1.196 do Código Civil conceitua 
como possuidor aquele que tem “de fato o exercício, pleno ou não, de 
algum dos poderes inerentes à propriedade”. Tal pode ocorrer no âmbito 
patentário, mutatis mutandi, com relação ao uso contínuo e reiterado 
do objeto tecnológico alheio.

Como destaca TEPEDINO,166 o aspecto estrutural da posse na 
contemporaneidade parte da premissa que – pelo menos – um dos 
atributos/poderes da propriedade está sendo exercido por um su-
jeito. No entanto a tutela da situação jurídica subjetiva engloba não 
apenas o aspecto estrutural de um poder ínsito a propriedade, mas, 
concomitantemente, do aspecto dinâmico da função desta posse.

Outrossim, do texto do art. 1196 do Código Civil seria necessá-
rio extrair interpretação capaz de reunir a imperatividade de direi-
tos e deveres advindos do exercício possessório, sem que a extensão 
da tutela possessória ao(s) atributo(s) da propriedade, isolado(s), 
importe numa violação do sistema.

Vislumbra-se, dessa forma, a compatibilidade da considera-
ção autônoma da posse para quaisquer dos verbos atinentes ao art. 
1228 do Código Civil, alguns dos quais são possíveis ao terceiro que 

165  in MARTINS-COSTA, Judith. Usucapião de coisa incorpórea: breves notas sobre um velho 
tema novo. In TEPEDINO, Gustavo, FACHIN, Luiz Edson. O Direito e O Tempo, Em-
bates Jurídicos e utopias contemporâneas. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2008, p. 643. 
Sobre um maior aprofundamento sobre a Gewere recomenda-se capítulo na obra 
ALVES, José Carlos Moreira. Posse – Evolução Histórica. Volume I. Rio de Janeiro: 
Forense, 1985, p. 83, 84 e 95: “a Gewere se apresenta como forma sob a qual o direito 
real é defendido, conquistado e transferido (...) STOBBE-LEHMANN – salienta que ela é o 
conteúdo econômico do direito real (...) Quanto ao objeto sobre que incide a Gewere, pode ser 
ele – segundo Gierke – coisa corpórea ou direito”.

166 TEPEDINO, Gustavo José Mendes. Comentários ao código civil. Direito das Coisas 
(Arts. 1.196 a 1.276). Coordenador Antônio Junqueira de Azevedo. Vol 14, São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 55 e seguintes.
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esteja a usar conteúdo patentário alheio. Logo este poderá ser consi-
derado possuidor (e não mero detentor), ainda que a natureza dessa 
posse (se legítima ou não) deva ser objeto de ponderação.

Os doutrinadores brasileiros – e até, em alguns casos os prece-
dentes pretorianos167 –, em maior ou menor extensão,168 tratam da 
posse de direitos,169 como a expressão do exercício de um poder, uma 
influência juridicamente relevante, sobre algo incorpóreo, posto que 
o direito não se confunde com seu objeto (que pode, ou não, ter re-
levância material, física).

Porém, mesmo nessa visão – nitidamente minoritária – há um 
consenso de que não seriam todos os direitos objetos de posse, mas, 
em especial, os direitos de cunho real.170

167 “Na posse, o elemento corpus não demanda, para sua caracterização, a apreensão física do 
bem. Esse elemento, em vez disso, consubstancia ‘o poder físico da pessoa sobre a coisa, fato 
exterior em oposição ao fato interior’” in BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, 3ª Tur-
ma, Min. Nancy Andrighi, RESP 1.158.992, DJ 14.04.2011.

168 “O Direito Romano, a princípio, não reconhecia senão a posse dos bens corpóreos. A apre-
ensão física era considerada elemento constitutivo da posse. Posteriormente, admitiu a 
posse de direitos, sob a denominação de quasi possessio, que recaía especialmente sobre as 
servidões. A distinção foi abandonada e passou-se a aceitar, indiferentemente, tanto a posse 
dos bens corpóreos como a dos incorpóreos. O direito canônico estendeu-a todos os direitos, 
e o direito germânico também reconheceu a possibilidade de que direitos suscetíveis de 
exercício continuado fossem objeto de posse. O Direito moderno acolheu essa orientação, 
com maior ou menor latitude” in GOMES, Orlando. Direitos reais. 20ª Edição, Rio de 
Janeiro: Forense, 2010, p. 41.

169 Interessante referência é feita no texto de KOHLER, Joseph. Manuale delle privative 
industriali. Traduzido por FOÀ, Ferruccio. Milão: Società Editrice Libraria, 1914, p. 
141, quanto ao elemento posse pelo titular: “É direito exclusivo do possuidor da pat-
ente aquele de produzir o objeto material da invenção: a produção exclusiva lhe pertence de 
modo absoluto não importando se o faz isoladamente com o mesmo procedimento ou com 
outro”. Tradução livre de: “É diritto esclusivo del possessore del brevetto quello di produrre 
l’oggetto dell’invenzione di matéria: la produzione esclusiva gli appartiene in modo assoluto 
e perciò non conta se la produzione avvenga collo stesso procedimento o com um altro”.

170 “A razão está com Vicente Ráo quando ensina que os únicos direitos suscetíveis de posse 
são: a) o domínio; b) os direitos reais que dele se desmembram e subsistem como entidades 
distintas e independentes; c) finalmente, os demais direitos que, fazendo parte do patrimônio 
da pessoa, podem ser reduzidos a valor pecuniário” in GOMES, Orlando. Direitos reais. 20ª 
Edição, Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 42.
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Aliás, na doutrina estrangeira contemporânea171 há quem 
afirme que

a posse de um direito de propriedade intelectual nos parece 
existir tranquilamente, ainda que de feição desmaterializada (a) 
e produz certos efeitos, perfeitamente comparáveis à daqueles 
pertinentes ao direito comum dos bens.172

171 Em estudiosos menos recentes tal questão já era objeto de consignação expressa: “De 
resto, a possibilidade de usucapião é, em matéria de empresa, praticamente jus commune na 
antiga e na moderna comercialística: ver, por ex., FADDA e BENSA, (...) B. WINOSCHEID, 
(...) VENEZIAN (…) VALERI (...) e ROTONOI,(...) aliás, o nosso Código da Propriedade 
Industrial, art. 221º, até fala de “posse de um estabelecimento”... E nem se diga que este argu-
mento prova de mais, visto o art. 223º do mesmo código também falar dos “que por qualquer 
forma, falsamente se inculcarem possuidores de algum dos direitos de propriedade industrial 
previstos neste diploma”, parecendo que admita igualmente a posse de sinais distintivos, de 
patentes de invenção, etc. É que temos sérias dúvidas sobre a validade das razões invocadas 
por PIRES DE LIMA-ANTUNES VARELA, no sentido de excluir a posse de tal gênero de 
bens e até a posse de direitos de autor. O fato de a lei (Código do Direito de Autor, art. 54º, 
como já antes o Dec. Nº 13.375, de 27-5-1927, art. 39º) excluir a aquisição das obras de en-
genho por usucapião, pode, sem dúvida, significar muitas coisas, mas não significa, só por si, 
que o instituto da posse se exclua de tomo em todo. Uma coisa é a posse, outra é a usucapião, 
que é seu efeito defectível. Quanto à propriedade dos sinais, das patentes, etc., o disposto 
nos arts. 228º e 229º do respectivo código não pode deixar de entender-se à luz dos preceitos 
antecedentes: preceitos que, exigindo em vários casos a existência de “má-fé” ou de “fraude” 
(...), não se afiguram, primo conspectu pelo menos, excluírem e admissibilidade de uma 
posse de boa fé relevante. Além de que, como se infere de SEGRÈ e MONTEL (Il Possesso, 
no Trattato di Diritto Civile Italiano, dirigido por VASSALLI, vol. V. t. IV, Turim, 1956, p. 
76, nota 3), o problema da posse de bens imateriais – ou a divergência que surge na doutrina 
sobre o assunto – prende-se, em último termo, a uma concepção do instituto possessório de 
que teremos ensejo de falar infra, cap. III. Sem que deixe de salientar-se para já que, no que 
respeita ao estabelecimento mercantil, nem o próprio “imaterialismo” de FERRARA JR. (La 
teoria giuridica dell’azienda, Florença, 1945), que nega a viabilidade da posse dos bens 
imateriais referidos (p. 138), ousa negá-la para o mesmo estabelecimento (p.141). Ver, sobre 
este ponto, Tb. SEGRÉ e MONTEL” in CARVALHO, Orlando de. Direito Civil - Direito 
das Coisas. Coimbra: Editora Coimbra, 1969, p. 152.

172 Na tradução livre de: “la possession d’um droit de propriété intellectuelle nous 
paraît bel et bien exister – bien que de façon dématérialisée (a) – et produire cer-
tains effets, parfois comparables à ceux du droit commun des biens” in TAFFO-
REAU. Patrick. Naissance extraordinaire des droits de propriété intellectuelle. In 
BRUGUIÈRE, Jean-Michel. Propriété Intellectuelle Et Droit Commun. Marselha : Ed. 
Presses Universitares D’Aix Marseille, 2007, p. 117. No mesmo sentido : ABREU, 
Abílio Vassalo. Uma relectio sobre a acessão da posse in Nos 20 anos do Código das 
Sociedades Comerciais Homenagem aos Profs. Doutores A. F. Correia, O. Carvalho 
e V. L Xavier. Vol I, Coimbra: Almedina, 2008, p. 110.
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Tal corrente, longe de ser uma novidade alhures,173 representa 
o coração da chamada possessão pessoal que identifica eventuais ter-
ceiros, que já exploravam o objeto de patente alheia, em data preté-
rita ao depósito perante a autoridade administrativa.174

Essa previsão legal na França,175 verba gratia, permite um 
campo de inoponibilidade relativa contra o titular da patente, 
tendo em vista um direito adquirido – ou “justo título” – do ter-
ceiro não proprietário.176

No Brasil também há previsão específica que tutela o mesmo 
direito, mas, de fato, a nomenclatura perpetuada pelo legislador 
foi de usuário anterior,177 talvez por aderir à posição majoritária 

173 “Constata-se mesmo uma tendência na legislação, nacional ou unionista, à admitir um direi-
to de possessão pessoal em outras hipóteses análogas ao direito de patente, ou nas hipótese de 
merecimento de uma proteção secundária, e ou um desmembramento do efeito monopolista 
da patente”. Tradução livre de: “on constate même une tendance dans la législation, natio-
nale ou unionist, à admettre un droit de possession personnelle dans d’autres hypotheses 
analogues du droit de brevets, où des tiers ont paru mériter une protection secondair, et où 
on a ainsi démembré l’effet du monopole du breveté” in ROUBIER, PAUL. Le droit de la 
propriété industrielle. Tomo 2, 5ª Edição, Paris: Recueil Sirey, 1954. 

174 “Longamente aplicado no Direito Francês, o droit de possession personelle se configura 
como uma exceção constituída em favor daquele que, ao momento do depósito de um pedido 
de patente por terceiros, já vinha utilizando a tecnologia reivindicada, independentemente 
do titular do pedido. Desta feita, o direito de exclusividade não se aplica quanto aos usuá-
rios anteriores, ainda que se volte a quaisquer terceiros”. BARBOSA, Denis Borges. Usu-
capião de Patentes e Outros Estudos de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2006, p. 240.

175 Art. 613-7 do Code de La Proprieété Intelectuelle: “Toda pessoa que, de boa-fé, na data 
de depósito de prioridade de uma patente, estava, sobre o território, em posse de uma invenção 
objeto de patente tem o direito, à título pessoal, de explorar a invenção”. Tradução livre de: 
“Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépot ou de priorité d’um brevet, était, sur le 
territoire ou le présent livre est applicable, em possession de l’invention objet Du brevet a Le 
droit, à titre personnel, d’expoiter l’invention”.

176 “Devemos, desde já, chamar a atenção para o fato do art. 45 da lei brasileira da propriedade 
industrial não reconhecer o direito de usuário anterior exclusivamente ao inventor, mas a toda 
pessoa (física ou jurídica) que explorava a invenção, de boa-fé, antes da data de depósito ou de 
prioridade do pedido de patente” in PHILIPP. Fernando Eid. Patente de Invenção. Extensão 
de Proteção e Hipóteses de violação. São Paulo: Ed. Juarez de Oliveira, 2006, p. 55.

177 “Art. 45. À pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de pa-
tente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem 
ônus, na forma e condição anteriores”.
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quanto ao descabimento de posse sobre bens incorpóreos, mas ad-
mitindo a incidência do uso.

Caso a eleição da nomenclatura não tenha significado uma 
rejeição à posse de direitos,178 um paralelo poder-se-ia estabelecer 
entre o utente anterior e, na hipótese objeto de estudo na presente 
obra, um utente ulterior, caso tolerado, por tempo razoável, pelo ti-
tular. Nesse sentido:

Útil para nossas cogitações, o direito de posse do pré-utente con-
sagra exatamente a posse do direito de uso, exercitável contra 
o titular da patente. Não em razão de um pré-uso, mas por uso 
posterior, longo, manso e pacífico, parece-nos possível também a 
posse contra o dono da patente179 

A ótica daqueles que coadunam com a posse de direitos apenas 
observa uma tendência contemporânea de uma queda do exercício 
direto dos poderes, sendo corriqueira a gestão de direitos por tercei-
ros, dentro do capitalismo hodierno.180

Outrossim, parece razoável a ampliação da caracterização ve-
tusta da posse de modo a abarcar uma posse de direitos ad usucapio-
nem, mesmo porque os institutos das propriedades sempre tiveram 
na possibilidade da usucapião um estímulo ao exercício adequado 
dos direitos. Como uma sanção para os inertes,181 diferente qua-

178 “A idéia diretriz era a seguinte: todo indivíduo que se acha no gozo pacífico de um direito 
qualquer, ao qual corresponde um exercício prolongado, e de qualquer espécie que seja o direi-
to, monopólio, privilégio, direito patrimonial ou da família etc., consistente em um estado de 
fato, em atos daquele que tem o direito, ou em prestações do obrigado, tais como o pagamento 
de rendas, prestações etc., deve ser protegido provisoriamente nesse gozo quando lhe seja dis-
putado, até que a não-existência do direito se justifique judicialmente” in JHERING, Rudolf 
von. Teoria simplificada da posse. Tradução por GAMA, Ricardo Rodrigues. 2ª Edição, 
Campinas: Russell Editores, 2009, p. 66

179 in BARBOSA, Denis Borges. Usucapião de Patentes e Outros Estudos de Propriedade In-
dustrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 240. 

180 “A posse direta dos bens, típica da propriedade individual, perdeu espaço para a entrega a 
terceiros administradores dos poderes de gestão” in LOUREIRO, Francisco Eduardo. A 
Propriedade como Relação Jurídica Complexa. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.67.

181 “O fundamento da usucapião é a consolidação da propriedade. O proprietário desidioso, que 
não cuida de seu patrimônio, deve ser privado da coisa, em favor daquele que, unindo posse 
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litativamente da licença compulsória por desuso, e, simultanea-
mente, prêmio aos possuidores e utentes que destinassem atividade 
socialmente desejável, todo ordenamento passou a ter nessa forma 
de aquisição originária um verdadeiro fiel da balança.182

Na relação jurídica complexa que compõe todas as formas de 
direitos de oponibilidade absoluta, a própria legitimidade da opo-
nibilidade erga omnes deriva da conduta positiva e/ou omissiva do 
titular em benefício de valores que ultrapassam a mera esfera pri-
vada do proprietário.

Nessa toada, eventual omissão do ordenamento jurídico em 
regular os efeitos do uso prolongado, por um terceiro não autori-
zado, de uma tecnologia objeto de patente, resulta (muito) mais da 
inércia de esforços doutrinários do que do empecilho em se inter-
pretar analógica, de maneira adaptada, e pontualmente, as normas 
do Direito Civil. Tal poderia se dar pela perspectiva da usucapião 
sobre a propriedade, ou, até mesmo, pela aplicação de uma “ser-
vidão empresarial”.183

e tempo, deseja consolidar e pacificar a sua situação peran te o bem e a sociedade” FARIAS, 
Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. 6ª Edição, Rio de Janeiro: 
Lumen Júris: 2009, p. 274.

182 “A usucapião é uma das instituições em que melhor se revela a tendência do direito de pro-
priedade à justiça; e precisamente porque o direito de propriedade responde a justiça quando é 
sustentado pela atividade do titular, é lógico que no contraste entre a inércia e a atividade dos 
não titulares, o direito se transfira para voltar às suas fontes”. Tradução de: “La usucapión 
es una de las instituciones en las que se revela mejor la tendencia del derecho de propiedad a la 
justicia; y precisamente porque el derecho de propiedad responde a la justicia incluso cuando 
es sostenido por la actividad de su titular, es lógico que en el contraste entre la inercia del 
dominus y la actividad del non dominus, el derecho se transfiera para tornar a sus fuentes” in 
CARNELUTTI, Francesco. Usucapion de La Propiedad Industrial. Traduzido por: OSU-
NA, Francisco Apodaca, Cidade do México: Editorial Porrua. 1945, p. 87.

183 “Portanto, sobretudo, à respeito das servidões prediais pode dar-se a substituição do não 
titular, ao titular, o que significa, sem dúvida alguma, para o primeiro o exercício e para o 
segundo o não exercício, se bem que parcial, do direito de propriedade, sendo este o que cons-
titui o fundamento da usucapião. Surge de novo, ainda nesse aspecto, a formidável energia 
do direito de propriedade, o qual se exercita não só gozando da coisa, senão, também, deixan-
do de gozá-la, sempre e quando se refere ao gozo de pessoas determinadas (...) Convém, por 
hora, recordar que entre as iura in re aliena, as servidões prediais, quando são contínuas e 
aparentes, se constituem não somente em virtude de um títuo senão também mediante posse, 
ou seja, por usucapião. Por que não devia suceder o mesmo com as servidões empresariais”. 
Tradução de: “Por tanto, solo tanto, respecto de las servidumbres prediales puede darse la 
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Mesmo os autores vanguardistas em propriedade intelectual 
têm combatido a possibilidade de se usucapir aquilo que fuja às coi-
sas corpóreas – em virtude da ausência de posse.184

Num sucinto e interessante ensaio, PENTEADO185 defende ser 
incompatível a sistemática da usucapião perante bens imateriais 

sustitución del non dominus, al dominus, lo que significa, sin duda alguna, para el primero 
el ejercicio y para el segundo el no ejercicio, si bien parcial, del derecho de propiedad, siendo 
esto lo que constituye el fundamento de la usucapión. Surge de nuevo, aun en este aspecto, la 
formidable energía del derecho de propiedad, el cual se ejercita no sólo gozando la cosa, sino 
también dejándola gozar, siempre y cuando la tolerancia se refiera al goce de personas deter-
minadas (…) Conviene por ahora recordar que entre las iura in re aliena, las servidumbres 
prediales, cuando son continuas y aparentes, se constituyen no sólo en virtud de título sino 
también I mediante posesión, es decir, por usucapión. ¿Por qué no debiera suceder lo mismo 
con las servidumbres de hacienda? ” in CARNELUTTI, Francesco. Usucapion de La Pro-
piedad Industrial. Traduzido por: OSUNA, Francisco Apodaca, Cidade do México: 
Editorial Porrua. 1945, p. 28 e 91. Ainda nesse sentido, “Assim - conquanto a regra 
fosse a da usucapião de coisas corporais - o que é confirmado, efetivamente, pelo Digesto 
(Dig., 41,2,3 - Possideri autem possunt, quae sunt corporalia) - nem sempre as coisas 
incorpóreas estiveram afastadas da prescrição aquisitiva, ainda que em caráter excepcional 
à regra. Considerada pelo critério da espécie do bem, a usucapião dizia respeito à categoria 
da res mancipi, estando afastadas da sua proteção ares nec mancipi. No Direito romano 
antigo, porém, a classificação em res mancipi englobava não apenas os prédios itálicos, os 
escravos e o gado maior, mas, por igual, algumas das res incorporales, tal qual a servidão, 
sendo essa suscetível de mancipatio e, assim, sendo considerada coisa idônea (res habilis) à 
usucapião. Do mesmo modo, admitia-se a usucapião de créditos, o creditum figurando entre 
as justas causas para usucapir. Também assim quanto às superfícies, coisa incorpórea, à qual 
se aplicava a quase possessio iuris” in MARTINS-COSTA, Judith. Usucapião de coisa 
incorpórea: breves notas sobre um velho tema novo. In TEPEDINO, Gustavo, FACHIN, 
Luiz Edson. O Direito e O Tempo, Embates Jurídicos e utopias contemporâneas. Rio de 
Janeiro: Editora Renovar, 2008, p. 636. 

184 “O direito de autor não pode ser adquirido por usucapião. Não é necessária declaração, por 
derivar necessariamente da inadmissibilidade de uma posse do direito do autor. A ser admiti-
da, a aquisição por usucapião seria uma aquisição originária mas que supõe já uma titulari-
dade precedente, que a usucapião ira justamente excluir. Em qualquer caso, supõe-se sempre 
que houve um direito originário, derivado da criação. Não é assim. Aliás, nem a concepção 
muito ampla de posse permitiria chegar a uma usucapião de direitos que não recaíssem sobre 
coisas. A exclusão da usucapião vale já como índice contra a caracterização do direito de autor 
como direito real” in ASCENSÃO, José de Oliveira. O direito autoral. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2007, p. 271 - 272.

185 “A usucapião é modo de pacificar relações sociais, convertendo o fato possessório 
em titularidade proprietária, juridicamente conformada. Não admitem usucapião 
os direitos que não admitem posse como conteúdo de sua carga eficacial típica, 
como é o caso da hipoteca. O fato de alguém receber o pagamento de uma dívida, 
contínua e incontestadamente, como credor hipotecário, não induz a hipoteca a seu 
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afeitos à propriedade intelectual. Como um dos argumentos utiliza-
dos é a parcela existencial das criações (direito à autoria), verifica-se 
não ser totalmente procedente a crítica, visto que em nenhum mo-
mento a apropriação originária da criação alheia significaria dizer 
que o terceiro poderia se arvorar criador da opus.

Ainda em tal viés, o autor paulista assevera a impossibilidade 
de usucapião sem posse, visto que apenas as coisas (físicas, por-
tanto) seriam passíveis de tal exercício. Por outro lado, o autor reco-
nhece que é possível o uso de criação alheia, o que se amolda exata-
mente a previsão ampla do conceito de posse adotado pelo Código 
Civil de 2002, no art. 1.196.

Como é possível usar bem jurídico alheio que compõe um di-
reito real, e como o exercício legítimo de qualquer poder/atribui-
ção proprietária alheia importa na posse (ainda que esta não se con-
funda com sua vertente física/material), não há como se concordar 
com a tese esposada pelo d. Professor PENTEADO.

Em outra perspectiva,186 conforme resta proposto no pre-
sente trabalho: 

favor. Do mesmo modo, ninguém se torna titular de um invento pela usucapião, 
embora possa se legitimar ao exercício dos direitos dele decorrente pelo uso. Mas 
situações extraordinárias de legitimação, no ordenamento jurídico, há várias, como 
é o caso do credor aparente, da tradição em circunstância de propriedade aparen-
te. Isto não torna a legitimação usucapião nem autoriza o “possuidor” a ajuizar a 
demanda de usucapião de patente de invenção. A propriedade imaterial tem uma 
sistemática própria de aquisição e exercício, não é direito comum, mas direito es-
pecial. Não fosse assim não seria necessário que houvesse as leis específicas que 
regem a matéria” in PENTEADO, Luciano de Camargo . Que coisa é a coisa? Refle-
xões em torno a um pequeno ensaio de Carnelutti. Revista de Direito Privado (São 
Paulo), v. 39, p. 249-258, 2009.

186 “No exame dessa matéria mister é remover preconceitos históricos pelos quais associamos, 
mentalmente, a idéia de posse exclusivamente à de posse de coisa corpórea. A esse respeito 
cabe como uma luva a observação do historiador Paolo Grossi segundo o qual “a proprieda-
de é, sobretudo mentalidade” - constituindo regra técnica, por certo, mas não apenas regra 
técnica, antes dizendo respeito “à eterna questão entre os homens e as coisas”. Assim também 
com a usucapião, fundada na relação de posse que, ainda mais nitidamente que a relação 
proprietária, traduz os modos pelos quais visualizamos os bens da vida, as amadas “coisas”” 
in MARTINS-COSTA, Judith. Usucapião de coisa incorpórea: breves notas sobre um velho 
tema novo. In TEPEDINO, Gustavo, FACHIN, Luiz Edson. O Direito e O Tempo, Emba-
tes Jurídicos e utopias contemporâneas. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2008, p. 632.
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De fato, todos estamos ou devemos estar de acordo em reconhe-
cer que estão compreendidas entre as coisas todas as porções da 
natureza em quanto servirem às necessidades do homem, ainda 
que sejam aquelas que nec cerni nec tangi possunt. Se deste 
modo se estabelece a antítese entre o homem e a natureza, o con-
trário de material seria pessoal. Mas é aqui que, entre o material 
e o pessoal, há certa coisa intermediária que não é nem material 
nem pessoa;não é material porque não vem da natureza, não é 
pessoa porque não tem as características humanas; a esta certa 
coisa pode-se enquadrar o conceito de imaterialidade.187

Portanto, ao se excluir a incidência da usucapião sobre as pa-
tentes de invenção, possível através de uma hermenêutica interpre-
tativa, se maximiza as oportunidades de uma atenção meramente 
formal dos requisitos de manutenção do privilégio, causando danos 
a toda sociedade.

Não obstante, ao afastar a incidência da usucapião – pela ma-
nutenção do conceito de posse apenas para as coisas – se estaria 
dando uma proteção, muito maior, do que aos bens materiais, re-
velando nítida desproporção inconstitucional ao axioma do di-
reito à propriedade.

Entretanto, ainda que se considere que a posse-física seja um 
elemento essencial à constituição da usucapião, tem-se que esta se 
faz impossível pela natureza do bem (no viés da aquisição de pro-
priedade), também se constata que o próprio titular dela não goza. 
Daí a imperatividade de se ultrapassar o dogma da posse física188 

187 Na tradução livre de: “De hecho, todos estamos o deberemos estar de acuerdo en reconocer 
que están comprendidas entre las cosas todas las porciones de la naturaleza en cuando sirven 
a las necesidades del hombre, aunque sean de aquellas que nec cerni nec tangi possunt. Si de 
este modo se establece la antítesis entre el hombre y la naturaleza, o contrario de material sería 
personal. Pero he aquí que, entre lo material y lo personal, hay cierta cosa intermedia que no es 
ni material ni persona; no es material porque no viene de la naturaleza, no es persona porque 
no tiene las características humanas; a resta cierta cosa puede cuadrar el concepto de inmate-
rialidad” in CARNELUTTI, Francesco. Usucapion de La Propiedad Industrial. Traduzido 
por: OSUNA, Francisco Apodaca, Cidade do México: Editorial Porrua. 1945, p. 33.

188 “O aspecto visível da relação (Corporalis possessio, ou também Naturalis possessio, na linguagem 
romana) foi o que serviu aqui, como nos demais casos, de ponto de partida para a linguagem. O 
progresso do pensamento jurídico despiu de um modo crescente a noção de posse desse aspecto 
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para: a) atingir-se o uso como elemento essencial do tipo;189 ou b) 
dar elasticidade, realizar de forma contemporânea o conceito de 
posse (que incorpore bens imateriais). 

Por óbvio que a defesa da usucapiabilidade incidente sobre os 
privilégios de invenção seria limitada à parte disponível do insti-
tuto, mas jamais dos direitos existenciais de autor.

Por outro lado, as amarras legislativas que praticamente impe-
dem a concessão de licenças compulsórias, bem como seu caráter de 
uso oneroso,190 não fazem com que a licença obrigatória (modo de aqui-
sição derivado) supra tal necessidade a ser satisfeita com a usucapião.

Mutatis mutandi, a jurisprudência têm reconhecido a necessi-
dade de se ponderar o direito de patente com outros relevantes ju-
ridicamente, pois:

De um lado, é inegável a proteção constitucional aos direitos do 
titular de patente; de outro, deve ser prestigiado e preservado, 
pela sua alta relevância social, o direito constitucional à saúde e 
o acesso aos instrumentos que lhe asseguram.191

material, tirando do corporaliter ou naturaliter possidere, um civiliter possidere com o mesmo 
sentido, porém sem cuidarem os jurisconsultos romanos de adotar a fórmula doutrinal da noção 
de posse ao progresso de seu aspecto real. A doutrina romanista não deu mais um passo até hoje: 
limitou-se a conservar a noção material originária. Os seus esforços para conciliá-la com o desen-
volvimento real da posse no direito moderno assemelham-se à intenção de fazer entrar o corpo de 
um homem amadurecido nas roupas que usara quando criança; a roupa rasgar-se-ia naturalmente 
por todos os lados” in JHERING, Rudolf von. Teoria simplificada da posse. Tradução por 
GAMA, Ricardo Rodrigues. 2ª Edição, Campinas: Russell Editores, 2009, p. 53.

189 “El derecho a la posesión se atenúa en el derecho a la reproducción; el derecho al secreto ex-
cluye todo goce ajeno sobre la idea, aun mediante la cosa en la cual se contiene; el derecho a 
la reproducción excluye sólo el goce ajeno, que se resuelve en el trasvasar la idea en una cosa 
diversa. En todo caso, se excluye la forma de goce que consiste en disfrutar del crédito de la 
idea ajena, generando confusión entre ésta y otra idea; por tanto, otro aspecto del contenido 
del derecho de patente es el derecho a la identificación, y, por lo mismo el derecho al título” in 
CARNELUTTI, Francesco. Usucapion de La Propiedad Industrial. Traduzido por: OSU-
NA, Francisco Apodaca, Cidade do México: Editorial Porrua. 1945, p. 68.

190 Tirando emergências nacionais, sempre será fixado previamente o pagamento de 
royalties ao contrário da usucapião que simplesmente é uma forma gratuita de aqui-
sição proprietária.

191 BRASIL, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. An-
dré Fontes, Agravo de Instrumento em Ação Cautelar de nº 2008.02.01.5342-7, DJ 
21.10.2008.
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Tal instrumento pode e deve ser o reconhecimento da não opo-
nibilidade – derivada, por exemplo, da usucapião – perante um uso 
contínuo, longo e socialmente funcional.

Por sinal, quando se analisam tecnologias farmacêuticas que 
afetam o direito à vida, parece inequívoca a possibilidade de um 
desfecho distinto para o titular abusivo afora a extinção pelo tér-
mino do prazo da patente. Tem-se assim que:

Nenhum bem da vida apresenta tão claramente unidos o inte-
resse individual e o interesse social, como o da saúde. E a regra 
é aplicável ao Direito Privado, valendo não somente em toda 
relação jurídica hominis ad hominem, mas, também como direito 
público subjetivo, dada a presença ética e fundamental do Estado 
no seu dever de prestar e garantir saúde.192

O mau-uso de uma patente, especialmente no âmbito farma-
cêutico, poderá acarretar grandes prejuízos ao erário público, en-
quanto maior adquirente, e, afeta o público consumidor193 final194 que 
se vê privado do devido acesso.

Averbe-se que o Brasil possui um dos maiores mercados 
públicos – do mundo – quanto à aquisição de medicamentos, 

192 BRASIL, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. An-
dré Fontes, Agravo de Instrumento em Ação Cautelar de nº 2008.02.01.5342-7, DJ 
21.10.2008.

193 “Dessa forma, o Código de Defesa do Consumidor alia-se às normas estabelecidas pelo 
Código da Propriedade Industrial, bem como às Leis de Defesa Econômica (CADE), 
que pretendem conferir maior agilidade ao combate aos trustes e cartéis, esforço esse 
que visa ao livre mercado e à livre concorrência, com o que somente têm a lucrar con-
sumidores e fornecedores de bens e serviços” in GRINOVER, Ada Pellegrini. & BEN-
JAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos e. & FINK, Daniel Roberto. & FILOMENO, 
José Geraldo Brito. & NERY JUNIOR, Nelson. & DENARI, Zelmo. Código Brasileiro de 
Defesa do Consumidor. Vol I, 10ª Edição, Forense: Rio de Janeiro, 2011, p. 101.

194 BRASIL, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J.C. Már-
cia Helena Nunes, AC 2004.51.01.534562-5, DJ 14.12.2007: “Assim sendo, é de interesse 
público que se possa tornar acessível o citado remédio, para as pessoas que recebem medicação 
pela rede pública, através de licitações, atendendo-se, de um lado, o direito à saúde e o direito 
do consumidor e, de outro, protegendo-se o erário público, com a redução das despesas para o 
fornecimento de medicações adequadas para a população necessitada”.
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aproximando-se a uma situação de monopsômio195 econômico, em 
virtude do programa constitucional de acesso universal à saúde.

Factualmente a mera existência de uma patente sobre bem 
essencial infungível, cujo objeto envolve direito oponível erga 
omnes, acaba por atingir, diretamente, o patrimônio jurídico de 
terceiros,196 razão pela qual sua função externa deve observar o di-
reito à saúde da coletividade.

Tal infungibilidade peculiar aos bens imateriais de enorme im-
pacto social é, também, distinta daquela que, eventualmente, carac-
teriza as coisas que não são passíveis de intercambialidade. Na hi-
pótese de uma exclusiva que incide sobre tecnologia farmacêutica, 
a insubstituibilidade se dá sobre a função exercida, o problema téc-
nico resolvido pela solução técnica descrita na patente, que não irá 
ser satisfeita por qualquer outro produto/processo análogo ou similar. 

Não obstante, a transição da preponderância do paradigma 
físico para outro fortemente marcado com características imateriais 
tende a diminuição da incidência do instituto da posse, de índole 
essencial à garantia de acesso à propriedade, afastando a tutela jurí-
dica da realidade fática.

Ressalte-se que a própria doutrina tradicionalista197 no direito 
civil distingue os conceitos de posse jurídica, posse civil e a denominada 
posse natural; sendo que apenas a última se fundaria na apreensão 
material do bem jurídico. Ou seja, é corriqueira a incidência da posse 

195 “Aliás, o controle externo não deriva, apenas, de uma situação de monopólio, mas 
também de monopsônio. É de todos conhecida, por exemplo, a situação de depen-
dência em que costumam encontrar-se as empresas de cujos produtos ou serviços o 
Estado é o principal, senão o único adquirente ou destinatário” in COMPARATO, 
Fábio Konder. O poder de controle na sociedade anônima. São Paulo: Ed. Revista 
dos Tribunais, 1976, p. 76.

196 TEPEDINO, Gustavo José Mendes. Notas sobre a função social dos contratos in TE-
PEDINO, Gustavo José Mendes. e FACHIN, Luiz Edson. O direito e o tempo: embates 
jurídicos e utopias contemporâneas. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 399: “função social 
do contrato, entendida como dever imposto aos contratantes de atender – ao lado dos próprios 
interesses individuais perseguidos pelo regulamento contratual – a interesses extracontrat-
uais socialmente relevantes, dignos de tutela jurídica, que se relacionem com o contrato ou 
são por ele atingidos”.

197 LISBOA, Roberto Senise. Manual de Direito Civil 4. 5ª Edição, São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 85.
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civil em que alguém se constitui como titular de vicissitude jurídica 
sem, jamais, ter tido qualquer contato com o objeto do fato jurígeno.198

Portanto, dentro da ótica proposta de elaborar uma releitura 
atualizada dos conceitos, é possível endossar uma concepção de 
“posse” – desde que adaptada199 – de bens imateriais, se esta se identi-
ficar com o uso qualificado, exercício de poder200 fático-jurídico (e não 

198 Imagine-se, verba gratia, a hipótese daquele que adquire a propriedade de um imó-
vel, mas o antigo proprietário, através de cláusula de comodato, permanece ocupa-
do o bem.

199 “A fim de adaptar a posse à natureza incorporal e artificial dos bens incorporais, é conve-
niente destacar uma definição mais intelectualizada do corpus possessório, que repousa no 
êxito dos atos jurídicos, conformados à destinação do bem, e portanto, notadamente sobre o 
suporte do bem, ou consistente numa formalidade relativa ao bem em si” Tradução livre 
de “Afin d’apter la possession à la nature incorporelle et artificielle des biens incorporels, il 
convient de retenir une définition plus intellectualisée du corpus possessoire, reposant sur 
l’acoomplissement d’acter juridiques conformes á la destination du bien, et portant notam-
ment sur le support du bien, ou consistante em une formalité relative au bien lui-même” in 
PARANCE, Béatrice. La possession dês biens incorporels. Paris: L.G.D.J, 2004, p 90.

200 “O que importa para a classificação não é a sua natureza ou consistência, mas sim a destina-
ção que se lhes dê. Leis especiais passaram a disciplinar os chamados bens de produção, como 
o fundo de comércio, o solo criado ou o poder de controle na sociedade comercial. Houve uma 
transformação do direito de propriedade em poder econômico sobre o mercado. Em outras pa-
lavras, a propriedade [rectius, e a posse] passou, de poder sobre coisas, a poder de comando” 
in LOUREIRO, Francisco Eduardo. A Propriedade como Relação Jurídica Complexa. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2003, p.58.
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físico)201, sobre tecnologia determinada,202 e for mirada e qualificada 
como ad usucapionem.203

4. A função social e os usos inadequados

Mas eu, disse ele, eu possuo uma flor que eu rego todos os dias.  
Eu possuo três vulcões que eu limpo toda semana.  

Como eu limpo eles continuam a existir. Nunca se sabe.  
É útil aos meus vulcões, e é útil às minhas flores, que eu os possua.  

Mas você não é útil às estrelas...

SAINT-EXUPERY204

201 “Se os romanos se deixassem guiar por ela, deveriam admitir a posse dos filhos-família, por-
que foi precisamente com relação a eles que se inventou a expressão técnica para se designar 
o poder, potestas, e deveriam também reconhecer no salteador a posse sobre o homem livre 
que aprisionou com o fim de obter um resgate, porque este se acha incontestavelmente em seu 
poder. Mas nada disso fizeram, e eles bem o sabiam por quê; não se pode ser proprietário de 
filhos, nem de pessoas livres; e, onde não é possível a propriedade, também não o é a posse. 
E por que razão? Porque a posse não é o poder físico, mas a exterioridade da propriedade” 
in JHERING, Rudolf von. Teoria simplificada da posse. Tradução por GAMA, Ricardo 
Rodrigues. 2ª Edição, Campinas: Russell Editores, 2009, p. 51.

202 “Essa complexidade, o apego à tradição romanística, e algumas deliberações de mera ex-
pediência impediram até agora a uniformidade jurisprudencial. Na vasta jurisprudência e 
ilustrada literatura, porém, não se encontram as razões pelas quais se defere, ou se rejeita, 
a aplicação do instituto da posse as propriedades sobre bens incorpóreos da Propriedade In-
telectual, senão a afirmação dogmática, entre os que as rejeitam, quase sempre com citação 
dos clássicos, de que não cabe a extensão. No entanto, em matéria tão incorporal quanto 
as marcas, pacificou-se a proteção possessória: as linhas telefônicas. O fenômeno das linhas 
telefônicas, cujo valor derivava da sua escassez na economia brasileira, era de conhecimento 
geral e do espaço de vivência do magistrado; mas o mesmo não ocorre com marcas e – será 
provavelmente pior – com patentes” in BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade 
Intelectual. Tomo I. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 209.

203 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito civil – Volume IV – Direitos Reais. 
20ª Edição, Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 119: “é aquela que se exerce com intenção 
de dono – cum animo domini. Este requito psíquico de tal maneira se integra na posse, que 
adquire tônus de essencialidade”.

204 Tradução de: “Moi, dit-il encore, je possêde une fleur que j’arrose tous les jours. Je possêde 
treis volcans que je ramone toutes les semaines. Cal’ je rarnone aussi celui qui est éteint. On 
ne sait jamais. C’ est utile à mes volcans, et c’est utile à ma fleur, que je les possede. Mais tu 
n’es pas utile aux étoiles..” in SAINT-EXUPERY, Antonie de. Le petit Prince. Paris: Edi-
tions Gallimard, 2006, p. 52- 53.
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No presente subcapítulo será explorada a função social no âm-
bito da espécie proprietária da patente de invenção. Nesse sentido,

Como expõe Eros Roberto Grau, a evolução da propriedade 
plena in re potestas para a idéia de propriedade-função consubs-
tancia a “revanche da Grécia sobre Roma, da filosofia sobre o 
direito: a concepção romana, que justifica a propriedade por sua 
origem (família, dote, estabilidade de patrimônios), sucumbe 
diante da concepção aristotélica, que a justifica por seu fim, seus 
serviços, sua função.205

De fato, historicamente, a doutrina focada na cultura limitada 
aos manuais despende centenas de páginas para a caracterização 
dos elementos internos da propriedade, sua estrutura composta da 
perspectiva tradicionalista sobre os poderes intitulados: usar, gozar, 
fruir, dispor, e reivindicar seu bem perante terceiros.

A maior preocupação metodológica com a estrutura do direito 
de propriedade coaduna com aquela visão atomística da sociedade, 
que foi objeto de crítica no capítulo introdutório à presente análise.206

Entretanto, hoje há aqueles que enxergam na função social um 
elemento qualificador, legitimador,207 da propriedade, mas uma par-

205 LOUREIRO, Francisco Eduardo. A Propriedade como Relação Jurídica Complexa. Rio de 
Janeiro: Ed. Renovar, 2003, p.105.

206 “Ao antigo absolutismo do direito, consubstanciado no famoso jus utendi et abutendi, con-
trapõe-se, hoje, a socialização progressiva da propriedade – orientando-se pelo critério da 
utilidade social para maior e mais ampla proteção aos interesses e às necessidades comuns” 
in MALUF, Carlos Alberto Dabus. Limitações ao direito de propriedade. 2ª Edição, São 
Paulo: RT, 2005, p. 68 – 69.

207 “A função social predeterminada para a propriedade privada não concerne exclusivamente 
aos seus limites. A letra do art. 42 Const. especifica que a lei determina «os modos de aquisi-
ção, de fruição e o limites com o escopo de assegurar a sua função social», de modo que esta 
concerne ao conteúdo complexo da disciplina proprietária, não somente aos limites. Em um 
sistema inspirado pela solidariedade política, econômica e social e pelo pleno desenvolvimento 
da pessoa (art. 2 Const.), o conteúdo da função social assume um papel promocional, de ma-
neira que a disciplina das formas proprietárias e a sua interpretação deverão ocorrer de forma 
a garantir e promover os valores sobre os quais se funda o ordenamento. E isto não se realiza 
somente funcionalizando a disciplina dos limites à função social. E isto deve ser entendida 
não como uma intervenção «in odio» à propriedade privada, mas torna-se «a própria razão 
pela qual o direito de propriedade foi atribuído a um certo sujeito”.PERLINGIERI, Pietro. O 
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cela de juristas208 ainda continua a observar tal exigência como um 
limite externo, comparados àqueles do Direito Administrativo.

Contudo, a propriedade deve ser enfocada como um plexo de di-
reitos e deveres, uma relação jurídica entre núcleos de interesses que, 
para configurar o almejado sinalagma,209 deverá contar com condutas 
socialmente úteis por parte dos titulares e dos não proprietários.210

 Ainda nesse mister, também não é possível, ao cuidar do 
princípio da função social da propriedade, querer empregar um 
modelo unívoco perante diversas formas proprietárias. Caso uma forma 
única fosse submetida ao sem número de tipos de propriedade, de-
ver-se-ia exigir a mesma função social de uma propriedade imóvel 
rural do que à propriedade imóvel urbana. Reivindicar a mesma 
força e intensidade de tal função aos titulares de bens fungíveis do 
que dos bens infungíveis; perante os proprietários de bens de con-
sumo, e dos bens de produção.

Por certo que as idiossincrasias, detalhes, diferenças de cada 
regime devem ser observadas sob pena de manietar-se211 em dema-

Direito Civil Na Legalidade Constitucional. Traduzido por: DE CICCO, Maria Cristina, 
Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 940.

208 Como se sabe, boa parte da doutrina ainda encara o direito de forma mais conserva-
dora nesse aspecto específico.

209 “A existência de uma exclusiva é condicionada ao adimplemento de certas obrigações que são 
inseparáveis da qualidade do titular da concessão, bem como pressupõem um correspondente 
direito de terceiros a exigir tais prestações”. Tradução livre de: “L’esistenza d’uma privati-
va è condizionata all’adempimento di certe obbligazioni che sono inseparabili dalla qualità di 
titolare dell’attestato, ne presuppongono già um corrispondente diritto di terzi a reclamare la 
loro prestazione” in RAMELLA, Agostino. Trattato dela Proprietà Industriale. 2ª Edição, 
Vol 1., Turim: Editrice Torino, 1927, p .270.

210 “A partir do momento em que o ordenamento jurídico reconheceu que o exercício dos pode-
res do proprietário não deveria ser protegido tão somente para satisfação do seu interesse, a 
função da propriedade tornou-se social. O novo esquema manifestou-se pela consistência da 
função sob tríplice aspecto: 1°) a privação de determinadas faculdades; 2°) a criação de um 
complexo de condição para que o proprietário possa exercer seus poderes; 3°) a obrigação de 
exercer certos direitos elementares do domínio” in GOMES, Orlando. Direitos reais. Rio de 
Janeiro: Forense, 20ª Edição, 2010, p. 120.

211 “Objeto, sujeitos e estatutos proprietários. Em geral, com base em razões de ordem qualitita-
tiva, se propõe uma distinção entre os vários regimes do direito de propriedade com relação ao 
diverso bem que constitua seu objeto. É uma abordagem certamente a compartilhar, mas que 
deve ser ligada, integrada com outra de natureza quantitativa. A disciplina da propriedade em 
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sia a propriedade, ou afrouxar-se exageradamente a exigência de 
contrapartida perante o bem intitulado – o que poderia implicar em 
violações aos princípios da ordem econômica.212

Portanto, dependendo da natureza jurídica da espécie proprie-
tária, das características quanto à escassez do bem, da premência do 
direito de acesso, aplicar-se-á um regime qualitativamente mais rigo-
roso perante o titular. No âmbito da propriedade intelectual,213 verba 
gratia, a função social também seria mais ou menos exigida, depen-
dendo da importância do bem imaterial214 perante a sociedade.

Tal diferenciação não seria apenas alocada sob o critério da es-
pecialidade da tutela (patentes de invenção, modelos de utilidade, 
marcas, nomes de domínio, desenhos industriais, indicações geo-
gráficas, etc), mas, mesmo dentro deste, também sob a natureza do 
nicho da exclusividade.215

nível constitucional - mas mesmo para o Código Civil - é diversa segundo ela recaia sobre um 
bem de consumo ou de produção; a distinção, de natureza econômica, tem relevância jurídica 
(arts. 43 e 44 Const.)” in PERLINGIERI, Pietro. O Direito Civil Na Legalidade Constitucio-
nal. Traduzido por: DE CICCO, Maria Cristina, Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 925.

212 “A contemplação, nas nossas Constituições, de um conjunto de normas compreensivo de uma 
“ordem econômica”, ainda que como tal não formalmente referido, é expressiva de marcante 
transformação que afeta o direito, operada no momento em que deixa de meramente prestar-se 
à harmonização de conflitos e à legitimação do poder, passando a funcionar como instrumento 
de implementação de políticas públicas (no que, de resto, opera-se o reforço da função de legi-
timação do poder” in GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988. 
14ª Edição, São Paulo: Malheiras, 2010, p.13. 

213 “Da mesma maneira, o Tribunal Constitucional Germânico decidiu, na BVerfGE 31, 229, que o 
direito fundamental à propriedade intelectual deveria ser utilizado conforme sua função social, 
sendo permitido ao legislador ponderá-lo em algumas situações. Deve este utilizar-se de “parâme-
tros racionais que assegurem uma exploração adequada e um uso do direito autoral corresponden-
te à sua natureza e seu significado social” (SCHWABE, Jürgen, op. Cit., 738) In casu, falava—se 
de uma lei que autorizava a inserção e reprodução gratuitas de partes de obras literárias em livros 
escolares” in CIDAD, Felipe Germano Cacicedo. & GAMA, Guilherme Calmon Noguei-
ra da. Função Social no Direito Privado e Na Constituição In GAMA, Guilherme Calmon 
Nogueira. Função Social no Direito Civil. Editora Atlas; São Paulo, 2008, p. 34.

214 Por óbvio que questões envolvendo signos distintivos são menos socialmente afli-
tivas do que matérias pertinentes à patentes farmacêuticas de um medicamento es-
sencial à vida humana.

215 Portanto, dentro do âmbito dos privilégios de invenção, a função social exigida de 
uma patente farmacêutica é deveras distinta daquela esperada de uma tecnologia 
para chassi de motos, ou de energias renováveis.
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Aliás, na leitura do axioma constitucional que trata do princípio 
sob exame, não é feita qualquer delimitação de sua incidência, não 
parecendo razoável exigir função somente aos bens de produção216 
(excluindo, assim, aqueles voltados ao consumo),217 ainda que estes 
sejam mais importantes.

Ainda sob este aspecto, poder-se-ia demandar o exercício fun-
cional da propriedade tanto dos entes privados, quanto dos entes 
públicos, mesmo porque o Poder Público além de se submeter às 
normas que emana (Estado Democrático de Direito), deve guiar a 
população com seu exemplo.

216  “A afirmação segundo a qual «somente os bens produtivos têm uma função social», é des-
mentida pela própria leitura da disposição constitucional que «não prevê exceções à regra da 
função social da propriedade privada». Do contrário, dever-se-ia reservar à função social uma 
interpretação segundo a qual o social se contraporia ao pessoal-individual, prevalecendo, as-
sim, uma postura econômica e produtivista, ainda que atenuada respeito à postura do Código, 
pela referência à realização das justas relações sociais e à solidariedade social. A afirmação 
generalizada de que a propriedade privada tem função social não permite discriminações e 
obriga o intérprete a individuá-la com relação à particular ordem de interesses juridicamente 
relevantes. Assim, tem função social não somente a propriedade do estabelecimento, mas tam-
bém aquela da casa de habitação e dos bens móveis nela contidos, a da oficina artesanal e a do 
pequeno produtor a dos utensílios profissionais e dos animais e instrumentos de trabalho da 
empresa agrícola”. in PERLINGIERI, Pietro. O Direito Civil Na Legalidade Constitucio-
nal. Traduzido por: DE CICCO, Maria Cristina, Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 951. 
No mesmo sentido: “Indaga-se, ainda, se todas as categorias de bens - anteriormente vistas 
- sobre as quais incide a relação jurídica de propriedade estão subordinadas à função social. 
Parece claro que determinadas categorias estão mais estreitamente vinculadas ao princípio 
e não podem sequer ser cogitadas dele apartadas, até por expressa referência constitucional. 
Pense-se, por exemplo, nos bens de produção e nos imóveis rurais, afeitos, por natureza, a pro-
porcionar bem-estar social. No que se refere aos chamados bens de consumo, ou propriedade 
pessoal, a questão não é tranqüila. Parte da doutrina, entende que somente os bens produtivos 
- isto é, aqueles tendencialmente idôneos à produção de outros bens - podem atender interesses 
coletivos, que constituem o pressuposto de fato da função social. Não custa lembrar, porém, 
que a doutrina estrangeira - especialmente a italiana - que defende tal posição leva em conta 
que o artigo 42 da Constituição italiana fala expressamente em “bens econômicos”. A melhor 
posição, porém, é aquela que confere função social aos bens de consumo, especialmente os 
essenciais ao desenvolvimento da personalidade”. in LOUREIRO, Francisco Eduardo. A 
Propriedade como Relação Jurídica Complexa. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 125.

217 Dessa forma não há como se anuir com a conhecida posição de Orlando Gomes 
quando assevera que “Quanto aos bens, é relevante a classificação entre bens de produção, 
bens de uso e bens de consumo, por isso que ‘só os bens produtivos são idôneos à satisfação 
de interesses econômicos e coletivos que constituem o pressuposto de fato da função social’. 
Só apedeutas estendem aos bens de uso o princípio da função social, falando em função social 
da propriedade edilícia ou, até mesmo, na dos bens duráveis”. GOMES, Orlando. Direitos 
reais. Rio de Janeiro: Forense, 20ª Edição, 2010, p. 120.
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Porém, há autores218 que numa leitura exegética (e exótica) da Carta 
Magna, defendem que a função social da propriedade estatal não seria 
exigível, posto que os bens públicos são função social (e, portanto, não 
precisam ter função social) e que estes não seriam objeto de usucapião.

Nessa curiosa toada, a ausência de tipicidade219 quanto à res-
ponsabilização do ente inerte no atendimento do múnus constitu-
cional seria novo entrave a que eventual interessado demandasse o 
cumprimento do princípio.

Contudo, mister se faz diferenciar as três espécies220 de bens pú-
blicos, quais sejam àqueles de uso comum do povo, os de uso especial, e 
àqueles dominicais. Nos dois primeiros há a afetação e o emprego efe-
tivo do bem em prol de algum exercício funcional, podendo se falar em 
bens formal e materialmente públicos – o que ilidiria a usucapião.221

218 “Observa-se que, enquanto dever fundamental, a função social da propriedade, previsto no art. 
5.°, XXIII, da Constituição Federal, deve ser atendida por todos os particulares e, não pelo Es-
tado, pois as sanções jurídicas previstas para o descumprimento da função social da propriedade 
urbana são imputáveis apenas aos particulares, sendo inadequadas para punir os entes públicos 
(União, Estados, DF, Municípios) pelo descumprimento deste dever. Imagine-se que a União 
é titular de imóveis em certo Município. Este, verificando o descumprimento da função social 
por parte daquela, porque não atendem às exigências do Plano diretor, decide aplicar as sanções 
cabíveis, quais sejam: parcelamento ou edificação compulsórios, IPTU progressivo no tempo e de-
sapropriação (arts. 5° a 8.° da Lei 10.257/2001 - Estatuto da Cidade). De início, o Município não 
poderia ordenar o parcelamento e edificação de imóveis públicos, porque isso traduziria invasão 
na autonomia de outro ente federativo (art. 18, CF), que pelo pacto federativo, recebeu o poder de 
auto-administração de seus bens. Demais disso, a operação dependeria de previsão orçamentária 
e liberação da verba pelo ente público federal para implementação das referidas sanções jurídicas” 
ABE, Nilma de Castro. Notas sobre a inaplicabilidade da função social à propriedade pública. 
Brasília: Revista da AGU, Ano VII nº 18. Brasília, out/Nov 2008, p. 148. 

219 “A caracterização da função social como um dever jurídico a ser atendido pelo ente público, 
esbarraria na imposição de uma responsabilização ao ente público, lembrando que a respon-
sabilização da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (titulares do direito sobre o 
imóvel público) não alcança efetivamente o agente público, que, via de regra, foi quem deixou 
de cumprir diversos deveres em relação à gestão do patrimônio imobiliário público” in ABE, 
Nilma de Castro. Notas sobre a inaplicabilidade da função social à propriedade pública. 
Brasília: Revista da AGU, Ano VII nº 18. Brasília, out/Nov 2008, p. 155.

220 “Art. 99. [do Código Civil] São bens públicos: I - os de uso comum do povo, tais como rios, 
mares, estradas, ruas e praças; II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a 
serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusi-
ve os de suas autarquias; III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas 
de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades”.

221 “Portanto, é mister divergir da concepção formal adotada pelo Código Civil, para a distinção 
entre a propriedade pública e a particular. Não é a personalidade jurídica do titular do bem 
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Por outro lado, o bem dominical fora do âmbito do uso, seria 
formalmente público, mas provavelmente afrontaria a função so-
cial exigida – irrestritamente – do objeto apropriado, independente-
mente do sujeito ativo da relação proprietária.222 Outrossim, parece 
que a solução constitucional,223 também repetida no Código Civil, 
de impossibilitar a usucapião dos bens públicos (inclusive domini-
cais) foi uma escolha política e não lógica, ou necessariamente coa-
dunando com os fins sociais exigidos.

Voltando ao elemento em análise no presente capítulo, há uma 
questão hermenêutica interessante peculiar ao Art. 5º, XXIII, da 
Carta Magna no qual é averbado: “A propriedade atenderá a sua fun-
ção social”. Verifica-se, desde logo, que o constituinte apontou aos 
deveres funcionais peculiares ao bem jurídico, tal qual ocorre numa 
obrigação propter rem.224

que determinará a sua natureza, mas a afetação de suas finalidades a um serviço público. 
Vivencia-se uma época em que não se avalia o rótulo, mas a efetividade dos modelos jurídi-
cos. Em outras palavras, se o bem pertencente à União, Estados, Municípios, Autarquias e 
Fundações de Direito Público, não guardar qualquer relação com a finalidade pública exer-
citada pela pessoa jurídica de direito público, haverá possibilidade de usucapião. Contudo, 
se o bem de propriedade da sociedade de economia mista ou empresa pública for direcionado 
a uma atividade tipicamente estatal, servindo à consecução do interesse público, cremos que 
não se viabilizará a usucapião, mesmo que formalmente a coisa pertença ao patrimônio de 
pessoa jurídica de direito privado. Entendimento contrário permitiria a usucapião e, con-
seqüentemente, erigiria obstáculos a regular continuação do serviço público” in FARIAS, 
Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. Rio de Janeiro: Lumen 
Júris: 2009, 6ª Edição, p. 281.

222  “A ausência de concretização da função social, portanto, faz com que cesse a razão pela 
qual se garante e se reconhece o direito de propriedade. O fato de a falta de exercício do 
direito, prolongada e injustificada, não levar à sua perda por prescrição é solução legislativa 
admitida há muito tempo, mas sob grave suspeita de inconstitucionalidade – uma vez que 
se funda no artigo que determina a imprescritibilidade das ações de reivindicação (art. 948 
Cód. Civ.), de fundamento e significado duvidoso - e certamente em estridente contraste com 
a concepção dinâmica (attivistica) e social da propriedade” in PERLINGIERI, Pietro. O 
Direito Civil Na Legalidade Constitucional. Traduzido por: DE CICCO, Maria Cristina, 
Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 948.

223  Art. 183, §3º: “§ 3º - Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião”.

224  “Obrigações propter rem, também chamadas ob rem ou de ônus reais, configuram direitos 
mistos e constituem verdadeiro tertium genus que revela a existência de direitos que não 
são puramente reais nem essencialmente obrigacionais. Destinam-se a tutelar relações em 
conflito dos jura vicinitatis. E aceitável, pelos traços diferenciais com as demais, que elas 
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Ou seja, a preocupação expressa na Constituição Federal não se 
dirige ao aspecto subjetivo da propriedade, àquele titular que goza 
do pólo ativo do bem;225 mas, exatamente ao contrário, se veicula ao 
elemento objetivo da propriedade.

Em sentido parcialmente oposto, Eros Roberto Grau envereda 
entendimento do qual seria o titular da propriedade que teria a fun-
ção e não o objeto da propriedade.226 Entretanto, não parece ter sido 
essa a escolha constitucional, eis que em nenhum momento mencio-
nou o elemento titularidade.

Outrossim, não será o fator mais relevante o indivíduo (ou as pes-
soas) que cumpra a função social, mas se a função social está sendo 
cumprida. Tal digressão é pertinente, posto que se o mandato de oti-
mização que qualifica a propriedade for cumprido por um terceiro não-
-titular, este pode e deverá encontrar guarida contra o primeiro.227

Portanto, no tocante ao exercício da função social de uma pa-
tente, tal elemento interno será cumprido somente – e enquanto – 
houver a disponibilização pública irrestrita, em todo o âmbito na-
cional, em condições razoáveis de preço do produto.

Caso o titular, singularmente, não consiga cumprir simultane-
amente as condições mínimas, o privilégio de invenção como ius ex-
cludendi atentará contra a função social da propriedade numa clara 
colisão de direitos.228

sejam o resultado de composição técnica ou mesmo de transigência entre os dois tipos extre-
mos do direito real e do direito obrigacional, com o escopo de qualificar figuras ambíguas que 
participam tanto de um quanto de outro” in MAIA, Paulo Carneiro. Enciclopédia Saraiva 
do Direito. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 371.

225  Nesse diapasão, note-se que o legislador constituinte não cuidou de asseverar algo 
como “O proprietário atenderá à função social”.

226 “De resto, a fim de que possamos mais fluentemente compreender a ideia de proprie-
dade-função social, cumpre observar ainda que não é a coisa objeto da propriedade 
que tem a função, mas sim o titular da propriedade. Em outros termos, quem cumpre 
ou deve cumprir a função social é o proprietário da coisa” in GRAU, Eros Roberto.  A 
Ordem Econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Ed. Malheiros, 2010, p.248.

227  “O possuidor, como tal, é protegido contra todo ataque (perturbação ou esbulho) a sua relação 
possessória. Basta isso para caracterizar o lugar que a posse ocupa no direito, como institu-
ição independente” in JHERING, Rudolf von. Teoria simplificada da posse. Tradução por 
GAMA, Ricardo Rodrigues. 2ª Edição, Campinas: Russell Editores, 2009, p. 16.

228  “um pressuposto essencial da colisão de direitos é a presença de uma pluralidade de direitos. 
Pois, como é por demais evidente, só faz sentido falar a limitação do exercício de um direito 
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Sem embargo, é possível que a função social – especialmente 
nas hipóteses de limitações ao titular da patente – apenas seja cum-
prida, ou melhor atendida, caso uma pluralidade de utentes dispo-
nibilizem o objeto tecnológico simultaneamente (ainda que o ter-
ceiro não obtenha uma licença perante o titular).

Como foi explanado no subcapítulo acima que cuidou dos re-
quisitos de uso, não servirá de óbice a uma eventual aquisição de di-
reitos – originariamente – por terceiro o mero uso módico, ou cir-
cunscrito da patente de invenção por parte do titular. Aliás, muitas 
vezes tal se dá em nítida incidência de abuso do direito.229

pelo exercício de outro direito se ambos os direitos efectivamente existirem. A par deste pres-
suposto também é geralmente mencionada a impossibilidade de exercício simultâneo e in-
tegral dos direitos colidentes (...) a figura aqui em apreço pressupõe, ainda, que os direitos 
conflituantes pertençam a pessoas diferentes, o que significa, por outras palavras, que, para se 
verificar tal situação, é necessária a existência de pelo menos dois titulares” in SEQUEIRA, 
Elisa Vaz de. Dos pressupostos da colisão de direitos no direito civil. Lisboa: Universidade 
Católica Editora, 2004, p.15 16

229 “os atos emulativos, úteis no passado para se construir a doutrina do abuso do direito, 
tornam-se totalmente desnecessários no sistema atual, sendo a função social um elemento 
interno do domínio, um pressuposto de legitimidade. Muito antes do ato emulativo, a pro-
priedade tem de se submeter a um controle social de utilização positiva na promoção dos va-
lores sociais e constitucionais”. In TEPEDINO, Gustavo. Os direitos reais no novo código 
civil. P. 172. Na mesma toada: “Essa teoria, conhecida como “teoria dos atos emulativos”, 
não corresponde à verdade histórica, pois os romanos sabiam que a simples intenção não 
torna ilícito o ato e que a pesquisa dela pertence ao domínio das excogitações metajurídicas 
(mullus videtur dolo facere qui suo iure utitur, qui suo iure utitur neminem laedit). 
Asseveram, então, os modernos que ao proprietário são vedados todos os atos que causem 
influências nocivas ou molestas no imóvel alheio e que constituam uso anormal da coisa; os 
que puderam ser justificados pelo uso normal, vale dizer, pelas condições dominantes numa 
certa sociedade, conquanto prejudiquem o vizinho, devem ser permitidas. Essa teoria “do 
uso normal” foi substituída pela “teoria da necessidade” segundo a qual são as necessidades 
sociais absolutas e gerais que autorizam o incômodo; se elas não existem, não se pode tole-
rar o immittere in alienum ou o facere in alieno. Ema última doutrina parece atingir a 
verdade histórica e dogmática pela combinação das teorias do uso normal e da necessidade” 
CHAMOUN. Ebert. Instituições de Direito Romano. 6ª Edição, Rio de Janeiro: Editora 
Rio, 1977, p. 235. Também vale o registro de que: “Em uma perspectiva solidarista e 
funcional, o proprietário não pode realizar um ato que lhe cause uma vantagem mínima 
para criar uma grande desvantagem ou um dano a outrem. O recurso à proporcionalidade 
permite superar algumas posturas rígidas que ou impedem a realização de qualquer ato ou, 
vice-versa, excluem na prática a operatividade da proibição” in PERLINGIERI, Pietro. 
Direito Civil na Legalidade Constitucional. Traduzido por: DE CICCO, Maria Cristina, 
Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 956.
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Por outro lado, não há que se falar em função social da pro-
priedade imaterial patentária como sinônimo de altruísmo230 de seu 
titular, mas é exigível um justo meio que promova os valores consti-
tucionais de tutela da propriedade, e de acesso aos bens.

Dessa forma, a função social será o instrumento, a luz guia, que 
conduzirá a habilitação à usucapião (do direito ao uso, gozo e fruição) 
de um privilégio de invenção, limitando e conformando a liberdade231 
do titular da patente, e conduzindo ao bem comum de que trata o ar-
tigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.232

Portanto é possível concluir que: i) a função social labora como 
elemento legitimador da propriedade e da posse; ii) sendo presti-
giada constitucionalmente no âmbito objetivo, em predominância 
perante o elemento subjetivo; e iii) deverá ser adimplida pelo ter-
ceiro utente para que sua posse seja legítima, ainda que contra o afã 
do titular da patente.

230  “não se pode interpretar a função social do contrato de modo a exigir dos contraentes um 
comportamento altruístico, a impor que eles procurem realizar, antes de seus interesses, os 
interesses dos outros. Na realidade, a perspectiva funcional do direito contratual desloca o fun-
damento das situações subjetivas, antes ancorado na vontade do indivíduo, para os interesses 
e valores da coletividade. Porém, isto não quer dizer que as pessoas não possam mais se servir 
de seus direitos para satisfazer os seus interesses. Ao contrário, o que se pode entender é que 
a própria razão que justifica que essa pessoa possa exercer os seus direitos em seu benefício é 
uma razão do ordenamento. Com efeito, há um interesse social a ser atendido quando se tutela 
o interesse individual de cada pessoa, assim como há quando se tutela a satisfação de interesses 
difusos ou coletivos que estejam eventualmente envolvidos na realização daquele contrato. Na 
realidade, não raro a tutela de um interesse coletivo se confunde com a de um interesse indivi-
dual; por exemplo, o interesse coletivo em promover acesso à habitação se revela na tutela indi-
vidual do inquilino” in RENTERIA, Pablo Valdemar. Considerações acerca do atual debate 
sobre o princípio da função social do contrato in MORAES, Celina Bodin de. Princípios do 
Direito Civil Contemporâneo. Editora Renovar; Rio de Janeiro, 2006, p. 305.

231 “Existe, evidentemente, uma atuação contínua e progressiva do Estado para limitar a liber-
dade e o arbítrio do titular do direito em favor do bem comum e dos interesses sociais” in 
WALD, Arnoldo. Direito das coisas. 12ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2009, p.03.

232 “Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem 
comum”.
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A Incidência de outros direitos 
sobre a patente

Uma vez traçadas as linhas gerais quanto à usuca-
piabilidade do direito patentário, por sua natureza 
real, proprietária, móvel e resolúvel,1 insta delimitar 
tal proposta de solução jurídica face à possibilidade 

de um conflito aparente com outros institutos.

1. A convivência com a licença compulsória2

No presente subcapítulo será objeto de análise o instituto das 
licenças compulsórias, enfocando nas suas peculiaridades e diferen-
ças perante uma eventual usucapião de inoponibilidade por parte de 
um terceiro não-titular.

1 “daí insistir em que domínio resolúvel existe quando a causa de sua aquisição en-
cerra, em si, o princípio de sua resolução” in FACHIN, Luiz Edson. Comentários ao 
código civil. Parte especial do Direito das Coisas (Arts. 1.277 a 1.368). Coordenador 
Antônio Junqueira de Azevedo. Vol 15, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 320.

2 Para um estudo mais completo deste tema controverso, permite-se a remissão 
à: BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Uma abordagem propedêutica ao licenciamento 
compulsório de patentes farmacêuticas In PLAZA, Charlene Maria C. De Avila e alii, 
Propriedade Intelectual, inovação tecnológica e bioenergia. Goiania: Editora da 
PUC-Goiás, Vol II, 2009, do qual alguns trechos – a seguir – foram extraídos, devi-
damente alterados, adicionados, e editados.
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Antes de tangenciar a seara das licenças obrigatórias, uma visão 
sistemática constitucional parece útil à compreensão do instituto que 
labora com o viés necessidade social versus interesse privado.

Na observância do axioma – peculiar ao Direito Administra-
tivo – da supremacia do interesse público, há alguns institutos no 
ordenamento jurídico pátrio que se assemelham ao instituto objeto 
do estudo: a Requisição,3 os Empréstimos Compulsórios,4 a Ex-
propriação,, e a Desapropriação.5

Entre os institutos ora consignados, a licença compulsória se 
assemelharia – mais – com a desapropriação, pois, além de outras 
características, há uma devida retribuição pecuniária. No entanto, 
o titular da tecnologia não perde a posse/uso de seu bem, supri-
mindo-se, tão somente, a exclusividade absoluta ao direito.

Nesse diapasão específico, ressalte-se que há uma aproximação 
prática com o instituto da usucapião inclusiva conforme proposto no 
capítulo supra, posto que em ambas as hipóteses o titular originário 
permanece com o direito/dever de exercer sua patente positivamente. 

Pode-se conceituar genericamente o instituto da licença compulsó-
ria como a utilização do objeto da tecnologia interditada, sem a autori-
zação do seu titular, mediante uma intervenção administrativa (ainda 
que corroborada em sede judicial). O que variará será o fato gerador 
concessório, variando do abuso do direito6 de seu titular, da necessidade 

3 (artigo 5º, XXV da CF) - “O apossamento consiste numa atuação material, por meio da qual 
a Administração Pública se investe fisicamente no uso e fruição da coisa, que poderá ser mó-
vel ou imóvel” in JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: 
Editora Saraiva, 2005, pg.417.

4 (artigo 154 da CF) – “A união poderá instituir: II – na iminência ou no caso de guerra 
externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os 
quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua criação.

5 (artigo 184 da CF) – “Compete à União desapropriar por interesse social (...) mediante 
prévia e justa indenização”.

6 “De início chama atenção o fato de se tratar de abuso do direito, não de direito, haja vista 
que não se abusa do ordenamento como um todo, mas de um determinado direito. O abuso 
configura-se, justamente, no exercício de um certo e determinado direito subjetivo de modo 
contrário à ordem jurídica” in CARDOSO, Vladimir Mucury. O abuso do Direito na Pers-
pectiva civil-constitucional in MORAES, Celina Bodin de. Princípios do Direito Civil 
Contemporâneo. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2006, p. 64. Ainda: “Não foi feliz, 
todavia, o legislador de 2002, ao definir o abuso de direito como espécie de ato ilícito. A opção 
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pública absolutamente desvinculada ao “dono da patente”, ou como 
sanção administrativa por infração da ordem econômica.

Como leciona a doutrina, 

de fato, o termo ‘licença compulsória’ pode gerar uma compre-
ensão equivocada, uma vez que a palavra ‘licença’ normalmente 
implica numa autorização voluntária concedida pelo seu titular, 
ao invés de uma intervenção administrativa à liberdade indivi-
dual através do governo.7

Por sinal, o texto8 do Acordo TRIPS que prevê a atuação dos Es-
tados membros em instituírem tal faculdade, tem como foco o equi-
líbrio entre direitos e obrigações. Não deixa, portanto, de realçar a 
essência de relação jurídica complexa que advém da patente.

legislativa contraria a doutrina mais moderna do abuso de direito, que procura conferir-lhe 
papel autônomo na ciência jurídica (Cunha de Sá, Abuso, p. 121). A ultrapassada concepção 
do abuso de direito como forma de ato ilícito, na prática, condicionava sua repressão à prova de 
culpa, noção quase inerente ao conceito tradicional de ilicitude. No direito civil contemporâ-
neo, ao contrário, a aferição de abusividade no exercício de um direito deve ser exclusivamente 
objetiva, ou seja, deve depender tão-somente da verificação de desconformidade concreta entre 
o exercício da situação jurídica e os valores tutelados pelo ordenamento civil-constitucional. 
Além disso, a associação do abuso com o ilícito restringe as hipóteses de controle do ato abusivo 
à caracterização do ato ilícito, deixando escapar um sem-número de situações jurídicas em que, 
justamente por serem lícitas, exigem uma valoração funcional quanto ao seu exercício. Assim 
sendo, o art. 187 do CC, que define o abuso de direito como ato ilícito, deve ser interpretado 
como uma referência a uma ilicitude lato sensu, no sentido de contrariedade ao direito como 
um todo, e não como uma identificação entre a etiologia do ato ilícito e a do ato abusivo, que 
são claramente diversas” in TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena Barboza, 
& MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil Interpretado Conforme a Constituição 
da República. Vol. I. Editora Renovar, Rio de Janeiro, 2007, p.346.

7 Tradução livre e interpretada de: “Actually, the term “compulsory licences” is a misno-
mer, if not an oxymoron, to the extent that the word “licence” normally implies a voluntary 
authorization granted by the right owner, not an administrative interference with individual 
freedom by a Government” in CARVALHO, Nuno Pires de. The TRIPS regime of patent 
rights. Haia: Kluwer Law International, 2002, p. 230.

8 em seu artigo 7º: “A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de 
propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica 
e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores 
e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar 
social e econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações”.
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O licenciamento compulsório, destarte, funciona como um 
elemento essencial dentro desse balanço, da manutenção do si-
nalagma, estimulando o titular da patente a usar devidamente a 
concessão estatal, bem como possibilitando a terceiros que exer-
çam o múnus público da função social.

Interessante, aliás, que o equilíbrio para a justificação do di-
reito de exclusiva se dá em, pelo menos dois momentos: a) na cons-
tituição do direito, quando os requisitos legais para a concessão da 
patente serão primordiais; e b) com a concessão patentária. Para o 
titular patentário permanecer com a exclusiva “absoluta”, deve pro-
mover função jurídica que ultrapasse seu próprio interesse, legiti-
mando a interdição mercadológica.

No tocante a nomenclatura popularmente conhecida como que-
bra de patente, insta ressaltar ser um resquício patrimonialista dupla-
mente equivocado. Enquanto direito evanescente, obviamente um 
privilégio de invenção não é sujeito a “quebras”. Ademais, a no-
menclatura passa uma impressão de violação do direito, quando, na 
maioria das vezes, trata-se da correção por mau uso9 – e até, agora 
sim, violação – de uma pretensão.

Para uma compreensão internacionalizada da disciplina, mis-
ter realizar sucinta análise dos dispositivos da Convenção União 
de Paris (doravante CUP) e, posteriormente, do Acordo TRIPS, 
acerca do tema.

Na CUP, o artigo 5º, comporta os ditames gerais sobre o po-
lêmico instituto,10 e, como aponta Bodenhausen,11 o licenciamento 

9 “Em definitivo, tem-se abuso toda vez que um comportamento, ainda que coincidindo com o 
conteúdo do direito considerado de um ponto de vista formal, substancialmente constitui um 
seu desvio” PERLINGIERI, Pietro. O Direito Civil Na Legalidade Constitucional. Tradu-
zido por: DE CICCO, Maria Cristina, Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.684.

10 Sendo pertinente consignar o seguinte trecho: “Artigo 5º (A) (2): Cada país da União 
terá a faculdade de adotar medidas legislativas prevendo a concessão de licenças obrigatórias 
para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela 
patente, como, por exemplo, a falta de exploração”.

11 BODENHAUSEN, G. H. C. Guide to the application of the Paris Convention For The 
Protection of Industrial Property. Genebra: BIRPI, 1968, p. 69.

livro.indd   166 6/8/2012   09:37:50



167

Direito Civil da Propriedade Intelectual

compulsório foi uma medida sugerida como repressiva ao abuso12 
no exercício dos direitos patentários, que pode se dar, verbi gratia, 
i) pela falta de uso; ii) pela recusa na concessão de licença voluntá-
ria para com proposta razoável; iii) pelo uso inadequado;13 iv) pelo 
preço aviltante do produto.

A última causa de abuso de patentes, no âmbito do direito civil 
seria bastante próxima da concepção jurídica de lesão, enquanto vi-
ciadora da vontade, em especial no que trata de produtos essenciais à 
vida humana. A exclusiva traz como corolária a hipossuficiência do 
consumidor que poderá eleger, tão somente, se contratar, mas não 
negociar valores.14

No entanto, nada veda que um país da União (entidade que 
consolida os Estados membros da norma internacional) utilize 
d’outra solução para sanar tais hipóteses abusivas, desde que ob-
serve o disposto na Convenção de Paris. Assim, a priori, não há 
qualquer problema na permissão, concomitante, de um regime ju-
rídico prescrito às licenças compulsórias, e outros relevantes à uma 
usucapião civil, ou quaisquer medidas de direito administrativo.

Ou seja, a CUP não torna incompatíveis os demais instrumen-
tos administrativos de intervenção na propriedade privada, tais 

12 “A teoria do abuso do direito passa então a rever o próprio conceito de direito subjetivo, 
relativizando-o. Com efeito, a caracterização do ato abusivo depende do estabelecimento de 
limites ao exercício do direito subjetivo, além dos quais o titular ingressa no plano da antiju-
ridicidade, sujeitando-se às sanções correspondentes. Importa, portanto, no reconhecimento 
de sua relatividade e significa uma valorização da conduta segundo determinados critérios, 
os quais serão examinados adiante. A teoria aplica-se também a outras prerrogativas in-
dividuais, como as liberdades, faculdades, funções ou poderes, visto que todas as possuem 
igualmente um fundamento axiológico in CARPENA, Heloísa. O abuso do direito no Có-
digo Civil de 2002 – Relativização de direitos na ótica civil-constitucional. In TEPEDINO, 
Gustavo José Mendes. A parte Geral do Novo Código Civil, estudos na perspectiva 
civil-constitucional. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2007, p.404. 

13 “E discorrendo, nada disto é bom em si mesmo, mas pode tornar-se tal, segundo o 
modo por que a ação se realiza. Resulta o bem quando se age com beleza e justiça; 
resulta o mal, se se procede com iniquidade” in PLATÃO. O banquete. São Paulo: 
Edipro de bolso, 2009, p. 30.

14 No Código Civil de 2002: “Art. 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente 
necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao 
valor da prestação oposta”.
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como aqueles enumerados na Constituição da República Federa-
tiva do Brasil.

O termo “abuso” pode ser averiguado na hipótese em que “o 
titular tenha usado o poder de exclusiva conferido pela patente de modo a 
prejudicar, violar, [de má-fé] o interesse público ou dos concorrentes“,15 
como na antiga ótica dos atos emulativos.16

Ressalte-se que o abuso do direito, ao contrário da simples vio-
lação, reveste-se de uma aparência formal de validade, legitimidade, 
mas seu exercício tem como único – ou principal – escopo prejudicar 
terceiros, sem trazer qualquer benefício – justo – ao seu titular.

Ou seja, dentro do parâmetro contemporâneo segundo o qual 
as relações jurídicas se pautam pela sua função, e não mais, somente, 
por sua estrutura, o abuso do direito seria estruturalmente lícito, mas 
funcionalmente incompatível com a ordem jurígena.

Averbe-se que nem sempre o mero desuso do objeto da exclu-
siva tecnológica implique em abuso do direito, especialmente numa 
hipótese de inexistir demanda mercadológica para o objeto da pa-
tente, e/ou não tendo aparecido interessados na licença voluntária.

Por sinal, o artigo 5º, A, 2, da CUP, cuida da premissa segundo 
a qual a patente não pode existir sob o único fundamento de vedar 
a concorrência na exploração da tecnologia interditada. O requisito 
do uso – para fins da licença compulsória, frise-se – é exigível após 
um tempo razoável para a organização da produção, bem como 
para a autorização de comercialização da ANVISA (na hipótese de 
farmacêuticos). Se o titular detiver a autorização, bem como estiver 
organizado à produção, o desuso, então, pode configurar um abuso.

O mesmo se dará na hipótese de licença ou cessão do direito 
de exclusiva, pois o licenciado – por sub-rogação – tem o dever de 

15 Tradução livre e interpretada: “the patentee has used the exclusionary interests conferred 
by the patent in a manner which involves a disregard of, or injury to, the interests of the pub-
lic or the interests of competitors”, in LADAS, Stephen. Patents, trademarks, and related 
rights. Cambridge: Havard University Press, 1974, vol I, 1975, p. 528.

16 “Destacavam-se, na configuração do ato emulativo, esses dois elementos: o intuito de lesar e a 
ausência de proveito para o sujeito que praticara a ação” in CARDOSO, Vladimir Mucury. 
O abuso do Direito na Perspectiva civil-constitucional in MORAES, Celina Bodin de. Prin-
cípios do Direito Civil Contemporâneo. Editora Renovar; Rio de Janeiro, 2006, p. 64.
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cumprir a chancela estatal na circulação da tecnologia cuja autori-
zação foi delegada.

A compreensão do termo “falta de exploração” ficou ao crivo 
de cada país membro da União, como um conceito jurídico indeter-
minado. No entanto, pela promoção de uma pura exegese, a mera 
ausência de produção local não justificaria a ausência na exploração.

Dessa forma há uma clara contradição entre a aplicação sub-
suntiva da leniência dada ao titular (para que não seja obrigada a 
produzir localmente), e a direção constitucional que determina o 
exercício de qualquer situação jurídica patrimonial conforme a fun-
ção social. Verifica-se, assim, evidente contraposição entre interesse 
individual do titular (que poderá gozar de melhor eficiência eco-
nômica direta da importação do objeto tecnológico d’alhures), e o 
interesse social nacional (que sempre ganha com a fabricação local).

Tal hermenêutica, entretanto, resulta em conflito direto com os 
valores constitucionais vigentes que condicionam a tutela da pro-
priedade industrial, ao desenvolvimento sócio-econômico-tecnoló-
gico do país, mas não foca tal valor para o individualismo proprietário. 

Portanto, a mera concessão da exclusiva que permitirá o titu-
lar atender ao requisito uso, sem qualquer fabricação local, poderá 
significar que a patente seja um feixe habilitador de grandes impor-
tadores, que não empreguem, ou estimulem o desenvolvimento do 
interesse público primário nacional.17

Sem embargo, o artigo 5, A, (3) da CUP tangencia a penalidade 
máxima para o titular de patente omisso, qual seja a caducidade da 
propriedade.18 O escopo do artigo 5, A, (3), é maior do que o ante-

17 “O abuso pode se dar no plano funcional, e atinge a finalidade da instituição do privilégio: 
concedido para estimular o investimento industrial ‘) passa a assegurar somente a importa-
ção, reduzindo a industrialização interna. Pode ocorrer no plano temporal: através de inúme-
ros mecanismos (vinculação do produto a uma marca) se estende a ação material da patente 
para: além de sua expiração. Dar-se-á, enfim, uma expansão da capacidade ofensiva, do poder 
econômico-jurídico próprio a um privilégio, através das praticas restritivas e dos cartéis de 
patentes” in BARBOSA, Denis Borges. Usucapião de Patentes e Outros Estudos de Pro-
priedade Industrial. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2006, p.232.

18 Artigo 5º (A) (3): A caducidade da patente só poderá ser prevista para os casos em que a 
concessão de licenças obrigatórias não tenha sido suficiente para prevenir tais abusos. Não 
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rior, posto que o 5, A, (2), só engloba casos de insuficiência na explo-
ração. Uma ponderação advinda do dispositivo é que a caducidade 
é tida como medida mais extrema do que o licenciamento compul-
sório, pois o uso através da licença obrigatória vedaria a configura-
ção do primeiro instituto.19

Ou seja, na inteligência do dispositivo, a caducidade do pri-
vilégio deve ser antecedida de um licenciamento compulsório, de 
modo que nos países onde não há a previsão acerca das licenças 
obrigatórias, a caducidade não seria possível sem importar na vio-
lação da Convenção.20 Destarte, é pertinente frisar que a licença 
compulsória serve como instituto paliativo às lesões sofridas pelos 
outros núcleos de interesses (além do aspecto subjetivo da titulari-
dade), e intermediário à perda completa da propriedade.

Tal hermenêutica legal não foi afetada pelo advento ulterior 
do Acordo TRIPS, pois o licenciamento compulsório não foi me-
dida imposta pelo Acordo posterior, mas, tal como na CUP, apenas 
objeto de faculdade.

Saliente-se que nas hipóteses de interesse público iminente, 
tais como catástrofes nacionais, ou internacionais, tal artigo não 
é aplicável.21

Com relação ao artigo 5, (A), (4),22 o dispositivo trouxe opções 
de aplicação do instituto tendo em vista os diferentes sistemas de 

poderá ser interposta ação de declaração de caducidade ou de anulação de uma patente antes 
de expirar o prazo de dois anos, a contar da concessão da primeira licença obrigatória.

19 LADAS, Stephen. Patents, trademarks, and related rights. Cambridge: Havard Univer-
sity Press, 1974, vol I, 1975, p. 529.

20 BODENHAUSEN, G. H. C. Guide to the application of the Paris Convention For The Protec-
tion of Industrial Property. Genebra: BIRPI, 1968, p.72; LADAS, Stephen. Patents, trade-
marks, and related rights. Cambridge: Havard University Press, 1974, vol I, 1975, p. 532.

21 BODENHAUSEN, G. H. C. Guide to the application of the Paris Convention For The 
Protection of Industrial Property. Genebra: BIRPI, 1968, p. 70.

22 Artigo 5º (A) (4): Não poderá ser pedida licença obrigatória, com o fundamento de falta ou 
insuficiência de exploração, antes de expirar o prazo de quatro anos a contar da apresentação do 
pedido de patente, ou de três anos a contar da concessão da patente, devendo aplicar-se o prazo 
mais longo; a licença será recusada se o titular da patente justificar a sua inação por razões 
legítimas. Tal licença obrigatória será não exclusiva só será transferível, mesmo sob a forma de 
concessão de sublicença, com a parte da empresa ou do estabelecimento comercial que a explore.
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concessão de privilégios de invenção: a) os sistemas de análise de 
mérito;23 e b) os sistemas onde o mérito não é analisado.24 Uma das 
razões que poderiam justificar a insuficiência de exploração é a 
proibição de importação do objeto da tecnologia, tal qual já ocorreu 
por resolução da CACEX no Brasil.25

Porém, empecilhos atinentes à importação não eximem o ti-
tular da patente de buscar medidas alternativas para a disponibi-
lização nacional. Ainda que uma decisão administrativa do órgão 
de controle vede o acesso ao produto advindo d’alhures, e que tal 
cesse a incidência da licença compulsória; não há qualquer atra-
vancamento para a ocorrência da usucapião, se um nacional lograr 
êxito e exercer um dos poderes vedados pela exclusiva, por lapso 
temporal suficiente. 

A Convenção dá margem à discricionariedade acerca do en-
tendimento sobre “razões legítimas”, outro conceito jurídico indeter-
minado, o que deve ser objeto de elaboração legislativa dos países 
membros26 da União. 

Na parte final do dispositivo é prevista limitação à transferên-
cia da autorização estatal, mesmo porque o licenciamento compul-
sório tomará como base o mérito individual do licenciado. O que se 
visa coibir é a mercancia do direito de licença, pois feriria o geist do 
instituto que visa à pronta comercialização da tecnologia.

Portanto, no que concerne a CUP, pode-se concluir que a Con-
venção não previu hipóteses de licenciamento compulsório que não 
estivessem vinculadas ao abuso do poder patentário. Assim, antes 

23 Como no Brasil onde o INPI demora vários anos antes de decidir administrativa-
mente acerca da concessão de patente.

24 Como no sistema de Luxemburgo, França e Itália (nesse último caso o sistema é 
híbrido).

25 “APELAÇÃO CÍVEL – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MARCA – CADUCIDADE - 
MOTIVO DE FORÇA MAIOR – RECURSO IMPROVIDO. I - A suspensão temporária 
de importação, determinada pela Carteira de Comércio Exterior – CACEX, é motivo de força 
maior a impedir a caducidade de registro, em conformidade com o art. 94 do antigo Código 
de Propriedade Industrial”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Vice-Presidência, 
Des. Fernando Marques, RESP em AC 1995.51.01.013015-9, DJ 28.05.2008.

26 LADAS, Stephen. Patents, trademarks, and related rights. Cambridge: Havard Univer-
sity Press, 1974, vol I, 1975, p.532.
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do advento de TRIPS, questionava-se sobre a possibilidade de sua 
concessão em outras hipóteses.27 Uma vez apuradas as questões 
principais atinentes às peculiaridades das licenças obrigatórias na 
Convenção União de Paris, abordam-se, doravante, as minúcias 
pertinentes e tocantes ao Acordo TRIPS.

Conforme reporta a doutrina, 

o artigo 31 não define em quais condições uma licença compul-
sória pode ser concedida, mas isso não significa que os governos 
possam concedê-la por razões frívolas, ou sem qualquer razão 
(...) Apenas interesses sociais e coletivos justificam a concessão.28

Por sinal, a concessão de uma licença compulsória “abusiva”, 
imotivada, viola tanto a natureza do instituto patentário, bem como 
o artigo 28.1 de TRIPS que regula os atributos do titular. 

Outra premissa que – teoricamente – não se enquadraria com 
o licenciamento compulsório é o da obrigatoriedade de produção 
local. Houve expressa proposta de aditamento ao artigo 31 nesse 
sentido que restou vetada nas tratativas do Acordo, por violar o 
axioma do tratamento nacional,29 bem como impor tratamento 
discriminatório.30 Entretanto, uma hermenêutica exegética do dis-
positivo poderia violar princípios da ordem econômica brasileira, 
além de promover o sucateamento dos investimentos diretos no 
território nacional.

27 Ventile-se que, em 1954, no famoso caso Parke-Davis julgado pela House of The Lor-
ds, entendeu-se que era sim possível conceder o licenciamento compulsório, haven-
do interesse público envolvido.

28 Tradução livre de: “Article 31 does not define the grounds on which compulsory licens-
es may be granted does not mean that governments may grant those licenses on frivolous 
grounds or on no grounds (…) Only social and collective interests justify the grant”, in 
CARVALHO, Nuno Pires de. The TRIPS regime of patent rights. Haia: Kluwer Law 
International, 2002, p.232.

29 Segundo o qual não se poderia dar tratamento diferenciado, in pejus, aos estrangei-
ros, face aos patrícios.

30 Também não é possível conceder ex officio licenças compulsórias de pleno direito 
apenas para determinadas áreas, sob pena de tratamento discriminatório.
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Voltando ao artigo comentado, a doutrina entende que: “o ar-
tigo 31 deve ser visto como um conjunto de condições que visam à proteção 
dos direitos privados dos titulares da patente, e não no intuito de facilitar a 
concessão de uma licença compulsória” .31

O mencionado artigo, com a previsão em sua primeira alínea,32 
explicita que o licenciado deve ser imediatamente habilitado para 
a pronta produção de modo a suprir o fato gerador concessório da 
licença obrigatória.

Ressalte-se ainda, que o licenciamento compulsório não deve 
ser utilizado como instrumento para barganhar ou uniformizar 
preços dentro de um determinado setor, em serventia de eventu-
ais ameaças estatais.

Tem-se, com efeito, que a leitura do dispositivo do artigo 31 
(b)33 é clara no sentido do ônus34 ao pretendente à licença de ter re-
alizado oferta pertinente, e compatível, com o preço do objeto no 
nicho mercadológico pertinente a cada ramo – específico – da tecno-
logia a ser licenciada.

Com relação ao tempo entre a oferta e a resposta do oblato, 
a doutrina35 entende como “razoável” o lapso entre três a seis 

31 Tradução livre e interpretada de: “Article 31 should be seen as a set of conditions that aim 
at protecting the private rights of patent owners, not at facilitating the grant of compulsory 
licences” in CARVALHO, Nuno Pires de. The TRIPS regime of patent rights. Haia: Klu-
wer Law International, 2002, p. 238.

32 Art. 31 (a) a autorização desse uso será considerada com base no seu mérito individual.

33 Art. 31 (b) esse uso só poderá ser permitido se o usuário proposto tiver previamente buscado 
obter autorização do titular, em termos e condições comerciais razoáveis, e que esses esforços 
não tenham sido bem sucedidos num prazo razoável. Essa condição pode ser dispensada por um 
Membro em caso de emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência ou em 
casos de uso público não comercial. No caso de uso público não comercial, quando o Governo ou 
o contratante sabe ou tem base demonstrável para saber, sem proceder a uma busca, que uma 
patente vigente é ou será usada pelo ou para o Governo, o titular será prontamente informado;

34 “Ônus: o chamado obbligo potestativo. O ônus é a situação passiva na qual o titular deve 
comportar-se não no interesse de outrem, mas sim, próprio. O ônus é definido - com expressão 
de conveniência - como obbligo potestativo, no sentido de que o seu titular pode realizá-lo ou 
não” in PERLINGIERI, Pietro. O Direito Civil Na Legalidade Constitucional. Traduzido 
por: DE CICCO, Maria Cristina, Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 698.

35 CARVALHO, Nuno Pires de. The TRIPS regime of patent rights. Haia: Kluwer Law 
International, 2002, p. 234.
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meses. Essa discussão, no Brasil, está superada com a vigência da 
Lei 9.279/96, nos termos do artigo 73, §1º, que determinou o lapso 
de sessenta dias.

Uma questão que também surge é sobre a negativa de resposta 
do titular, mesmo na hipótese em que a oferta observou rigorosa-
mente os padrões de mercado. Nesse caso, a mera negativa desa-
companhada de um interesse público forte, não deve a licença ser 
automaticamente concedida, mas certamente tal ato poderá compu-
tar como abuso do direito e ser sancionado pelas normas antitruste. 
Dessa forma, isso não significa que a resposta se trata de ato “discri-
cionário” do titular, nem que este deva se escusar de, pelo menos, 
efetuá-la argumentando as justas razões da recusa.

Nesse sentido, a doutrina concorrencial destaca que a mera 
existência da patente, em especial quando se tratar de uma essen-
tial facility, não autoriza o titular a “vedar a utilização desse mesmo 
direito em outro mercado derivado, onde ele se qualifica como es-
sencial. Quanto mais distintos são os mercados e quanto maior for a 
restrição à concorrência no mercado a jusante, decorrente da recusa 
de acesso ao bem, mais forte será o argumento no sentido de permi-
tir a sua licença compulsória”.36

Portanto uma destinação do uso patentário com fixação de 
preços muito altos importa no estabelecimento de um mercado de 
acesso diminuto e restrito, sem que isso signifique ser legítima a 
exclusão de um terceiro interessado na exploração dos mercados 
negligenciados.

Com relação à exigência “uso (...) previamente”, parece que a 
mera ausência de resposta do titular não assegura ao pretendente da 
licença o direito de utilizar a tecnologia objeto de interdição; pois no 
registro da doutrina: “Em qualquer hipótese, licença compulsória conce-
dida sem base em interesse púbico carece de ato administrativo prévio”.37

36 NESTER, Alexandre Wagner. Teoria das Essential Facilities e Propriedade Intelectu-
al. In MOREIRA, Egon Bockmann. e MATTOS, Paulo Todescan Lessa. Direito Con-
correncial e regulação econômica. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2010, p. 121

37 Tradução livre e interpretada de: “In any event, compulsory licences on non-specific 
grounds of public interest do need an administrative act” in CARVALHO, Nuno Pires de. 
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Por sinal, a necessidade de prévia autorização do titular não 
é vinculada, tão somente, aos terceiros da seara privada, mas, tam-
bém, pelos governos e entes públicos. A parte final do dispositivo, 
“sabe ou tem base demonstrável para saber”, demonstra que o princípio 
estampado no artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro não se aplica às patentes, de modo que o ônus da prova 
cognitiva da existência da exclusiva caberia ao titular.38

No tocante ao artigo 31, (c)39 do Acordo TRIPs, a primeira li-
mitação prescrita cuida do aspecto temporal. Ao contrário do que 
acontece com as licenças voluntárias, o prazo de duração da licença 
não – necessariamente – coincidirá com o término do privilégio, mas 
apenas existirá enquanto a necessidade existir permanecer a neces-
sidade. Ressalte-se que, perante uma hipótese de usucapião paten-
tária, tal delimitação temporal representará uma das relevantes dis-
tinções frente ao instituto de aquisição originária da propriedade.

A segunda limitação cuida do escopo da licença: a “autoriza-
ção” tangenciará apenas a mesma invenção (ou a parcela das reivin-
dicações), para o nicho específico a qual a tecnologia foi destinada, 
e não demais tecnologias do mesmo titular, ou outras reivindica-
ções da mesma patente que não sejam fato gerador para a interven-
ção administrativa.

Outra limitação decorrente da licença é o uso destinado à região 
que demanda tal licença. Portanto, ao contrário do poder da patente, 
a licença pode ser limitada a uma parcela do território de proteção. 
Tal distinção também é pertinente às hipóteses de usucapião sob de-
bate, eis que, a priori, o usucapiente (inclusivo ou exclusivo) poderá 
livremente gozar do objeto de direito real, sem delimitação de zonas 
dentro do país pertinente.

The TRIPS regime of patent rights. Haia: Kluwer Law International, 2002, p. 236.

38 Não se poderia concordar com algum enunciad do tipo: “Todos se escusam de conhecer a 
patente”. Por outro lado, pelo princípio da publicidade dos atos administrativos, uma 
vez publicada na RPI, é facultada ao público a informação do direito de exclusiva.

39 Art. 31 (c) o alcance e a duração desse uso será restrito ao objetivo para o qual foi autorizado 
e, no caso de tecnologia de semicondutores, será apenas para uso público não-comercial ou 
para remediar um procedimento determinado como sendo anticompetitivo ou desleal após um 
processo administrativo ou judicial.
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A não exclusividade40 da licença assegura ao titular a continui-
dade do uso de sua tecnologia, bem como possibilita o licenciamento 
do último para terceiros distintos do licenciado compulsoriamente. 
À bem da verdade, o sistema de patentes foi edificado no intuito de 
estimular a prática de transferência de tecnologia, no afã de coadu-
nar com o máximo de licenciamento possível, propostas nobres que 
muito diferem da realidade.

Com efeito, na sequência dos dispositivos que regem tal mo-
dalidade de aquisição derivada do acesso à tecnologia, a parte 
final da norma prevista no artigo 31, (g),41 deixa claro que não ha-
verá “coisa julgada” quanto à existência do fato gerador da licença 
compulsória. Desta forma, observar-se-á o princípio rebus sic stan-
dibus quanto aos elementos legitimadores da licença. Esse dispo-
sitivo constitui outra importante distinção da modalidade usuca-
piente, pois uma vez sucedida não haveria o retorno ao status quo 
ante por uma mera alteração fática.

O mencionado dispositivo também evidencia a necessidade de 
balancear os interesses contrapostos: cancelamento da licença versus 
manutenção da licença até, pelo menos, a recuperação dos investi-
mentos pelo licenciado.

Por sua vez, a remuneração de que trata o artigo 31, (h)42 deve 
ser exatamente o montante atual ou potencial do que o licenciado 
pode extrair do mercado. Portanto, deve funcionar como uma par-
cela sobre um lucro cessante.

Conforme foi analisado, tanto a CUP como o Acordo TRIPS an-
tecipou a necessidade de remuneração ao licenciante compulsório, 
o que não ocorrerá na hipótese da usucapião de uma inoponibili-
dade face ao titular da patente.

40 Art. 31 (d) esse uso será não-exclusivo.

41 Art. 31 (g) sem prejuízo da proteção adequada dos legítimos interesses das pessoas auto-
rizadas, a autorização desse uso poderá ser terminada se e quando as circunstâncias que 
o propiciaram deixarem de existir e se for improvável que venham a existir novamente. 
A autoridade competente terá o poder de rever, mediante pedido fundamentado, se essas 
circunstâncias persistem.

42 Art. 31 (h) o titular será adequadamente remunerado nas circunstâncias de cada uso, levan-
do-se em conta o valor econômico da autorização.
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Contudo, há hipótese no Decreto 3.201/99 prevendo que, em 
casos de emergência nacional extremada, não será necessário, sequer, 
a prévia publicação do feito no Diário Oficial da União ou acordo 
sobre royalties. 

Nessa circunstância, tem-se o uso público semelhante ao em-
préstimo compulsório, ou ao instituto da requisição. A norma em 
comento tem como premissa a primazia do interesse público e não 
pode ser tecnicamente denominada de expropriação.

Segundo uma ótica mais conservadora no tocante à disciplina, um 

o problema proveniente das licenças compulsórias é que elas 
lesam duplamente os titulares das patentes e os países onde são 
concedidas. Primeiro, no lado dos titulares, a licença compulsória 
nega seu direito principal: de dizer ‘não’. Em segundo, no lado 
dos países concedentes, elas levam a conseqüência de desencora-
jar qualquer tentativa em estabelecer uma independente indústria 
de pesquisa que possa perquirir as demandas do mercado local43

Factualmente a facilidade de reprodução não autorizada pelo 
titular da tecnologia, advinda da complacência ou omissão legis-
lativa, pode servir como óbice ao investimento e desenvolvimento 
industrial. Como exemplo, antes do advento de TRIPS, a indústria 
farmacêutica canadense era bastante diminuta.

Apesar de seu intuito servir de controle ao abuso das patentes, 
e, assegurar a função social do direito de exclusiva, Douglas Domin-
gues critica o instituto de forma agressiva:

O instituto da licença obrigatória mostra-se um ornamente inútil 
e dispensável na propriedade industrial brasileira, instrumento 

43 Na tradução livre de: “The problem with compulsory licenses is that they harm both pat-
entees and the countries where they are granted. First, on the patentees’ side, compulsory 
licenses deny their basic right: the right to say “no”. Second, on the side of the countries 
granting the licenses, they have the consequence of discouraging any attempt to establish 
an independent, research-based industry that may meet the demands of the local market” 
in, CARVALHO, Nuno Pires de. The TRIPS regime of patent rights. Haia: Kluwer Law 
International, 2002, p.231
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alienígena incorporado a nosso direito que, de forma alguma, 
consulta aos interesses nacionais.44

Nos tópicos antecedentes registrou-se a função da licença com-
pulsória como instituto peculiar à última ratio, muito mais “ficção 
jurídica” do que objeto de implementação prática – no que diferirá 
fortemente da usucapião dos direitos de explorar determinada pa-
tente. Aliás, registre-se que a política nacional quanto ao tema tem 
sido a mais conservadora possível, a despeito do interesse público 
pela res communis omnium de uma tecnologia que vai ao mercado 
a um preço incompatível com a realidade local. Portanto, a flexi-
bilidade estipulada pela licença compulsória serve como “vigia do 
vigia”, dentro do famoso brocardo quis custodiet ipsos custodes.

Entretanto, a proposta sob exame, com relação à usucapiabi-
lidade dos direitos patrimoniais de uma patente, ou uma aquisi-
ção originária de direitos de forma a gerar uma utência conjunta, 
em nada conflita ou se aproxima com as licenças compulsórias. Por 
sinal, seja pelo caráter da gratuidade, pela inexistência de relação 
jurídica direta entre o titular e o terceiro utente, pela disciplina legal 
a ser aplicada, ou pelos fatos geradores pertinentes, nenhuma con-
fluência há entre os dois institutos, tirante o fato de que em ambos 
a vontade do titular da patente não será elemento predominante.

Não obstante, a licença compulsória funciona costumeira-
mente como um trunfo político para situações extremas, vez que 
quase todo Estado que dela faz uso sofre enorme pressão política 
internacional. Por tal razão, há quem compare as licenças compul-
sórias com as pesadas armas bélicas, elas geram um poder de bar-
ganha para seus entitulados, mas por uma razão, ou por outra, 
acabam não sendo usadas.

A escassez de casos em que o Brasil fez – efetivo – uso da li-
cença compulsória a despeito de sérias crises de saúde pública, 
impactada por preços extorsivos de medicamentos, demonstra a 
fragilidade regulatória de tal via.

44 DOMINGUES, Douglas Gabriel. Direito Industrial – patentes. Rio de Janeiro: Forense, 
1980, p. 264.
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Não obstante, a licença obrigatória difere da proposta usu-
capião visto que a última é vinculada ao uso pretérito do terceiro 
antes da consolidação de qualquer direito, enquanto na primeira 
quaiquer direitos positivos teriam como imprescindível a emissão 
pretérita da licença.

Portanto, seja pelas amarras legislativas (nacionais ou inter-
nacionais) ou pelos conflitos políticos decorrentes do uso da mo-
dalidade, não há qualquer prejuízo na convivência das licenças 
obrigatórias para com a usucapião.

2. A aquisição de direitos além da usucapião
Ultrapassando os conhecidos limites da vedação às práticas 

anticompetitivas, superada a aplicação pragmática das licenças 
obrigatórias, e verificada a possibilidade, quiçá, de uma posse de 
direito, a abordagem do presente subcapítulo será focada na nova 
vertente do direito de propriedade, que há muito deixou de ter o 
voluntarismo de seu titular como seu único fundamento.

Corroborado com a eficácia45 imediata dos preceitos funda-
mentais (nas relações privadas), uma nova visita à teoria legiti-
madora46 da propriedade industrial deve ser realizada com o 

45 “Negar ou reservar para hipóteses excepcionais a incidência direta da Constituição sobre 
as situações da vida significa desprestigiar a idéia da Constituição como norma jurídica, 
tornando-a dependente da incerta boa vontade do legislador ordinário (...) Ademais, no que 
se refere às relações patrimoniais, parece-nos possível divisar uma proteção mais forte da 
autonomia privada quando estiverem em jogo bens de caráter supérfluo para a personalidade 
humana. Quando, ao contrário, a questão envolver bens essenciais para a vida humana, a 
tutela conferida à autonomia privada será menor, aceitando-se um dirigismo estatal mais 
intenso, voltado para a promoção da solidariedade social e para a busca do bem comum. Por 
exemplo, a proteção da autonomia privada deve ser mais forte num negócio jurídico envol-
vendo a alienação de uma jóia, do que num contrato de compra e venda de um medicamento” 
in SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. 2ª Edição, Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 81 - 180. Tal assertiva é essencial à premissa que coa-
duna com a aquisição originária incidente sobre tecnologia submetida à exclusivi-
dade alheia, em especial com relação às patentes farmacêuticas, que configuram a 
área mais sensível do sistema de patentes.

46 “Procura-se fora do ordenamento jurídico a sua legitimação, eis que o direito não pode se 
justificar a si próprio” in TORRES, Ricardo Lobo. In BARBOSA, Ana Paula Costa. A 
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embasamento no direito do consumidor, do Poder Público e de 
toda sociedade para que a oponibilidade de poderes seja bem ba-
lanceada com o bem estar social.

Portanto, se faz imperativo tangenciar algumas minúcias peculia-
res à aplicação do abuso do direito como peculiar ao estabelecimento 
de um campo de inimpugnação de direitos, o estabelecimento de um 
usufruto de direitos, além da análise sobre uma servidão empresarial.

3. A supressio geradora de uma inoponibilidade
Conforme discorrido acima, o estudo do clássico instituto da 

usucapião será uma fonte possível ao reequilíbrio de relações pro-
prietárias sem a devida delimitação, e, quando não incidente, não 
conflita com a contemplação da Teoria dos Atos Próprios,47 e da 
aplicação de outros direitos reais para com a patente de invenção.

Tal ótica é interessante posto que o instituto (da usucapião) é 
envolvido de rigorosos requisitos subjetivos, objetivos e temporais 
que, em grande parte das vezes, acaba por manietar a consolidação 

Legitimação dos Princípios Constitucionais Fundamentais. Rio de Janeiro: Editora Reno-
var, 2002, prefácio.

47 “Na tradição da Europa continental, o princípio da boa-fé objetiva, no desempenho da função 
de impor restrições ao exercício de direitos subjetivos, resulta na teoria dos atos próprios. De 
uma forma geral, a teoria dos atos próprios importa reconhecer a existência de um dever por 
parte dos contratantes de adotar uma linha de conduta uniforme, proscrevendo a duplicidade 
de comportamento, seja na hipótese em que o comportamento posterior se mostra incompa-
tível com atitudes indevidamente tomadas anteriormente (tu quoque), seja na hipótese em 
que, embora ambos os comportamentos considerados isoladamente não apresentem qualquer 
irregularidade, consubstanciam quebra de confiança se tomados em conjunto (venire contra 
factum proprium). (...) A seleção de hipóteses que ilustram a aplicação da boa-fé na sua 
função de limitar o exercício de direitos exclui outras situações, não referidas no texto, mas que 
guardam identidade teleológica com as hipóteses expressamente nomeadas acima. Assim, por 
exemplo, a suppressio e a surrectio dizem respeito à “vedação a direitos por carência de seu 
exercício em certo tempo para além das hipóteses conhecidas da prescrição e da decadência” 
(Judith Martins-Costa, A Boa-Fé no Direito Privado, ob. cit., p. 454). Seja no caso da extinção 
de um direito (suppressio), seja no caso da criação de um direito (surrectio), em ambas as 
hipóteses e naquelas a que se refere o texto acima, percebe-se a mesma ratio: o repúdio a atos 
desleais, a tutela da aparência e das expectativas que daí decorrem, e, acima de tudo, a carac-
terização da ordem contratual como uma ordem de cooperação” in NEGREIROS, Teresa. 
Teoria do Contrato, Novos Paradigmas. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2006, p. 142. 
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de uma situação jurídica de fato socialmente mais relevante do que a 
propriedade vazia ou insuficientemente explorada.

Nesse sentido, é relevante registrar que 

a modificação da relação jurídica pela incidência da supressio não 
está vinculada a um prazo predeterminado, podendo, em razão 
da boa-fé objetiva e da tutela da confiança, ser efetivada mesmo 
na pendência de prazo legal fixo.48

Segundo relevante doutrina o “quantum do não-exercício será 
determinado pelas circunstâncias do caso: o necessário para con-
vencer um homem normal, colocado na posição do real, de que não 
mais haveria exercício. A justificação será reforçada por todas as de-
mais circunstâncias ambientais capazers de conformar essa convic-
ção, legitimando-a”.49

Note-se que desde JHERING50  há relevante parcela doutriná-
ria que defende o desuso de determinado direito como ratio jurígena 
hábil a sua desconstituição. É de se convir que a perspectiva funcio-
nal e virtuosa do exercício jurídico é aquela que concilia o interesse 

48  In DICKSTEIN, Marcelo. A boa-fé objetiva na modificação tácita da relação jurídica: Sur-
rectio e Suppressio. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 177. No mesmo sentido: “Já 
no que concerne à supressio, trata-se de uma conjugação entre boa-fé e tempo que permite 
paralisar o exercício de um direito com o objetivo de retificar os prazos prescricionais formais, 
seja ampliando-os ou reduzindo-os. Em determinadas circunstâncias, o não exercício de um 
direito, que leva a parte a confiar que este não mais seria exercido, pode ocasionar uma pres-
crição de fato, mesmo durante a vigência de prazo prescricional pertinente” in MODENESI, 
Pedro. A relação entre o abuso do direito e a boa-fé objetiva. Curitiba: Unibrasil, Revista 
Direitos Fundamentais e Democracia, Vol 7, n. 7, 2010, p. 346.

49 CORDEIRO, António Menezes. Litigância de má-fé, abuso do direito de ação e culpa 
“in agendo”. 2ª edição, Coimbra: Almedina, 2011, p. 100.

50 “A essência do direito é a realização prática. Uma regra do direito que jamais foi 
realizada ou deixou de o ser, não merece mais este nome, transformou-se numa 
rodagem inerte que não faz mais trabalho algum no mecanismo do direito e que se 
pode retirar sem que disso resulte a menor transformação. Esta proposição é verda-
deira, sem exceção alguma, em todos os ramos do direito, do direito público como 
do direito criminal ou privado, e o direito romano sancionou-a expressamente re-
conhecendo a dessuetudo como causa de abolição das leis. Daí resulta a perda dos 
direitos concretos como conseqüência do não uso prolongado (non usus)” in JHE-
RING, Rudolf Von. A luta pelo direito. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1972, p. 82.
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privado através da tutela proprietária, com os interesses públicos de 
promoção do acesso, bem-estar, e incentivos a novas invenções.

Dessa forma, a interpretação e aplicação da categoria do venire 
contra factum proprium acaba por priorizar a conduta coerente no âm-
bito patrimonial51 do titular da situação subjetiva complexa que deverá 
empregar os meios adequados, funcionais, e de forma homogênea.

Poder-se-ia falar, inclusive, que a confiança gerada ao ter-
ceiro é o elemento primordial na ascendência52  da boa-fé obje-
tiva como princípio-guia das relações patrimoniais, independen-
temente da existência de prévia relação jurídica entre os distintos 
núcleos de interesse.

Dentro do conhecido vocábulo jurídico segundo o qual o di-
reito não socorre aos que dormem, é possível exercer pretensão emba-
sada na violação de legítimas expectativas derivadas de práticas 
contraditórias abusivas. Conforme conceituação da doutrina germâ-
nica, a supressio:

pode definir-se como o instituto pelo qual o direito que não 
seja exercido durante bastante tempo, não mais poderá ser 
actuado quando o seu exercício retardado seja contrário à boa 
fé. No Direito português, a <<supressio>> é uma subcategoria 
do abuso do direito.53

Como não se desconhece, não basta que o exercício da titulari-
dade de uma determinada relação jurídica seja efetuado, se a obser-
vância da boa-fé objetiva54 tiver sido olvidada. Entretanto, não se pode 

51 Por certo que se exigir coerência no âmbito existencial poderia violar o valor da 
dignidade da pessoa humana, seu status personae, cujas vicissitudes são a verdadeira 
marca do desenvolvimento da personalidade.

52 GONÇALVES, Camila de Jesus Mello. Princípio da boa-fé. Perspectivas e aplicações. 
Rio de Janeiro: Campus Jurídico, 2008, p. 47.

53 CANARIS, Claus Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do 
direito. Traduzido por: CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e Menezes, 3ª Edição, 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 105.

54 “É também no exercício da sua função de limitar o exercício de direitos subjetivos em nome 
da preservação do sinalagma que a boa-fé serve como fundamento para a chamada teoria 
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olvidar que o parâmetro da boa-fé objetiva diferirá dependendo do 
contexto lógico-mercantil no qual o objeto de direito estiver inserido.55

Tal pode se dar, dentro do contexto sob exame, na hipótese 
em que o titular não fez uso56 – inclusive em níveis suficientes – da 
tecnologia sob tutela. Não obstante, pode, ainda, incidir quando o 
proprietário não exercer o próprio ius excludendi, por desídia57, que-
rendo, mesmo antes de ultrapassado o prazo de uma usucapião se 
consolidar, realizar, tardiamente, uma pretensão de ilidir a concor-
rência já presente no mercado. Essa situação pode certamente ser 
agravada nas hipóteses do mercado consumidor passar a adquirir 
com habitualidade o produto objeto da patente formalmente contrafeita.

do adimplemento substancial. De acordo com esta teoria ainda que a norma contratual ou 
legal preveja a rescisão do contrato o fato de a prestação ter sido substancialmente satis-
feita veda ao credor de acordo com os ditames da boa-fé o exercício do direito de rescisão. 
Isto, pois a substancialidade do adimplemento, apurada conforme as circunstâncias e em 
vista da finalidade econômico-social do contrato em exame garante a manutenção do equi-
líbrio entre as prestações correspectivas, não chegando o descumprimento parcial a abalar 
o sinalagma” in NEGREIROS, Teresa. Teoria do Contrato, Novos Paradigmas. Rio de 
Janeiro: Editora Renovar, 2006, p. 145. No mesmo sentido: “a proibição do venire 
contra factum proprium encontra seu fundamento no princípio da boa-fé objetiva ou 
mais especificamente, em um elemento que a esta compõe: a proteção da confiança gerada 
na contraparte” in PINHEIRO, Rosalice Fidalgo. O abuso do direito e as relações con-
tratuais. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 268.

55 “Os deveres derivados da boa-fé ordenam-se, assim, em graus de intensidade, dependendo da 
categoria dos atos jurídicos a que se ligam” in SILVA, Clóvis V. do Couto e. A Obrigação 
como processo. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2006, p. 34

56 “O proprietário não está livre para fazer ou não fazer, para utilizar num modo ou de outro, 
o de não utilizar, de fato: quando o direito de propriedade tem por objeto bens de produção, 
o particular tem o dever, legalmente imposto, de dar utilização profícua ao bem”. Tradução 
livre de: “Il proprietário no sarebbe libero di fare o non fare, di utilizzare in um modo 
o nell’altro o di non utilizzare affatto: quando Il diritto di proprietà há per oggetto Beni 
produttivi, Il privato há Il dovere, legalmente sancito, di mettere a profitto Il bene” in BAR-
CELLONA, Pietro. Diritto privato e processo econômico. 2ª Edição, Napoles: Jovene 
Editore, 1977, p. 113 – 114.

57 “Pelo fenômeno da supressio, será inadmissível o exercício de um direito subjetivo, quando 
o proprietário desidioso descurou de exercitar o domínio e, anos depois, pre tende promover a 
pretensão reivindicatória, frustrando assim as expectativas deposi tadas em quem exteriori-
zou com estabilidade a função social da posse. Ao ser neutra lizada a exigibilidade do direito 
subjetivo pelo seu titular, o sistema jurídico reconhe ce a relatividade de qualquer direito fun-
damental no ordenamento jurídico” in FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, 
Nelson. Direitos Reais. 6ª Edição, Rio de Janeiro: Ed. Lumen Júris, 2009, p.63. 
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Outro problema, no mesmo sentido, pode derivar de eventuais 
compras públicas feitas sobre produto oferecido por não titular, após 
longo tempo de contrafação aparente da tecnologia alheia. Não é inco-
mum a ocorrência de pregões virtuais em que o ente público adqui-
rente seleciona o licitado pelo fator – predominante – preço, muitas 
vezes desconhecendo a existência de um direito de propriedade inte-
lectual que interdita a utilização tecnológica pelo vencedor do certame.

Destarte, se houver alguma patente que cerceie a realização 
licitatória (pois seria o caso de dispensa) caberá ao titular, tempes-
tivamente, informar o adquirente, mesmo porque após a compra 
pública prevalecerá, sempre, o interesse do cidadão no acesso ao 
medicamento.

Por outro lado, uma informação incorreta de um pretenso titu-
lar de exclusiva à administração pública, visando, indevidamente, 
retirar um concorrente58 do certame, além de configurar crime de 
concorrência desleal (art. 195, I e III da Lei 9.279/96) incide em ilícito 
contra a licitação (art. 95 da Lei 8.666/93).

De fato não se pode conceber, hodiernamente, o exercício de 
pretensões retardatárias, surpreendentes,59 que premiassem a 
visão da propriedade enquanto direito subjetivo puro e não como 
relação jurídica complexa.

Portanto, novamente quanto ao artigo 42 da Lei 9.279/96, 
quando o legislador atesta sobre o direito de impedir terceiro, sem o seu 

58 “O que é protegido pelo direito não pode ser violado e parece-nos exagero centralizar 
tal objeto da proteção jurídica na clientela, que é constituída de pessoas livres, não 
objeto de apropriação e, muito ao contrário, objeto direto da livre concorrência co-
mercial. Todo aperfeiçoamento de produtos, serviços, atendimento, publicidade, tem 
por fim adquirir clientela ou freguesia, comumente a clientela ‘alheia’. Essa luta pela 
clientela é fonte de aperfeiçoamento e de enriquecimento das nações e redunda em 
benefício para os consumidores” in SILVEIRA, Newton. Concorrência desleal e pro-
priedade imaterial. Brasília: Arquivos do Ministério da Justiça, Março de 1975, p. 123.

59  “O titular do direito ou situação subjetiva seria, portanto, impedido de fazer valer um direito 
após de ter injustificadamente retardado o seu exercício, suscitando na outra parte a expec-
tativa legítima de que se manteria inerte. A supressio, portanto, pressupõe o exercício sur-
preendente de uma posição jurídica cujo abandono o titular já tornara aparente, permitindo o 
surgimento de uma posição digna de tutela em favor de outrem: a surrectio” in MARTINS, 
Guilherme Magalhães. A supressio e suas implicações. Rio de Janeiro: Padma Editora, 
Revista trimestral de direito civil, vol. 32, 2007, p. 145
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consentimento, de produzir, usar e alii, por óbvio que foi interessante 
dentro da visão tradicionalista enxergar, apenas, o foco do direito 
na perspectiva do titular.

Entretanto, mesmo na exegese literal, não há que se afastar da 
cláusula condicional do exercício da pretensão excludente, consis-
tente no verbo consentir, que pode ocorrer de forma expressa ou tá-
cita.60 A mora de um titular em coibir o uso – concomitante, ou uni-
camente – por terceiros poderá, em certos casos, ser tida como um 
consentimento tácito,61 ou demonstração da falta de interesse em 
impedir o concorrente.

Mutatis mutandi, em que pese algumas omissões em grande 
parte dos manuais – de direitos reais – no tratamento da matéria, 
alguns precedentes pretorianos começam a aplicar o instituto, ora 

60 “Frase que para adquirir precisão deve ser referida forçosamente à intenção do titular do do-
mínio: o certo é que se faz necessário distinguir entre a verdadeira inércia e o consenso tácito 
ao gozo d’outro, que é, a sua vez, uma forma de exercício do direito; o não proibir é, em si, um 
evento neutro que toma diferente coloração segundo seja o sentido da vontade“. Tradução 
livre de: “Frase que, para adquirir precisión, debe ser referida forzosamente a la intención del 
dominus: lo cierto es que se necesita distinguir entre la verdadera inercia y el consenso tácito 
al goce de otro, que es, a su vez, una forma de ejercicio del derecho; el non prohibere es, en sí, 
un evento neutro que toma diferente coloración según sea el sentido de la voluntad” in CAR-
NELUTTI, Francesco. Usucapion de La Propiedad Industrial. Traduzido por: OSUNA, 
Francisco Apodaca, Cidade do México: Editorial Porrua, 1945, p. 26.

61 Em sentido um tanto distinto, mas qualitativamente interessante: “A supressio, dessa 
forma, constitui uma inatividade abusiva, não correspondendo a uma declaração de vontade 
abdicativa, ainda que táctia, como a renúncia, além de esta necessariamente exigir o conhe-
cimento do direito pelo seu titular, pois não se pode renunciar àquilo que não se conhece” In 
DICKSTEIN, Marcelo. A boa-fé objetiva na modificação tácita da relação jurídica: Surrectio 
e Suppressio. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 182.
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sobre a ótica de uma necessária posição ativa,62 ora sobre violação à 
razoabilidade63 e/ou à boa-fé.64

Por outro lado, recente decisão fluminense sobre a supressio em 
matéria patentária acabou por rechaçar, topicamente, a aplicação do 
instituto por ausência de provas (sem que refutasse eventual inci-
dência do instituto com elementos probatórios suficientes). In verbis:

Assim, constata-se a utilização dos produtos patenteados para fins 
econômicos sem autorização do autor dos inventos, implicando 
em violação de patente, impondo-se a obrigação de indenizar 
os danos causados, nos termos do art. 44 da Lei de Propriedade 
Industrial. As circunstâncias fáticas, bem como o conjunto pro-
batório produzido nos autos, não justificam a invocação pela ré 
das figuras da supressio, surrectio e venire contra factum proprium. 
Não se vislumbra nos autos a alegada violação à boa-fé objetiva, 
ao argumento de inércia do autor por continuar a vender à ré seus 
produtos juntamente com outros fornecedores mesmo após o 

62 “O exercício de posições jurídicas encontra-se limitado pela boa-fé objetiva. Assim, o 
condômino não pode exercer suas pretensões de forma anormal ou exagerada com a finalidade 
de prejudicar seu vizinho. Mais especificamente não se pode impor ao vizinho uma convenção 
condominial que jamais foi observada na prática e que se encontra completamente desconexa 
da realidade vivenciada no condomínio. - A ‘suppressio’, regra que se desdobra do princípio 
da boa-fé objetiva, reconhece a perda da eficácia de um direito quando este longamente não 
é exercido ou observado” in BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Ministra 
Nancy Andrighi, REsp 1096639/DF, DJ 12.02.2009.

63 “O princípio de venire contra factum proprium significa o exercício de uma posição jurídica 
em contradição com o comportamento assumido anteriormente por aquele que o exerce em rela-
ção àquele que reste inerte, embora obrigado a atuar de forma ativa, acarretando, pela supressio, 
a perda do direito pelo seu não exercício por tempo razoável, deixando transparecer ao devedor 
uma renúncia, quando, em verdade, revela uma omissão, intencional ou não, que importa em 
alta onerosidade para aquele que seria o responsável pelo cumprimento da obrigação” in TJRJ, 
14ª Câmara Cível, Des. Cleber Ghelfesnstein, AC 2008.8.19.0001, DJ 04.02.2010.

64 “O princípio da boa-fé objetiva exerce três funções: (i) a de regra de interpretação; (ii) 
a de fonte de direitos e de deveres jurídicos; e (iii) a de limite ao exercício de direi-
tos subjetivos. Pertencem a este terceiro grupo a teoria do adimplemento substancial 
das obrigações e a teoria dos atos próprios (‘tu quoque’; vedação ao comportamento 
contraditório; “surrectio’; ‘suppressio’). - O instituto da ‘supressio’ indica a possibili-
dade de se considerar suprimida uma obrigação contratual, na hipótese em que o não-
-exercício do direito correspondente, pelo credor, gere no devedor a justa expectativa 
de que esse não-exercício se prorrogará no tempo” in BRASIL, Superior Tribunal de 
Justiça, 3ª Turma, Ministra Nancy Andrighi, REsp 953389/SP, DJ 23.02.2010.
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ajuizamento da medida cautelar de busca e apreensão, quedando-
-se silente sobre a situação litigiosa. A simples tolerância65 do autor 
em relação à conduta da ré, enquanto aguardava pronunciamento 
judicial, não sig3nifica concordância com a prática adotada pela 
ré, não caracterizando um desequilíbrio, pelo decurso do tempo, 
entre o benefício auferido pelo credor e o prejuízo do devedor, ele-
mentos essenciais a configurar o instituto da supressio.66

Ressalte-se, portanto, que no caso supra o proprietário ajuizou 
tempestivamente uma demanda, apesar de – além disso – não tomar 
outra postura quanto àquilo que entendia como conduta violadora.

Não obstante, uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais, em matéria marcária, acabou determinando a conti-
nuidade de convivência derivada da inércia do titular do direito de 
exclusiva, apesar de não nomear a teoria da supressio. Ipsis literis:

A dedução da prática de concorrência desleal e de desvio de clien-
tela não é o quanto basta para a condenação por perdas e danos. 
A prova, no caso, deve permitir a mensuração dos prejuízos ale-
gados, sob pena de se permitir o intolerável enriquecimento sem 
causa. No caso dos autos, a chance de requerer e produzir os 
meios de provas que levariam à materialização do direito pleite-
ado, não foi aproveitada pela apelante, sobretudo porque postu-
lou o julgamento antecipado da lide (f. 74) (f. 75), contentando-se, 
assim, com as provas que evidenciavam, tão-somente, o direito 
de propriedade da marca “Gramol”. Por outro lado, a noticia de 
que “por longos anos” o uso comum da marca não causou dissa-
bor a nenhuma das partes, confirma o acerto do indeferimento do 
pedido de indenização por perdas e danos.67

65 Nesse sentido em precedente francês: “A tolerância manifestada pelo titular da patente 
durante vários anos não possibilita a aquisição de qualquer direito em favor do contrafator”, 
CA Paris. 4ª câm., 27.1.l983. PIBD 1983. III. 132. Tradução livre.

66 BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 17ª Câmara Cível, Des. 
Elton Leme, AC 2009.001.55589, julgado em 13.01.2010.

67 BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 9ª Câmara Cível, Des. Sal-
danha da Fonseca, AC 2.0000.00.350673-4/001, DJ 29.12.2001.
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Em decisão recente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 
um interessante voto vencido aplicou a Teoria dos Atos Próprios no 
que é pertinente ao lapso temporal no ajuizamento de uma preten-
são proprietária. Um titular de registro marcário buscava a declara-
ção de nulidade de ato administrativo do INPI que havia averbado 
registro que, em seu entender, conflitava com seu objeto apropriado.

No entanto, a ação de nulidade foi movida às vésperas da ocor-
rência da decadência o que além de afastar eventual periculum in 
mora, ensejou o seguinte voto (grifado):

“O que afirmo não visa a estimular o uso indevido de marca 
alheia; meu intento, ao revés, é sinalizar para a maior diligência 
das empresas supostamente  usurpadas, prevenindo, no tempo, 
a consolidação de situações jurídicas que lhes possam ser des-
favoráveis. Demais disso, insta observar a nova disciplina do 
abuso de direito, na fórmula do artigo 187 do Código Civil,68 que 
submete a ordem jurídica a um novo patamar de conduta ética, 
no claro propósito, ao fim e ao cabo, de sofrear o exercício inad-
missível de posições jurídicas, como sucede no caso de tolerar-se 
uma determinada conduta para anos depois intentar reprimi-la, 
podendo configurar, no limite, aquilo que a doutrina chama de 
venire contra factum propria, para designar precisamente a prá-
tica de comportamentos contraditórios.  A soma dessas razões, 
por si só, já bastaria para embaraçar a pretensão da autora ape-
lada, por não ser crível, após 12 (doze) anos, sufragrar-se a ini-
ciativa de invalidar marca aparentemente colidente, com franca 
atuação no mercado consumidor, a ponto de ocupar o 10º lugar 
na escala de vendagem. Se a lei não prevê um certo prazo para 
a anulação do registro de marca ilícita, o longo tempo de inér-
cia pode traduzir aceitação tácita, e a reação tardia caracterizar 
abusividade, tanto maior nas hipóteses de composição marcária 
sob palavras de uso comum. Vem daí o cuidado que deve ter o 
jurisprudente para não interferir na liberdade dos  mercados e 

68 Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou 
pelos bons costumes.
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nos sinais marcários distintivos dos produtos em oferta, salvo 
nos casos extremos, em que seja manifesto o aproveitamento fla-
grado na marca parasitária”.69

Num outro feito relevante, o Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo apreciou o recurso de apelação da Associação Brasileira 
dos Direitos dos Autores Visuais (AUTVIS) e Outra, visando refor-
mar sentença da 8ª Vara Cível daquele Estado.

A lide versava sobre a pretensão da AUTVIS (que representava 
os sucessores do autor) para que a H.Stern cessasse a reprodução 
comercial de joias que tivessem o formato do “Cristo Redontor”, 
sob a alegação de titularidade dos direitos patrimoniais sobre a obra 
do escultor Paul Landowski, que teria criado a estátua.

O ponto fulcral que levou à manutenção da sentença foi à inér-
cia dos titulares em cercear o uso da obra por terceiros, historica-
mente, o que, se não levou ao domínio público da mesma, acarretou 
a denominada supressio: 

“A quantidade de reproduções e re-interpretações da aludida 
obra para os mais diversos fins - de resto, exemplificada pelos 
documentos trazidos pela demandada (fls. 352/372) - efetiva-
mente demonstra que, se legalmente não se encontra ainda a 
criação em domínio público (nos termos do artigo 41 da Lei n°. 
9.610/98), seu uso comum e persistente ao longo do tempo já seria 
suficiente, quando menos pela supressio ou verwirkung e caso se 
entendesse pela ausência da cessão, a impedir a atual pretensão.
Como ressalta S. PATTI (Verwirkung in Digesto delle Discipline 
Privatistiche - Sezione Civile, Tomo XIX, 4a Ed., Torino, UTET, 
1999, p. 723), a respeito dessa figura específica, “la Verwirkung è 
un istituto, elaborato dalla giurisprudenza tedesca, che comporta 
la perdita dei diritto soggettivo in seguito alia inattività dei tito-
lare, durata per um período di tempo non determinato a priori, 
ed alia concorrenza di circostanze idonee a determinare un affi-
damento meritevole di tutela in base ai principio di buona fede.” 

69 Tribunal Regional Federal da 2ª Regiao, 2ª Turma Especializada, Des. Nizete Lobato, 
AC 2008.51.01.816052-6, DJ 11.05.2012, VOTO VENCIDO.
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Logo, e ainda que se revele impossível em atenção aos limites 
objetivos da demanda e às peculiaridades do caso, afirmar que os 
direitos patrimoniais relativos ao monumento “Cristo Redentor” 
pertencem à Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro, diante da 
renúncia expressa do antecessor dos representados pela autora 
aos “direitos de reprodução” da obra, o reconhecimento da ile-
gitimidade ativa da demandante era mesmo de rigor, razão pela 
qual, no tema principal, nega-se provimento ao recuso.”70

Por sinal, longe de haver um corpo relevante de precedentes 
que apontem, com segurança, uma acolhida ou uma postura de re-
chaçar a incidência da supressio para com as propriedades indus-
triais, faz-se mister estabelecer marcos objetivos para a constatação 
da aplicação do instituto.

Sem qualquer intuito de banalizar a Teoria dos Atos Próprios, 
especialmente como “paliativo” para os casos onde não houve prazo 
suficiente à usucapião,71 é importante destacar os seguintes aspectos 
constitutivos: a) uma conduta omissiva (ou proativa) do titular; b) 
uma legítima confiança de um terceiro (concorrente) decorrente da 
atitude inicial do titular; c) uma alteração injusta ou desarrazoada por 

70 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, AC 0103897-94.2007.8.26.0100, 6a Câma-
ra de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Vito Guglielmi, 15 de 
março de 2012.

71 “Claro que se pode argumentar que as soluções acima postas - especialmente a nega-
tiva do poder de reivindicar antes de consumado o prazo do usucapião - ofendem a 
segurança e a certeza, algumas das forças mais vigorosas e motivações mais enérgicas 
que orientam o direito. Como, porém, obtempera Recaséns Siches, certeza e seguran-
ça são relevantes, mas não são os valores supremos a que aspira o direito. O que im-
porta é a justiça, ou melhor, a segurança na justiça. A segurança, portanto, é um valor 
funcional do jurídico, devendo ser usada na busca da justiça e do séquito de valores 
a esta agregados, como, por exemplo, o bem-estar social. Mais ainda. O desejo de 
segurança, embora relevante, se opõe, em constante antinomia, ao signo do desejo de 
mudança, ao afã de melhorar e de progredir. Quietude e movimento, sem limitação 
nem controle, são forças igualmente destruidoras, cabendo ao direito encontrar uma 
via de compromisso entre os dois extremos” in LOUREIRO, Francisco Eduardo. A 
Propriedade como Relação Jurídica Complexa. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 159.
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parte do dono da patente;72 d) após certo lapso temporal73  razoável; 
e) um dano àquele que veio exercer o direito diante da legítima con-
fiança (ou até mesmo aos beneficiados pelo ato do terceiro).74

Dentro de um contexto semelhante, nos Estados Unidos da 
América75 uma série de exigências objetivas76 também é objeto de 

72 “Baseia-se na ideia geral que uma faculdade, que não foi exercida no tempo oportu-
no, deixa de poder exercer-se. O que é muito vago. Precisando mais, poderia dizer-se 
que, na ausência de previsão legal, haverá circunstâncias que levam a que o direito 
que não foi exercido durante período mais ou menos longo não mais o possa ser, se o 
comportamento do agente representa objetivamente a manifestação de que não mais 
o iria exercer” in ASCENSÃO, José de Oliveira. Teoria Geral 3 – Relações e situações 
jurídicas. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2010, p.236.

73 Para um prazo temporal razoável que legitime o argumento da supressio perante di-
reitos concorrenciais e propriedade industrial no direito alemão, remeta-se à: NEU, 
Christian O. Die neuere Rechtsprechung zur Verwirkung im Wettbewerbs-und Wa-
renzeichenrecht. Munique: Carl Heymanns, 1984, p. 20. Segundo precedents norte-
-americanos nesse mister, o lapso temporal para tal configuração não teria limites 
fixos, mas deve ser objeto de apuração casuística, vide: A.C Aukerman Co. v. R.K. 
Chaides COnstuction Co., 960, F2d 1020, 22, USPQ2d 1321 (Fed. Circ. 1992) (in banc) 
in CHISUM, Donald S. Patent Law Digest – abstracts of Federal Circuit decisionas 
1982 – 2003. Newark: Lexis Nexis, 2004, p. 1896.

74 NEGREIROS, Teresa. Teoria do Contrato, Novos Paradigmas. Rio de Janeiro: Editora 
Renovar, 2006, p. 148.

75 CORDEIRO, Antônio Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé no direito civil. 4ª Re-
impressão, Coimbra: Almedina, 2011, p. 802 e 803, dá notícias que a doutrina alemã 
há tempos já escrevia sobre a aplicação do instituto no direito da concorrência e, 
especificamente, para patentes, concluindo: “a supressio é significativa em zonas de 
dinamismo econômico especial como o Direito da concorrência, acentuando-se, aí, ainda, nas 
marcas e nas patentes”.

76 No sentido dos três requisitos para a configuração da estoppel para patentes no direito 
norte-americano, vide: ABB Robotics, INC. v. GMFanuc Rootics Corp., 52 F3d. 1062, 
34 USPQ2d 1597 (Fed. Cir. 1995), cert. Denied, 516 U.S. 917 (1995). Em tal julgamento 
imputou-se a supressio como cabível quando a) o titular através de uma conduta con-
traditória leva o suposto infrator a concluir que o primeiro não irá exercer seu direito 
de patente contra si (tal conduta pode incluir algo comissivo, omissivo, ou silêncio 
quando havia uma obrigação em informar); b) O suposto infrator ter se baseado por 
tal conduta do titular; c) com base nessa confiança estabelecida haveria prejuízo mate-
rial na alteração de conduta. CHISUM, Donald S. Patent Law Digest – abstracts of Federal 
Circuit decisionas 1982 – 2003. Newark: Lexis Nexis, 2004, p. 1905 – 1906.
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ônus probatório para aquele que quer se valer da exceção contra 
o titular da patente.77

Entre tais padrões, destaque-se que a simples mora (diminuta) 
no ajuizamento de uma demanda de contrafação,78 ou na notificação 
extrajudicial “cientificando” o não titular, ou àquele que não detém 
licença de uso, não será suficiente para a aplicação da supressio.

Contudo, uma conduta agressiva no plano extrajudicial (como 
inúmeras notificações, por exemplo) sem que, factualmente, se ajuíze 
qualquer pretensão litigiosa em tempo razoável79 contra o utente não 
oficial (apesar das “promessas” nesse sentido), pode ser tomada como 
supressio se, e quando, frustrar legítimas expectativas do terceiro.80

Outra ação contraditória seria um manejo de uma medida cau-
telar (busca e apreensão, ou produção antecipada de provas), cuja 

77 “No direito americano, assim, será reconhecida a exceção contra o titular da patente quando 
existam os seguintes pressupostos: a) que ocorra uma inação do titular em iniciar os procedi-
mentos judiciais adequados contra o usuário da tecnologia patenteada, sem justificativas ou 
excusas razoáveis. b) que o titular tenha praticado atos induzindo à convicção de que teria re-
nunciado a fazer valer seus direitos de exclusiva contra o usuário da tecnologia patenteada. c) 
que o usuário da tecnologia patenteada tenha confiado na renúncia. d) que a demora implique 
em prejuízo para o usuário da tecnologia patenteada. Os efeitos da exceção não só abrangem 
os royalties ou outra indenização pelos períodos passados, que não são devidos, mas também 
a utilização futura da tecnologia pelo mesmo usuário, que é livre” in BARBOSA, Denis 
Borges. Usucapião de Patentes e Outros Estudos de Propriedade Industrial. Ed. Lumen 
Juris, Rio de Janeiro, 2006, p.248.

78 Ao titular é assegurada, dentre outras, a tutela inibitória tendo em vista a impossibili-
dade de retorno ao status quo ante (indenização) na hipótese de lesão a bens jurídicos 
imateriais (mas tão somente compensação): “A ação inibitória é conseqüência necessária 
do novo perfil do Estado e das novas situações de direito substancial. Ou seja, a sua estrutura-
ção, ainda que dependente de teorização adequada, tem relação com as novas regras jurídicas, 
de conteúdo preventivo, bem como a necessidade de conferir verdadeira tutela preventiva aos 
direitos, especialmente aos de conteúdo não patrimonial” in MARINONI, Luiz Guilherme. 
Técnica processual e tutela dos direitos. 3ª Edição, São Paulo: RT, 2010, p. 192 e 193.

79 Na hipótese não haverá prejuízo ou bis in idem com relação à negativa de antecipação 
dos efeitos da tutela pela ausência de periculum in mora.

80 “Porém a causa jurídica, neste caso, é diversa: não é a posse longa, mansa, pacífica e útil, mas 
a aparência, induzida pelo titular da patente, de que o investimento do concorrente não sofre-
ria objeção, de que a exclusividade não seria exercida. A proteção oferecida pelo Direito Ame-
ricano, aqui, não é de direito estrito, mas de eqüidade (equitable), contemplando a injustiça 
cometida contra o concorrente, que deve acreditar na lealdade concorrencial” in BARBOSA, 
Denis Borges. Usucapião de Patentes e Outros Estudos de Propriedade Industrial. Rio de 
Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2006, p.249.
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perícia realizada concluísse pela incidência da infração, mas, o pro-
prietário, não propusesse em tempo razoável uma demanda de abs-
tenção do uso (cominada com ressarcimento).

Por certo que o fator temporal será, nesse tópico, igualmente 
relevante, não apenas para finalidades prescricionais (pretensão), 
para características processuais (perigo na demora, e requisitos para 
a antecipação dos efeitos da tutela), mas no tocante à consolidação 
de uma posição jurídica estabilizada.

Com efeito, no que é peculiar à conduta em si, fazendo um pa-
ralelo com a seara processual, não é permitido à determinada parte 
após enveredar determinada postura, agir de maneira contraditória 
tendo em vista a preclusão lógica.

Tal como ocorre na hipótese da usucapião, tem-se duas pessoas 
distintas que exercem (ainda que aparentemente) direitos de natu-
reza diversa: a) o titular é formalmente o proprietário e, perante a 
realidade registral, é contemplado pelas prerrogativas jurígenas; e 
b) o utente não autorizado é materialmente aquele (ou um daque-
les) que goza da tecnologia intitulada por outrem. 

Dentro da visão doutrinária nacional, insta destacar que é difícil 

admitir que o titular que confere mau uso ou se omite por largo 
período da utilização da res possa a qualquer tempo - antes da con-
sumação da prescrição aquisitiva - retomar o bem de quem o ocu-
pou sem vícios e deu-lhe função social (...) A conhecida imprescri-
tibilidade da ação reivindicatória - a propriedade é perpétua e não 
se perde pelo não uso - tem, dizendo de outro modo, estridente 
contraste com a visão dinâmica e social da propriedade.81

Tais critérios, ou testes, estrangeiros podem e devem ser apli-
cados no Brasil, desde que haja uma incorporação dos elementos 
nacionais acerca da hermenêutica e do pano jurídico de fundo, por 
trazerem elementos objetivos de constatação do instituto. Assim, é 
deveras vantajoso afastar-se as amarras do instituto do venire contra 
factum proprium vinculadas aos elementos da vontade do titular, pois, 

81 in LOUREIRO, Francisco Eduardo. A Propriedade como Relação Jurídica Complexa. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2003, p. 149.
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por aderir a elementos subjetivos, acabariam por dificultar a apura-
ção da supressio.

Outrossim, o abuso do direito somado a inobservância da boa-
-fé objetiva82 do titular que, por ser o dono da patente deverá exercer 
sua exclusividade e utência em tempo razoável, poderá gerar a sur-
rectio83 ao contrafator. Entretanto há de ser ressalvado que ao contrá-
rio da constituição de outros direitos reais sobre a patente do titular, 
na hipótese da surrectio não seria possível falar-se de uma cessão.

In casu, cuida-se de uma inoponibilidade personalíssima àquele 
sujeito, tendo em vista que inexiste uma tolerância erga omnes, mas a 
incidência específica de uma carga criadora de uma legítima expec-
tativa perante um player específico.

4. O usufruto de direitos
O usufruto é uma espécie de direito real devidamente positi-

vada no Código Civil, e, no que resta abordado doravante, traz dis-
posições pertinentes nos artigos 1.143,84 1.144,85 1.225, VI,86 e 1.39087 
e seguintes. De fato a doutrina costuma se ater, precipuamente, ao 

82 “inclui-se exatamente nesta categoria: um abuso do direito por violação à boa-fé. E não há que 
se discutir se sua natureza jurídica se enquadra numa ou noutra figura. O comportamento 
contraditório é abusivo, no sentido de que é um comportamento que, embora aparentemente 
lícito, se torna ilícito, ou inadmissível” In SCHREIBER, Anderson. A proibição de com-
portamento contraditório – tutela da confiança e venire contra factum proprium. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2ª Edição, 2007, p.119 – 120.

83 “A surrectio tem sido utilizada para a constituição ex novo de direitos subjetctivos” in 
CORDEIRO, Antônio Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé no direito civil. 4ª Reim-
pressão, Coimbra: Almedina, 2011, p. 821

84 “Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou 
constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza”.

85 “O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do estabeleci-
mento, só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do 
empresário, ou da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas Mercantis, e de 
publicado na imprensa oficial” (grifos nossos)

86 “São direitos reais: IV - o usufruto”.

87 “O usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis, em um patrimônio inteiro, 
ou parte deste, abrangendo-lhe, no todo ou em parte, os frutos e utilidades” (grifos nossos).
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usufruto vinculado aos bens de raiz, tal como ocorre com o enfoque 
da propriedade e da posse.

Entretanto, os elementos imateriais – como o fundo de comér-
cio88 – são objeto de usufruto por disposições do Código Civil, em 
peculiar relevância às universalidades de fato89 de um conglome-
rado – ou estabelecimento – empresarial.90

88 “DEFINIÇÃO DE FUNDO DE EMPRESA, que deve ser entendido como o conjunto de 
bens que o empresário reúne para exploração de sua atividade econômica, compreen-
dendo os bens indispensáveis ou úteis ao desenvolvimento da empresa, como as mercadorias 
em estoque, máquinas, veículos, marca e outros sinais distintivos (...) Já os elementos 
imateriais do estabelecimento empresarial são, principalmente, os bens industriais (patente 
de invenção, de modelo de utilidade, marca registrada, nome empresarial e título de estabele-
cimento e o ponto, que constitui o local em que se explora a atividade econômica” in BRASIL, 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 14ª Câmara Civel, Des. Marcelo 
Lima Buhatem, AC 0005418-25.2007.8.19.02.09, DJ 08.11.2010 (grifos nossos). Impor-
tante frisar que se o universo de fato – no fundo de empresa, ou comércio – é objeto 
de tutela corriqueira, dessa forma acaba por se albergar a proteção possessória, in-
clusive, dos bens imateriais.

89 Artigo 90 do Código Civil de 2002: “Constitui universalidade de fato a pluralidade de 
bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária. Parágrafo úni-
co. Os bens que formam essa universalidade podem ser objeto de relações jurídicas próprias”. 
No mesmo sentido: “Viabiliza-se, portanto, a celebração de contratos ou a instituição de 
direitos reais sobre o todo formado pelo conjunto de bens destinados à produção ou circulação 
de bens organizada profissionalmente” in PELUSO, Cezar. Código civil comentado. São 
Paulo: Manole, 4a Edição, p. 1.100.

90 Num relevante julgado da Corte Suprema: “DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. RE-
SPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. INDENIZAÇÃO. DANOS A INSTALA-
ÇÕES INDUSTRIAIS. FUNDO DE COMERCIO. PELOS PREJUIZOS CAUSADOS 
AO PARTICULAR, PELA ENTIDADE PÚBLICA, EM DECORRÊNCIA DE DESA-
POSSAMENTO, CABE A REPARAÇÃO INTEGRAL, SOB PENA DE FRUSTRAR-
SE O PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO DA PROPRIEDADE, OU DA PLENA 
REPARAÇÃO DO DANO. - E DE INDENIZAR-SE O FUNDO DE COMERCIO, NÃO 
SOMENTE EM CASOS DE DESAPROPRIAÇÕES REGULARES, AINDA QUE NÃO 
PROTEGIDAS PELO D. 24.150, MAS, TAMBÉM, E COM MAIOR RAZÃO, NAS 
DESAPROPRIAÇÕES INDIRETAS, EM QUE SE BUSCA A AMPLA INDENIZA-
ÇÃO POR ATO DA ADMINISTRAÇÃO, DESAPROPRIADO DE REGULARIDADE 
E FORMA JURÍDICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, 
EM PARTE. MUNICÍPIO. INDENIZAÇÃO. DANOS A INSTALAÇÕES INDUSTRI-
AIS. FUNDO DE COMERCIO. PELOS PREJUIZOS CAUSADOS AO PARTICULAR, 
PELA ENTIDADE PÚBLICA, EM DECORRÊNCIA DE DESAPOSSAMENTO, CABE 
A REPARAÇÃO INTEGRAL, SOB PENA DE FRUSTRAR-SE O PRINCÍPIO DA JUS-
TA INDENIZAÇÃO DA PROPRIEDADE, OU DA PLENA REPARAÇÃO DO DANO. 
- E DE INDENIZAR-SE O FUNDO DE COMERCIO, NÃO SOMENTE EM CASOS 
DE DESAPROPRIAÇÕES REGULARES, AINDA QUE NÃO PROTEGIDAS PELO D. 
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Como ensina SILVEIRA,91 o estabelecimento comercial reúne 
elementos materiais e imateriais que, saídos da mente de seu cria-
dor, passam a integrar um conjunto objeto de tutela autônoma e de 
usufruto. Não obstante, a universalidade de fato do estabelecimento 
(que reúne bens imateriais) é ainda dotada do elemento complexo 
acerca de seu dinamismo, o que não ocorre – necessariamente – com 
as outras criaçãos intelectuais sujeitas à propriedade intelectual.

Portanto, é latente que a parcela imaterializada do estabeleci-
mento comercial92 não impede o trâfego da incidência jurídica de 

24.150, MAS, TAMBÉM, E COM MAIOR RAZÃO, NAS DESAPROPRIAÇÕES IN-
DIRETAS, EM QUE SE BUSCA A AMPLA INDENIZAÇÃO POR ATO DA ADMIN-
ISTRAÇÃO, DESAPROPRIADO DE REGULARIDADE E FORMA JURÍDICA. RE-
CURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE” in BRASIL, 
Supremo Tribunal Federal, 1ª Turma, Min. Rafael Mayer, RE 96823/SP, DJ 01.10.1982 
(grifos nossos). Note-se que se usou do termo desapossamento incluindo os elementos 
imateriais da empresa, o que poderia confirmar a tese esposada no subcapítulo 3.3 
supra sobre a posse de bens imateriais.

91 “Nesse sentido, o estabelecimento é o corpus mecanicus de uma obra do engenho 
unitário e característica, cuja unidade é constituída pelo aviamento, como um qua-
dro ou um móbile; são <universalidades> constituídas por tinta, tela, arames, para-
fusos, elementos sem nexo necessário, associados pela vontade livre do autor. Con-
cebido na mente livre do criador, esse opus inicialmente está tão agregado a ele que 
é, ele mesmo, uma emanação de sua personalidade. Por isso, numa certa fase, essas 
criações integram direitos da personalidade. O autor ainda não deu à luz. Quando 
se completa a <gestação>, o autor sente necessidade de por sua obra no mundo, e a 
sociedade, reconhecendo-a como tal, garante-lhes seus frutos. A essa altura, a obra 
adquire objetividade jurídica, é obra propriamente dita (...) O estabelecimento é uma 
universalidade de fato, que, conforme SILVIO MARCONDÉS, possui as seguintes 
características: 1º, trata-se de um conjunto de coisas autônomas, simples ou compos-
tas, materiais ou imateriais: 2º, formado pela vontade do sujeito; 3º, para uma desti-
nação unitária (...)Acreditamos que a grande diferença entre as invenções em caráter 
amplo (artísticas e técnicas) e o estabelecimento resida no fato de que as primeiras 
se fixam num suporte material (a tela, o livro, os pontos característicos da invenção 
industrial), e o estabelecimento/aviamento tem caráter dinâmico, e, portanto, não se 
fixa. Tanto e aviamento (anima) como o estabelecimento (corpus) estão em constante 
mutação, sem por isso perderem a sua unidade. A obra do empresário não é uma 
coisa, material ou imaterial, mas um organismo, dotado de corpus e anima.” in SIL-
VEIRA, Newton. Concorrência desleal e propriedade imaterial. Brasília: Arquivos 
do Ministério da Justiça, Março de 1975, p. 127 a 142.

92 “Nessa conformidade: parece lícito admitir, segundo o consenso geral, que o esta-
belecimento comercial: 1º, é um complexo de bens, corpóreos e incorpóreos, que 
constituem os instrumentos de trabalho do comerciante, no exercício de sua ati-
vidade produtiva; 2°, não se configura como o complexo de relações jurídicas do 
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direitos reais diversos, sobre a unidade patrimonial afetada. Tam-
bém não alteram a caracterização de universitas o fato de que di-
versos elementos do plexo patrimonial não ser da propriedade de 
determinado agente.93

No entanto, mesmo dinâmica, contemplando feixes imateriais 
e materiais, não há quaisquer dúvidas acerca da plena possibilidade 
de incidência múltipla, de direitos reais distintos sobre o estabeleci-
mento, e que tal unidade é passível de usucapião.94

comerciante, no exercício do comércio, e, portanto, não constitui um patrimônio 
comercial distinto do patrimônio civil; 3°, é formado por bens econômicos, ou seja, 
por elementos patrimoniais, sendo duvidoso se compreende elementos pessoais; 4°, 
é uma reunião de bens ligados por uma destinação unitária que lhe é dada pela von-
tade do comerciante; 5°, apresenta um caráter instrumental em relação à atividade 
econômica exercida pelo comerciante. Diante dessas características, obtém-se a se-
guinte definição de estabelecimento comercial, que pode ser adotada como hipótese 
de trabalho: complexo de bens, materiais e imateriais, que constituem o instrumento 
utilizado pelo comerciante para a exploração de determinada atividade mercantil” 
in BARRETO Filho, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – fundo do comér-
cio ou fazenda mercantil. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 1988, p. 75.

93 “Observa Rotondi, com argúcia, que não constitui obstáculo à admissão do estabe-
lecimento como universitas a circunstância de que nem todas as coisas aplicadas 
ao exercício da empresa sejam de propriedade do respectivo titular. Pode, efetiva-
mente, suceder que, sobre algumas dessas coisas, tenha o titular direito de uso e 
gozo apenas em virtude de outro direito real (usufruto) ou de contrato (locação, 
exploração de patente de invenção). A heterogeneidade dos elementos componentes 
leva à conclusão de que não se pode falar, tecnicamente, que o comerciante tem a 
propriedade do estabelecimento; mais correto é dizer que o empresário dele detém a 
titularidade (v. infra, n. 149). Outra consequência do reconhecimento como universi-
tas do estabelecimento consiste na permanência do todo, não obstante as mudanças 
(substituições. diminuições e acréscimos) havidas nos elementos que o constituem” 
in BARRETO Filho, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – fundo do comér-
cio ou fazenda mercantil. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 1988, p. 100.

94 “De modo coerente com a concepção que define o estabelecimento como univer-
salidade, admite geralmente a doutrina que possa ele ser objeto de reivindicação, 
por parte do titular. Aceita-se, igualmente, que seja suscetível de posse e, em conse-
qüência, de proteção possessória. Assinala Rotondi vários textos do Digesto que se 
referem à reivindicação unitária da universitas, o que também lhe parece perfeita-
mente admissível no direito moderno. No direito italiano, ante o texto expresso do 
art. 2.556 do código civil, que se refere à “propriedade da azienda”, a maioria dos 
escritores se inclina pela tese afirmativa. Entretanto, Ascarelli e Auletta, contestando 
a existência de direito real unitário sobre a azienda, afirmam que não se pode, em 
rigor, falar de posse ou de reivindicação, independentemente dos elementos que a 
compõem. Uma vez aceito que o estabelecimento pode ser objeto de posse, deve-se 
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A jurisprudência têm analisado as discussões atinentes à cons-
tituição de direitos reais sobre as universalidades de fato, havendo 
certo consenso de que:

Embora assinalando a natureza mobiliária do fundo de comér-
cio, não deixou de, ao afirmá-lo suscetível de usucapião e de usu-
fruto, reconhecer cuidar-se, como universalidade, de uma pro-
priedade incorpórea95

Não obstante, tal como a propriedade comum, o usufruto é 
passível de usucapião,96 e, como as universalidades de fato – como o 
fundo de empresa – são suscetíveis de usufruto, os elementos incor-
póreos também se sujeitam à aquisição originária.

No tocante ao usufrutuário, na forma do artigo 1.394 do Có-
digo Civil, este tem direito “à posse, uso, administração e percepção dos 
frutos”. É relevante frisar que o direito ao uso por usufruto poderá 
constituir, conforme salientado no subcapítulo 3.2 acima, um va-
lioso instrumento para a promoção da função social das situações 
subjetivas patrimoniais.

Para tanto, mister se faz afastar os preconceitos sobre a inci-
dência do direito real do usufruto sobre bens incorpóreos,97 sobre 

admitir, em princípio, que pode ser adquirido por usucapião. Se, entre os elemen-
tos constitutivos do fundo, existir bem imóvel, aplicar-se-ão os respectivos prazos 
para a prescrição aquisitiva” in BARRETO Filho, Oscar. Teoria do Estabelecimento 
Comercial – fundo do comércio ou fazenda mercantil. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 
1988, p.203.

95  BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 3ª Câmara de direito Privado, 
Des. Beretta da Silveria, AC 990.10.464336-8, Julgado em 16 de novembro de 2010. 

96  “USUCAPIÃO. USUFRUTO. DESERCAO INEXISTENTE. ESTENDE-SE AO USU-
FRUTO A POSSIBILIDADE DA AQUISICAO POR USUCAPIÃO” in BRASIL, Tribu-
nal de Justiça do Estado do Rio grande do Sul, 18ª Câmara Cível, Des. José Pellegrini, 
AC 598144590, Julgamento no dia 21.10.1999.

97  “Finalmente, como última característica do usufruto, cumpre referir que este pode incidir 
(...) não só sobre coisas, mas também sobre direitos alheios, como seja o caso de incidir sobre 
créditos, sobre participações sociais, sobre direitos de autor, etc. O usufruto pode ter como 
objecto, portanto, direitos e não necessariamente coisas corpóreas” in FRAGA, Álvaro Mo-
reira Carlos.Direitos reais. Coimbra: Almedina, 2010, p. 369.
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o fundo de empresa, mesmo porque nossa ordem civil especifica-
mente o anteviu em disposição própria.

Sob o mesmo prisma lógico do qual se tratou sobre a quase posse 
(ou da posse deflagrada pelo exercício de um dos poderes patentários) no 
âmbito dos bens incorpóreos para fins de usucapião, não há qual-
quer incongruência lógica para a utilização da ratio no tocante aos 
estabelecimentos empresariais,98 ou outros bens imateriais.

No encontro da categoria jurídica do usufruto perante as pro-
priedades imateriais, a doutrina atual relegou pouquíssima atenção 
aos estudiosos clássicos99 que registraram a compatibilidade dos 
institutos para permitir que terceiros não proprietários pudessem, 
concomitantemente, gozar dos objetos do direito alheio.

Interessante notar que o usufruto tem características específi-
cas, como a temporariedade, que se adequam ao direito de paten-
tes, pois, por ser propriedade resolúvel, também findará após certo 
lapso temporal.100

98  “Quando o quase usufruto recai sobre um estabelecimento comercial cujos objetos se desti-
nam à venda, a situação nada oferece de particular. Findo o quase usufruto, o quase usufrutu-
ário ou entrega coisas do mesmo gênero e na mesma quantidade, ou paga o valor da estimação 
feita ao constituir-se o quase usufruto” in BEVILAQUA, Clovis. Direito das Coisas. Rio 
de Janeiro: Livraria Freitas e Bastos, 1951, p.346. 

99  “Os direitos de propriedade industrial são suscetíveis de desmembramento, tal como ocorre 
com os desmembramentos do direito comum”. Tradução livre de: “Les droits de propriété 
industrielle sont susceptibles de démembrements, soit qu’il s’afisse de démembrements Du droit 
commun” in ROUBIER. Paul. Le droit de la propriété industrielle. Paris: Recueil Sirey, 5ª 
Edição, 1952, p. 141. Na doutrina nacional: “O usufruto existe, aí; não existe o domínio; o 
penhor ou caução existe, não existe o domínio. Porque se pode usar e fruir o incorpóreo, o direito 
mesmo; e aquilo com que se garante, em penhor, tanto pode ser corpóreo quanto incorpóreo, pois 
é com o valor extraível que se garante (...) O direito real que exsurge da patenteação é suscetível 
de usufruto e de uso, tal como ocorre com a propriedade intelectual. A eficácia real depende da 
anotação” in PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado – 
parte especial. Tomo XVI, 4ª Edição, São Paulo: RT, 1983, p. 28 e 343.

100  “A distinção entre servidão e usufruto perdeu o interesse que despertava quando usufruto 
era classificado como servidão pessoal. Não obstante, ainda se justifica. O usufruto implica 
cessão do direito de uso e gozo da coisa ao usufrutuário, dos. quais fica temporariamente 
privado o proprietário. A servidão é encargo que não impede o proprietário de usar e gozar 
sua propriedade. O usufruto pode recair assim nos bens imóveis como nos móveis, corpóreos, 
como incorpóreos, enquanto a servidão incide em coisas imobiliárias de certa espécie, como o 
solo e as construções. O usufruto é estabelecido em proveito de uma pessoa e, por isso, se con-
siderava servidão pessoal. A servidão constitui-se exclusivamente em beneficio de um prédio; 
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Porém, dentro de uma leitura mais ligeira do que a presente 
análise propõe, poder-se-ia ter como incompatível a proposta de 
uma co-utência, cotitularidade, ou duopólio. Ou seja, teria – a priori – 
a desvantagem de importar numa exclusão do proprietário do uso 
do objeto tecnológico enquanto o terceiro dele o fizesse.

Contudo, observa-se que o usufruto poderá ser do direito a 
continuar produzindo, fabricando, distribuindo, importando, vendendo, 
e não propriamente como ocorre com o usufruto de bens mate-
riais (do objeto em si). Nesse sentido, a ubiquidade, característica 
imanente dos direitos da propriedade intelectual, permitiria um 
usufruto do direito101 à inoponibilidade com relação aos direitos 
patrimoniais disponíveis, mas a continuidade102 dos direitos do 
proprietário perante terceiros outros.

Outrossim, uma releitura do instituto do usufruto permitiria 
concluir sobre a compatibilidade de uma usucapião sobre o usus 
incidente sobre bem jurídico alheio, ou sobre uma inoponibilidade 
constituída pela apropriação originária.

daí chamar-se servidão predial. O usufruto é temporário; a servidão, perpétua” in GOMES, 
Orlando. Direitos reais. Rio de Janeiro: Forense, 20ª Edição, 2010, p. 294.

101 “O usufruto de empresa tem como objeto a própria universalidade. A situação jurídica asseme-
lha-se à do usufruto de um patrimônio. O usufruto de direitos regula-se, em princípio, pelas 
regras do usufruto de coisas, mas a aplicação dessas regras - como adverte Hedemann - há de 
fazer-se mutatis mutandis, não se aplicando, por exemplo, as que supõem a posse como susten-
táculo das faculdades reais. Tanto no que se refere aos modos de constituição como ao conteúdo, 
às modificações e aos modos de extinção, não há distinções fundamentais, sendo particularidades, 
como a que se verifica, por exemplo, em relação à extinção do direito gravado por negócio jurídico, 
o qual só será eficaz se o usufrutuário consentir (...) Quanto ao modo de constituição, isto é, a 
fonte do qual dimana, divide-se em legal e voluntário. Usufruto legal é o que a lei institui em fa-
vor de determinadas pessoas, como o constituído sobre os bens dos filhos menores em proveito dos 
pais. Usufruto voluntário, o que se constitui mediante negócio jurídico, seja unilateral, como o 
testamento, seja bilateral, como o contrato. Além dessas duas espécies, há o usufruto constituído 
por usucapião, que em nenhuma se enquadra. Pode ser chamado usufruto misto” in GOMES, 
Orlando. Direitos reais. Rio de Janeiro: Forense, 20ª Edição, 2010, p. 313.

102 Em sentido oposto: “O usufruto difere da locação por consistir numa cessão das faculdades do 
uso e do gozo e não do simples exercício delas e, sobretudo, por ser um direito real, do qual, por-
tanto, em princípio, não nascem obrigações. O usufruto é um direito vitalício, mas incessível: o 
usufrutuário não pode ceder os seus direitos, embora possa transferir-lhes o exercício, alugando 
a coisa. Enfim, é um direito divisível, diferentemente das servidões prediais” in CHAMOUN. 
Ebert. Instituições de Direito Romano. 6ª Edição, Rio de Janeiro: Editora Rio, 1977, p. 271.
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Porém, longe de navegar em mares pacíficos na doutrina ou 
jurisprudência, pode-se, com razão, levantar que o instituto impli-
caria na exclusão dominial do titular originário seria divergente da fi-
nalidade concorrencial propugnada. Portanto, no próximo tópico serão 
levantadas as características e peculiaridades sobre a tese carnellu-
tiana sobre a servidão empresarial.

5. A servidão empresarial
Superada a ótica romana que não albergava uma divisão ex-

pressiva entre as servidões103 e a atual concepção de usufruto (anti-
gamente denominadas de servidões pessoais), a legislação civil re-
gistra nos artigos 1.378104 e seguintes, as previsões que tutelam tal 
espécie de direito real que grava a propriedade alheia.

103 “Entre os iura in re aliena, há uma classe de direitos que consistem em assegurar a alguém 
os meios de subsistência mediante o uso ou o uso e o gozo de uma coisa corpórea, ou que visam 
a satisfazer necessidades oriundas de relações de vizinhança, através da subordinação de um 
imóvel a um outro imóvel. Esses princípios são os seguintes: em primeiro lugar, nemini res 
sua servit, ninguém pode ter uma servidão sobre imóvel seu, visto que todo direito que o 
proprietário exerce sobre a sua coisa explica-se iure dominii. Sendo a propriedade o direito real 
mais amplo e encerrando todas as faculdades em que se possa desdobrar um direito sobre uma 
coisa, é óbvio que o proprietário não possa ter sobre esta direitos diferentes da propriedade. 
Em segundo lugar, seroitus in faciendo consistere nequit, a servidão pode consistir no uso da 
coisa alheia (pati) (servidão positiva) ou numa abstenção por parte do proprietário do imóvel 
(non faceres (servidão negativa), mas não pode consistir na obrigação do proprietário de fazer 
alguma coisa; urna tal possibilidade desvirtuaria o caráter real da servidão, transformando-
-a numa relação pessoal, em suma, numa obrigação. Finalmente, servitus servitutis esse 
non potest ou, de acordo com sua versão original e mais verdadeira, fructus servitutis esse 
non potest, não é possível instaurar-se uma servidão pessoal sobre uma servidão predial; os 
compiladores do Digesto substituíram frucius por servitus, em virtude da unificação das 
servidões, generalizando o preceito que se referia apenas ao usufruto. Não obstante, entre as 
servidões prediais e as servidões pessoais há diferenças marcantes. Assim, ao passo que as 
primeiras exprimem relações entre dois imóveis, não podendo proporcionar uma utilidade à 
pessoa independentemente do imóvel, as segundas estabelecem-se em benefício de uma pessoa. 
Por outro lado, as servidões prediais são peculiares a imóveis, enquanto as servidões pessoais 
se estendem aos móveis. Finalmente, as servidões prediais são ambulatórias e, nesse sentido, 
perpétuas, pois que subsistem à mudança dos seus titulares, o que não sucede com as servidões 
pessoais, que se extinguem com o desaparecimento do titular do direito” CHAMOUN. Ebert. 
Instituições de Direito Romano. 6ª Edição, Rio de Janeiro: Editora Rio, 1977, p. 266.

104  “A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, que 
pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por 
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Contudo, a menção reiterada da lei sobre a delimitação do 
instituto sobre prédios, ou seja, bens físicos imóveis,105 poderia ser-
vir à primeira vista para afastar106 sua aplicabilidade perante as 
patentes de invenção.

Sendo o Direito parte integrante de um corpo social vivo107 e 
mutante, a mera aplicação subsuntiva poderia, e como regra o faz, 
permitir que da interpretação de um texto se obtivesse o resultado 
mais pobre108 dos métodos hermenêuticos.

Portanto, poder-se-ia conceber uma servidão sobre bens mó-
veis com base no próprio dispositivo acima, através da suprassun-
ção109 da norma, ou seja, uma transgressão atualizadora pela her-

testamento, e subseqüente registro no Cartório de Registro de Imóveis”.

105 “Servidão é o direito real sobre a coisa imóvel, que lhe impõe um ônus em proveito de outra, 
pertencente a diferente dono. O prédio que suporta a servidão chama-se serviente. O outro, em 
favor do qual se constitui, denomina-se dominante. São elementos constitutivos da servidão: 
1°) a existência de um ônus ou encargo; 2°) a incidência num prédio em proveito de outro; 3°) 
o fato de pertencerem os prédios a diferentes donos (...) Servidões positivas são as que conferem 
ao senhor ou possuidor do prédio dominante o poder de praticar algum ato no prédio serviente 
como a servidão de trânsito. Servidões negativas, as que impõem ao senhor ou possuidor do 
prédio serviente o dever de abster-se da prática de determinado ato de utilização, como a de não 
construir. Se é certo que todas elas podem ser constituídas, por acordo de vontades, somente as 
servidões contínuas e aparentes se estabelecem pela usucapião” in GOMES, Orlando. Direitos 
reais. , 20ª Edição, Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 293 e 296.

106 “só se admitem servidões constituídas sobre coisa imóvel corpórea” in TEPEDINO, Gustavo. 
& BARBOZA, Heloisa Helena. & MORAES, Maria Celina Bodin de. Código civil inter-
pretado conforme a Constituição da República. Vol III, Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p.769.

107 “O direito é a vida mesma, a vida da sociedade, presente no cotidiano das pessoas, nos fatos 
grandes e pequenos, importantes e banais. Não é redutível a uma pura técnica, muito menos 
a uma técnica interpretativa limitada à exegese dos textos legais, mas se apresenta como uma 
realidade viva, para cuja compreensão é necessário respeitar todo o universo do saber hu-
mano” in MATTIETTO, Leonardo Andrade. Invalidade dos atos e negócios jurídicos. In 
TEPEDINO, Gustavo. A parte Geral do Novo Código Civil, estudos na perspectiva 
civil-constitucional. Editora Renovar, Rio de Janeiro, 2007, p.328.

108 “Já foi afirmado aqui, por diversas vezes, que a interpretação literal é, de todas as técnicas 
interpretativas, aquela que pode levar a um resultado mais “pobre” em termos de alcance 
jurídico das tutelas disponibilizadas pelo sistema jurídico” in BRASIL, Tribunal Regio-
nal Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J.C. Márcia Helena Nunes, AMS. 
2005.51.01.5070586, DJ 12.12.2008.

109 “A transgressão não é, no entanto, negação do texto. Não é abolição, mas suprassunção dele. 
Também o vocábulo “transgressão” é terrível. Transgredir o texto, no sentido aqui veiculado, é 
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menêutica; assim, resultaria na hipótese de contemplação do ônus 
empresarial sobre uma propriedade imaterial patentária.

Ou seja, uma vez superada a autossuficiência da hermética sub-
sunção, o procedimento de mutação110 do direito poderá ser incompatí-
vel com a mumificação do texto. Atentando-se ao fato de que as amarras 
formais podem ser grandes inimigas do desenvolvimento material, a 
suprassunção embasada nas cláusulas gerais das leis (Código Civil e 
Lei 9.279/96), e nos valores e princípios constitucionais, auxiliarão o 
intérprete na aplicação da norma no caso em concreto.

Tal modelo traz nítidas vantagens metodológicas perante 
aquele do usufruto, seja pelo seu caráter de possibilitar a coutência 
da tecnologia, o que a doutrina clássica traz como incompatível com 
o instituto do usufruto.

Ademais, a servidão limitar-se-ia com o conteúdo do que o ti-
tular serviente usasse, de fato, dentro do quadro reivindicatório do 
proprietário, devendo fazê-lo de forma delimitada e funcional.111 
Factualmente a ampliação dos objetos sobre os quais a servidão in-
cidiria é razoável, dentro do escopo segundo o qual o que é afetado 

tomá-lo como padrão da decisão, porém de modo que ele, o texto, seja adequado ao caso e à rea-
lidade. Sua transgressão não equivale a sua abolição, mas a sua reafirmação, em cada momento, 
em cada caso. (...) Interpreta-se não apenas os textos, mas também a realidade. Ao transgredir 
o texto o juiz opera a sua atualização, de sorte que se pode dizer que o direito [= o ordenamento 
jurídico] é contemporâneo à realidade. Não envelhece, nem permanece jovem. É um dinamismo. 
Essas práticas, de exclusão ou inclusão de determinadas situações do ou no sistema, é que per-
mitem seja mantido, o sistema, em equilíbrio e harmonia” in GRAU, Eros Roberto. Direito 
Penal – Sob a Prestação Jurisdicional. Curitiba: Ed. Malheiros, 2010, p. 11 e 12.

110 “Sucede coisa diversa no nascimento do direito, não só no nascimento ordinário ou 
princípio da história, mas no rejuvenescimento ou renovação que se opera todos 
os dias aos nossos olhos, na substituição das regras de direito existentes por outras 
regras novas, progresso do direito, enfim” in JHERING, Rudolf Von. A luta pelo 
direito. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1972, p. 26.

111 “O direito real de servidão deve ser exercido civiliter. Uma vez que consubstancia ônus ao di-
reito de propriedade, seu exercício há de conter-se nos limites da estrita necessidade do prédio 
dominante, mas é claro que seu conteúdo se delimita conforme o título constitutivo, ao qual se 
aplicam as regras de interpretação dos negócios jurídicos. A interpretação é restritiva. Há de 
cumprir-se pela forma menos onerosa ao prédio serviente. Quando a servidão é adquirida por 
usucapião, o conteúdo determina-se pela extensão da posse in GOMES, Orlando. Direitos 
reais. 20ª Edição, Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 302.
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pela usucapião não é o objeto em si112 (tese reicêntrica), mas a rela-
ção jurídica complexa113 (tese dos núcleos de interesses).

Porém, poder-se-ia suscitar que todos os direitos reais devem 
estar previstos em Lei, e que o Código Civil tendo consignado sua 
abrangência, tão e somente, aos prédios, não deveria ser aplicado 
para outros tipos de bem, sob pena de habilitar uma hermenêutica 
contra legem ou dar um poder desarrazoado ao magistrado.114

Sem embargo de tal concepção, não parece que a leitura da ser-
vidão como incidente, ainda, sobre bens móveis gera ilegalidade, 
ou violação ao princípio da tipicidade. Realmente há dispositivo 
legal que prevê o cabimento de um ônus sobre a propriedade, con-
cebendo sua aplicação sobre uma relação jurídica patrimonial.

112 “É, à primeira vista, surpreendente que os romanos hajam admitido a aquisição da servidão 
(res incorporalis) por usucapio. Com efeito, o usucapião supõe a posse e a posse aplicava-
-se, segundo o conceito romano, exclusivamente às coisas corpóreas. A surpresa desaparece 
quando se imagina que a servidão inicialmente deveria confundir-se com a coisa e que só 
mais tarde é que a sua noção se abstraiu. Esse momento de transição seria assinalado pela lei 
Scribônia (...) Admite-se ainda que a servidão possa ser objeto de quase possessio, daí re-
sultando, em primeiro lugar, a possibilidade de quase-tradição, à guisa de modo de aquisição: 
era, para tal, indispensável o usus ou exercício do direito de servidão (positiva) por parte do 
adquirente, conjugado com a paciência ou tolerância desse exercício por parte do constituin-
te. Em segundo lugar, a possibilidade sem rebuços, da prescrição aquisitiva da servidão. No 
direito clássico, o exercício de uma servidão por um certo tempo rec vi nec clam Nec precá-
rio era protegido pelo pretor através de uma utilis actio. Justiliano transformou a prescrição 
em modo de aquisição das servidões e exigiu-se o prazo da longi temporis praescriptio, 
de 10 a 20 anos”. CHAMOUN. Ebert. Instituições de Direito Romano. 6ª Edição, Rio de 
Janeiro: Editora Rio, 1977, p. 273 e 274.

113 “A servidão é relação jurídica que tem como pontos de coligação as situações subjetivas. As 
servidões gravam não o prédio entendidos de um ponto de vista material, mas as situações 
subjetivas. A relação de servidão, em uma concepção moderna dos poderes de fruição, pode 
ser utilizada para limitar também situações pessoais de fruição, sempre que a servidão não se 
configure como relação entre prédios do ponto de vista material” in PERLINGIERI, Pietro. 
O Direito Civil Na Legalidade Constitucional. Traduzido por: DE CICCO, Maria Cristi-
na, Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 954.

114 “Se o juiz tivesse a possibilidade de julgar o caso concreto de acordo com a própria visão de 
mundo, subtraindo-se ao respeito ao Parlamento e ao Executivo, não existiria motivo para 
o primeiro, de fazer as leis, para o segundo, de emanar regulamentos ou outras disposições 
com força de lei” in PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil. Introdução ao Direi-
to Civil Constitucional. Traduzido por: DE CICCO, Maria Cristina, Rio de Janeiro: 
Renovar, 2007, p.42
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Assim, não é irrazoável conceber que o princípio da tipicidade 
seria observado pela interpretação contemplativa que albergue bens 
incorpóreos. Por outro lado, suscitar-se-á uma eventual violação ao 
princípio da taxatividade115, se não for reconhecida uma ampliação 
ou uma mitigação116 do numerus clausus117 perante a publicidade já 
assegurada pelo INPI, com a concessão da patente.

115 “A multipropriedade imobiliária é direito real. Alguns poderiam insinuar que a legislação é 
silente neste particular. Porém, sabemos que o atributo da taxatividade dos direitos reais não 
lhes insere na redoma da tipicidade. Assim, é plenamente pos sível o exercício de um espaço de 
autonomia negocial para que os particulares possam ajustar diferentes contornos ao direito de 
propriedade conforme as variações e deman das do tráfico jurídico. Ademais, no câmbio do direi-
to de propriedade para os “direi tos de propriedades”, veicula-se a noção de que a propriedade 
é dotada de plasticida de, podendo transitar entre um conteúdo jurídico máximo e um mínimo, 
traduzido este como o essencial para que o conteúdo do domínio se mantenha com o seu titular” 
in FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. 6ª Edição, Rio 
de Janeiro: Lumen Júris: 2009, p. 178.

116 “Há, hoje, nítida tendência, em vista do estilhaçamento dos modelos proprietários, em dar 
maior elasticidade ao princípio da tipicidade. Se diversas são as formas de propriedade - mul-
tipropriedade, leasing imobiliário, restrições convencionais incidentes sobre lotes -, há cor-
respondente necessidade de o sistema acolher e dar publicidade às novas figuras. Em termos 
diversos, a propriedade típica não é somente aquela plena do artigo 524 do Código Civil, mas 
também os modelos e variantes dotados de novas restrições, e eventualmente não-perpétuos. 
Na lição de Gustavo Tepedino, se de um lado é certo que a criação de novos direitos reais 
depende de lei, por outro lado também “certo é que no âmbito do conteúdo de cada tipo real 
há um vasto território por onde atua a autonomia privada e que carece de controle quanto aos 
limites (de ordem pública) permitidos para esta atuação” LOUREIRO, Francisco Eduardo. 
A Propriedade como Relação Jurídica Complexa. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, P.78.

117  Assim, a ratio dos numerus clausus, como aponta o Professor suíço, não pode ser um 
obstáculo para a recepção de novos direitos reais, sendo raros os casos em que o legislador, 
depois de entender importante o seu nascimento, não admita a sua autonomia da fonte que 
o criou. Existindo, assim, uma necessidade, sempre presente, de certa flexibilização do sis-
tema, para atender os novos modelos econômicos e sociais. O surgimento de um novo direi-
to real no ordenamento jurídico nacional deve responder, afirmativamente, a duas questões: 
a) atende ao sistema de numerus clausus que adota o direito brasileiro?; b) é um direito real 
típico? Vale dizer, possui todas as características e signos conformadores do mesmo, para 
que possa ser amplamente utilizado, quer dentro da legislação que o criou quer para outras 
situações não idealizadas pelo legislador? Até porque o fenômeno social está sempre à frente 
do jurídico, impondo ao intérprete o conhecimento cerca da possibilidade de utilização do 
novo direito para os casos ainda não existentes no momento em que o mesmo surgiu” in 
LIMA, Francisco Henrique Viegas. A multipropriedade imobiliária (aspectos doutri-
nários e registrários). Rio de Janeiro: Padma Editora, Revista Trimestral de Direito 
Civil, Ano 8, Outubro/Dezembro 2007, p.98.
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O dogmatismo no tratamento dos princípios vetustos serve ao 
engessamento social perante as novas propriedades e, numa acei-
tação longínqua de questionamentos, ou de atualizações, resultaria 
numa perda gradual de eficácia social. Se por um lado parece óbvio 
que a criação de novos direitos reais deve ser observada pelo legis-
lador, até mesmo para que os não titulares sejam surpreendidos, por 
outro, o mais importante é que seja dada a publicidade118 para que 
possa opô-los – eficácia real – erga omnes. 

Outrossim, até o momento em que seja averbada a servidão em-
presarial, ou incorpórea, subsistiria – tão e somente – uma oponibili-
dade perante o titular da patente (tal como na hipótese da surrectio).

Outra limitação clara à incidência de tal modalidade seria o 
próprio limite do direito originário,119 podendo ser encarado como 
uma servidão.120 Nas palavras de Francesco Carnelluti, 

se os estudiosos enfrentarem essa tarefa com seriedade, veriam 
que, assim como entre fundo e fundo, entre empresa e empresa (e 
os franceses, com um termo bastante significativo, diriam melhor 

118 “Como já se observou argutamente, o problema da segurança do trafico jurídico, diante da 
eficácia erga ommes dos direitos reais, resolve-se com o sistema de registro, não sendo im-
prescindível, para o sistema, a taxatividade. Multipropriedades imobiliárias e condomínios 
de fato, utilização de espaços em cemitérios, tudo isso sem que houvesse uma previsão legal 
específica. Dessa forma, deve-se redimensionar a discussão quanto ao principio do numerus 
clausus, mesmo admitindo-se, desde logo, que a reserva legal para a predisposição de uma 
nova figura real é inderrogável, por traduzir principio de ordem pública” TEPEDINO, Gus-
tavo. Temas de Direito Civil. Tomo II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 144 – 145. 

119 GHIRON, Mario. Corso di Diritto Industriale. Roma: Società Editrice del <<Foro Ita-
liano>>, 1935, p. 194, parece aderir a tese de Carnelluti: “Assim, no domínio dos direitos 
reais, ele tem o ônus sobre a coisa, como consequência do direito de propriedade, ônus, que, tais 
como servidões prediais, a lei se refere aos direitos correspondentes”. Traduzido de: “Quindi, 
nel campo dei diritti reali, egli há gli oneri che gravano sulla cosa, in conseguenza del diritto 
di proprietà, oneri, che, come le servitú prediali, la legge ricollega ai diritti corrispondenti”.

120 “Recordo aqui, pois, os limites da usucapião e seus fundamentos: não se adquire em virtude 
da prescrição mas o direito da propriedade em sua integralidade, ou melhor, uma servidão 
predial contanto que seja contínua e aparente”. Tradução livre de: “Recuerdo aquí, pues, 
los límites de la usucapión y sus fundamentos: no se adquiere en virtud de la prescripción 
más que el derecho de propiedad en su integridad, o bien, una servidumbre predial, con tal 
que sea continua y aparente” in CARNELUTTI, Francesco. Usucapion de La Propiedad 
Industrial. Traduzido por: OSUNA, Francisco Apodaca, Cidade do México: Edito-
rial Porrua. 1945, p. 87.
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‘fundo de comércio’, em lugar de fundo territorial) se estabele-
cem relações que se parecem, como duas gotas de àgua, às servi-
dões prediais, poderíamos chama-las de servidões empresariais? 
Eu diria que sim. (...) Convém por hora recordar que entre as iura 
in re aliena, as servidões prediais, quando são contínuas e apa-
rentes, se constituem não só em virtude de títulos, mas também 
mediante posse, ou melhor por usucapião. Por que não deveria 
suceder o mesmo com as servidões empresariais?.121

 Para tanto, mister se faz que a posse (caso se adote uma pers-
pectiva abrangente do conceito), ou o uso, do terceiro concorrente 
fosse aparente e contínua,122 inequívoca para que o titular do pri-
vilégio pudesse, a tempo hábil, impedir a consolidação da prática 
através do remédio processual próprio. 

121  Em tradução livre : “Si los estudiosos afrontaran esta tarea con seriedad, verían que, así 
como entre fundo y fundo, entre hacienda y hacienda (y las franceses, con una palabra bastan-
te significativa, dirían mejor fundo de comercio, en lugar de fundo territorial) se establecen 
relaciones que se parecen, como dos gotas de agua, a las servidumbres prediales, ¿les pudiéra-
mos llamar servidumbres de hacienda? Yo diría que sí. (…) Conviene por ahora recordar que 
entre las iura in re aliena, las servidumbres prediales, cuando son continuas y aparentes, se 
constituyen no sólo en virtud de título sino también I mediante posesión, es decir, por usu-
capión. ¿Por qué no debiera suceder lo mismo con las servidumbres de hacienda?” in CAR-
NELUTTI, Francesco. Usucapion de La Propiedad Industrial. Traduzido por: OSUNA, 
Francisco Apodaca, Cidade do México: Editorial Porrua, 1945, p. 91.

122 “Por tanto, e somente quanto, à respeito das servidões prediais pode dar-se a sustação do non 
dominus, al dominus, o que significa, sem dúvida alguma, para o primeiro o exercício e para 
o segundo o não exercício, ainda que parcial, do direito de propriedade, sendo este o que cons-
titui o fundamento da usucapião. Surge de novo, ainda nesse aspecto, a formidável energia do 
direito de propriedade, o qual se exercita não só gozando a coisa, mas deixando de gozá-la, sem-
pre e quando a tolerância se refere ao gozo de pessoas determinadas”. Tradução livre de: “Por 
tanto, solo tanto, respecto de las servidumbres prediales puede darse la sustitución del non 
dominus, al dominus, lo que significa, sin duda alguna, para el primero el ejercicio y para el 
segundo el no ejercicio, si bien parcial, del derecho de propiedad, siendo esto lo que constituye 
el fundamento de la usucapión. Surge de nuevo, aun en este aspecto, la formidable energía del 
derecho de propiedad, el cual se ejercita no sólo gozando la cosa, sino también dejándola gozar, 
siempre y cuando la tolerancia se refiera al goce de personas determinadas” in CARNELUT-
TI, Francesco. Usucapion de La Propiedad Industrial. Traduzido por: OSUNA, Francisco 
Apodaca, Cidade do México: Editorial Porrua, 1945, p. 28.
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Tal requisito conflui com a redação do artigo 1.379,123 conflita 
com eventuais práticas de clandestinidade, bem como incorpora o 
intuito constitucional de livre concorrência e ampliação do acesso 
aos bens de consumo.

Destarte, longe de configurarem materia pacífica na doutrina, 
e distante, portanto, de haver prudência pretoriana sob os três tópicos 
acima (supressio, usufruto e servidões empresariais, sobre patentes), 
parece interessante uma reflexão construtiva sobre as disciplinas de 
modo a compatibilizar vetustos instrumentos dos direitos reais com 
as novas realidades capitalistas.

6. Os prazos e os procedimentos  
para a usucapião

Passado e presente e futuro se entrelaçam  
na trança do tempo.

PONTE, Lena.124

123 “O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente, por dez anos, nos termos do 
art. 1.242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no Registro de Imóveis, valendo-lhe 
como título a sentença que julgar consumado a usucapião. Parágrafo único. Se o possuidor não 
tiver título, o prazo da usucapião será de vinte anos”. Interessante notar que a alteração 
da redação do dispositivo, face ao revogado Código Civil de 1916, poderia, segundo 
a doutrina abaixo, habilitar a consolidação de servidões sobre bens incorpóreos: “O 
Código alude expressamente à usucapião do exercício de servidão aparente (art. 1379). Digna 
de nota é a modificação do texto, antes alusivo à “posse incontestada e contínua de uma servi-
dão” e, agora, ao “exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente”. Também digna 
de nota é a comparação entre o teor do art. 1.260 do Código de 2002 e o art. 618 do Código de 
1916: ambos regulando a usucapião de coisa móvel, a regra ora vigente alude apenas à posse de 
coisa móvel como pressuposto da aquisição da propriedade, enquanto a regra revogada referia-
-se à aquisição do domínio de coisa móvel. A extirpação da expressão “domínio” (tradicional-
mente associada à propriedade de coisa corpórea) é significativa: a posse, aí está referida como 
pressuposto da aquisição, por usucapião, da propriedade, que pode ser corpórea ou incorpórea” 
in MARTINS-COSTA, Judith. Usucapião de coisa incorpórea: breves notas sobre um velho 
tema novo. In TEPEDINO, Gustavo, FACHIN, Luiz Edson. O Direito e O Tempo, Embates 
Jurídicos e utopias contemporâneas. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2008, p. 644.

124 PONTE, Lena Jesus. Na trança do tempo. Haicais. Rio de Janeiro: Editoração Ltda, 2000.
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Uma vez verificada as hipotéticas incidências da usucapião 
sobre bens incorpóreos patentários, a compatibilidade de outros 
direitos reais, e a Teoria dos Atos Próprios limitando uma atuação 
tardia do titular; mister se faz a apuração dos prazos e dos procedi-
mentos necessários à aplicação do conteúdo exposto supra, em juízo.

Inicialmente insta ventilar que o presente subcapítulo não tem 
a pretensão de exaurir as – complexas – minúcias procedimentais, 
mas, tão somente, destacar aquelas que diferem consideravelmente 
do rito comum do Código de Processo Civil.

Conforme averbado na parte introdutória do capítulo Usuca-
pião sobre as patentes de invenção, tendo em vista as lacunas125 da Lei 
9.279/96, nada obsta a aplicação subsidiária do Código Civil, no que 
couber, em especial tendo em vista a incidência do modo originário 
de aquisição de propriedade sob exame.

Em primeiro lugar, na análise dos artigos 1.260,126 1.261127 e 
1.262128 da Lei 10.406/2002, reitera-se aqui o que foi descrito no sub-
capítulo Superação dos paradigmas físicos, quanto ao uso indiscrimi-
nado pelo legislador – e pela doutrina – quanto a um sentido, equi-
vocado, unívoco, entre os termos “coisas” e “bens”.

Portanto, para a usucapião – completa – dos bens móveis 
teríamos dois prazos129 distintos: um lapso menor na hipótese de 

125 “As lacunas são verificadas pelo intérprete e pelos órgãos de aplicação do Direito. As 
omissões, se podem ser por eles também verificadas, só podem ser declaradas especificamente 
pelos órgãos de fiscalização da inconstitucionalidade por omissão” in MIRANDA, Jorge. 
Teoria do Estado e da Constituição. Coimbra: Coimbra Editora, 2002, p. 663. Entretanto, 
nos parece que as omissões suscitadas se dirimem, apenas, no campo infraconsti-
tucional, posto que a usucapião, como um dos corolários dos valores de acesso à 
propriedade, estaria implicitamente prevista (ao nosso ver, na Carta Magna) perante 
o princípio da Função Social da Propriedade.

126 “Aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente durante três anos, 
com justo título e boa-fé, adquirir-lhe-á a propriedade”.

127 “Se a posse da coisa móvel se prolongar por cinco anos, produzirá usucapião, independente-
mente de título ou boa-fé”.

128 “Aplica-se à usucapião das coisas móveis o disposto nos arts. 1.243 e 1.244”.

129 “O mais significativo requisito formal da usucapião extraordinária - como de qualquer 
outra modalidade de usucapião - é o tempo. O fator tempo é fato fundamental para a con-
versão da posse em propriedade. A questão temporal é um problema de política legislativa. 
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justo título e boa fé (três anos), e, ainda, um transcurso temporal 
maior nos casos de ausência do justo título e do intuito do ter-
ceiro (cinco anos).

Por óbvio que os conceitos de justo título e boa fé do mundo fí-
sico devem ser adaptados para sua adequada aplicação perante bens 
imateriais. Como justo título,130 que não se confunde com a carta 
patente, ou um contrato de licença, poder-se-ía conceber investi-
mentos e pesquisas datadas antes do depósito da patente perante 

A duração da usucapião irá variar para maior ou para menor, conforme a orientação pre-
ponderante for no sentido da tutela da propriedade ou da posse. Tudo dependerá do enfoque 
sistêmico, no concerto entre a proteção da segurança jurídica ou da pacificação social”. in 
FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. 6ª Edição, Rio 
de Janeiro: Lumen Júris: 2009, p.286.

130 “Em nosso ordenamento civil, o justo título recebe duplo significado: a) no art. 1.201 do 
Código Civil, a expressão colhe acepção ampla, significando qualquer causa que justifique 
uma posse b) no art. 1.242, o justo título é interpretado restritivamente como um título 
apto em tese para transferir propriedade e outros direitos reais usucapíveis. No sistema 
brasileiro, a transferência da propriedade demanda que sejam feridos os três planos do ne-
gócio jurídico: existência, validade e eficácia. Não sendo satisfeita uma das três esferas, 
inexiste transmissão de propriedade, pois nada se adquire quando não se aliena. O justo 
título pode se concretizar em uma escritura de compra e venda, formal de partilha, carta 
de arrematação, enfim, um instrumento extrinsecamente adequado à aquisição do bem por 
modo derivado. Importa que contenha aparência de legítimo e válido, com potencialidade de 
transferir direito real, a ponto de induzir qualquer pessoa normalmente cautelosa a incidir 
em equívoco sobre a sua real situação jurídica perante a coisa.” in FARIAS, Cristiano 
Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. Rio de Janeiro: Lumen Júris: 2009, 
6ª Edição, p. 292. Ainda: “entende-se por justo título o próprio negócio jurídico capaz, 
em tese, de transmitir a propriedade da coisa móvel, tal como o contrato de compra e venda 
ou de doação” in TEPEDINO, Gustavo. & BARBOZA, Heloisa Helena. & MORAES, 
Maria Celina Bodin de. Código civil interpretado conforme a Constituição da República. 
Vol III, Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p.557.
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o INPI, ou, pelo menos, cujo exercício foi realizado em data preté-
rita131 à publicação132 do pedido.133 

Tal raciocínio é consagrado com uma interpretação sistemática 
e teleológica do artigo 7º,134 da Lei 9.279/96, posto que o sistema – 
predominantemente – atributivo diz respeito ao direito de proprie-
dade, mas não limita ou impede o direito ao uso por terceiros.135

131 “O legislador pretendeu, dessa maneira, assegurar a oponibilidade do pedido de patente em re-
lação a terceiros, mas somente a partir do momento em que esses terceiros deixem de ignorar a 
sua existência e o objeto da invenção. No intervalo de tempo compreendido entre o depósito do 
pedido e o seu conhecimento por terceiros, o ato de exploração cometido não pode ser considera-
do como um ato de contrafação” in PHILIPP. Fernando Eid. Patente de Invenção. Extensão 
de Proteção e Hipóteses de violação. São Paulo: Ed. Juarez de Oliveira, 2006, p. 105

132 “Art. 30. [da Lei 9.279/96] O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) 
meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que 
será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75. § 1º A publicação do pedido poderá ser 
antecipada a requerimento do depositante”.

133 Narrando um caso concreto ocorrido no Brasil com patentes da IBM: “Não se conce-
be, de outro lado, que haja aqui ocorrido a tolerância da IBM como modalidade de exercício 
do direito; como se viu no magistério de Carnelutti , não há tolerância erga omnes. Caso 
conviesse à IBM expandir o mercado, incentivar a competição, mas conservando a tecno-
logia como sua, a boa prática comercial exigiria que ela concedesse licenças, gratuitas que 
fossem, mas condizentes com a boa administração da propriedade intelectual pertinente. 
Qual o termo inicial do período aquisitivo? Intuitivamente, o início do uso da tecnologia, 
ut domino, configurando a posse ad usucapionem. Mas intuição, aqui, não acompanha o 
melhor direito. Não se concebe prescrição contra um direito que não existia para o dominus. 
O direito, em matéria de patentes, de se opor ao utente da tecnologia, nasce com a publicação 
pedido (CPI, art. 23). Não se fixará o prazo da prescrição aquisitiva do inicio do pretensão 
penal, mas da civil. Assim, a contagem da prescrição nasce no momento em que se tenha ini-
ciado a utilização da tecnologia, ou data de publicação da patente. Será a posse no nosso caso 
com justo título e boa-fé? A aparência de abandono do direito, que se configura neste caso, 
leva-nos à convicção de que ambos os atributos estariam presentes; mas, provavelmente, 
para todos os associados da Automática, mesmo o período qüinqüenal já se expirou. É nosso 
entendimento, assim, que as patentes da IBM, ainda que fossem válidas, pertinentes e esti-
vessem em vigor, seriam inoponíveis aos associados da Automática que tivessem utilizando 
a tecnologia pertinente, de forma mansa e pacífica, pelo prazo da usucapião de bens móveis” 
in BARBOSA, Denis Borges. Usucapião de Patentes e Outros Estudos de Propriedade 
Industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, P. 262.

134 “Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, 
de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar 
o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação”.

135 Corroborando com o exposto, conforme antecipado no item Conceito de posse acima 
supra, o sistema jurídico tutela o utente anterior: “Art. 45. À pessoa de boa fé que, antes 
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Por outro lado, registre-se que a boa fé136 não será computada 
como autorização expressa do titular da patente (ou seu licenciado), 
mas um ato proativo do utente não autorizado que dê ciência de seu 
exercício ao dono do privilégio. Ou seja, se o pretendente à usucapião 
notificar o titular (ou outro legitimado) de sua conduta, ou dar notí-
cia inequívoca de tal por qualquer outro meio, uma recusa ou mora 
injustificada poderá resultar numa boa fé adquirida do utente.

De certo que também deverá haver uma posse (caso se adote a 
ampliação no conceito clássico para albergar bens incorpóreos) e/ou 
uso ostensivo e não precário137 da conduta que permitirá, eventual-
mente, a usucapião. 

Ressalve-se que a prova da posse (para efeitos da usucapião), 
in casu, deverá ser feita como um fenômeno atual, pois: 

Na posse, ao contrário, a manutenção da revelação do fato é a 
condição do direito à proteção: o possuidor não tem um direito 
senão enquanto ou quando possui. Em outros termos, em todos os 
demais direitos o fato é a condição transitória do direito; na posse, 
é a condição permanente. Daí nasce a diferença da prova. Nos 

da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será 
assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores”.

136 “A boa fé deve existir, tanto no começo da posse, como em todo decurso de sua dura-
ção. Aquela crença que serve de fundamento à boa fé repousa em erro de fato, erro, 
que se resume em ignorar o obstáculo que se opõe à transferência do domínio, como 
se a coisa não era do alienante ou este não tinha o poder de aliená-la. O erro de direito 
nunca pode servir de fundamento de boa fé porque ninguém se presume ignorar a 
lei” in DANTAS, San Tiago. Programa de Direito Civil III, Direito das Coisas. Rio de 
Janeiro: Editora Rio, 1979, p. 158. Ainda: “A boa-fé, portanto, é mais que o animus do-
mini. Enquanto a maior parte dos possuidores detém intenção de dono - mas sabem 
que não o são -, o possuidor com boa-fé incide em estado de erro, que gera nele a falsa 
percepção de ser o titular da propriedade. A boa-fé também é chamada de opinio do-
mini, pois o possuidor literalmente tem a opinião de dono. De forma lúdica, a mesma 
diferença entre animus domini e boa-fé é vista no comportamento do neurótico e 
do psicótico: o primeiro busca a coisa para si obsessivamente; já o segundo acredita 
piamente que ela já lhe pertence”. in FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, 
Nelson. Direitos Reais. 6ª Edição, Rio de Janeiro: Lumen Júris: 2009, p. 298.

137 Num contexto exageradamente proprietário: “a precariedade não cessa nunca, e a posse 
assim viciada não serve à aquisição por usucapião” SALLES, José Carlos de Moraes. Usu-
capião de bens imóveis e móveis. 6ª Edição,São Paulo: RT, 2005, p. 74.
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primeiros, olha-se para o passado; neste, para o presente; naqueles 
não se prova senão o nascimento do direito, a que sua existência se 
refere como conseqüência necessária. É preciso provar-se neste a 
existência do direito, e por isso não basta que a posse nasça em 
tal ou qual momento, porque não se faria por isso autorizado 
concluir que ela existe atualmente, mas é preciso provar-se que a 
posse existia na mesma ocasião em que se cometeu o atentado.138 

Portanto, até mesmo o antigo licenciado, que, apesar de estar 
inadimplente, e o licenciante absolutamente ciente de sua conduta 
na continuidade da posse/uso da tecnologia, poderá usucapir.139

Por óbvio que a mera notificação em si não convolará uma ati-
tude ilegal em boa fé, mas a inércia, desídia, ou desinteresse do ti-
tular servirá, conjuntamente à proatividade do terceiro, para tanto.

Desde logo insta consignar que tais prazos (três ou cinco anos) 
constituem um lapso temporal bastante considerável tendo em vista 
a realidade mutante das tecnologias. A celeridade na defasagem tec-
nológica, por si só, já torna tais transcursos extremamente longos 
para uma usucapião sobre bens imateriais.140

Por sinal, recente alteração no Código Civil141 trouxe hipó-
tese de uma usucapião imobiliária em dois anos, o que mostra a 

138 JHERING, Rudolf von. Teoria simplificada da posse. Tradução por GAMA, Ricardo Ro-
drigues. 2ª Edição, Campinas: Russell Editores, 2009, p. 43.

139 “não se pode negar crescente entendimento doutrinário que, alicerçado na dinâmica da fun-
ção social da propriedade, já admite a possibilidade de usucapião por aqueles originariamente 
tidos como possuidores diretos, mas que, após o término da relação jurídica prosseguiram na 
posse sem qualquer oposição séria por parte dos que lhe outorgaram a posse” in FARIAS, 
Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. 6ª Edição, Rio de Janeiro: 
Lumen Júris: 2009, p. 288. 

140 Portanto, além de uma saudável incidência legislativa com a elaboração de um mar-
co normativo próprio, prevendo especificamente tais hipóteses, nos parece impera-
tiva a necessidade de fixar um prazo menor, de modo a outorgar – com celeridade 
– ao titular um exercício com função social da propriedade.

141 Art. 1.240-A. Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem opo-
sição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m² (duzen-
tos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou 
ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua 
família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro 
imóvel urbano ou rural.
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continuidade da tendência de minoração dos prazos para efeitos 
da usucapião. Conforme suscitado anteriormente, a modificação 
de paradigmas para o predomínio econômico dos bens móveis 
sobre os imóveis tornou obsoleta a necessidade de uma tutela, a 
maior, para os bens de raiz (inclusive no que é tocante aos prazos 
ad usucapionem).

Entretanto, caso permaneça “hígida” a lógica estampada no 
Código Civil de prazos maiores no que tange aos bens imóveis, é ní-
tida a necessidade de reforma dos hiatos atinentes aos bens móveis 
para efeitos de usucapião, de modo a minorá-los.

Na realidade contemporânea, três e cinco anos (arts. 1260 e 
1261 do CC) são lapso temporal desmesurado em favor do proprie-
tário original e que, no caso das propriedade imateriais, poderá tor-
nar o objeto da usucapião obsoleto per se.

Não obstante, pela evolução dos meios de comunicação que 
permitem um maior controle sobre os objetos sujeitos à proprie-
dade, tais lapsos asseguram ao titular (que não tenha uma conduta 
surpreendente ou contraditória), tempo suficiente ao pronto ajuiza-
mento de uma ação de contrafação e abstenção.

Quanto ao tópico, registre-se que a Lei 9.279/96, em seu artigo 
225,142 assegura um prazo de cinco anos para que o titular, ou licen-
ciado, ajuízem pretensões ressarcitórias perante contrafatores. Ou 
seja, caso um terceiro comprove boa-fé e justo título após três anos 
de uso contínuo e reiterado da tecnologia, tal pretensão fica obs-
tada, pois o dispositivo presume que o dano causado seja injusto, o 
que, na hipótese, não se configuraria.

Sem embargo, mesmo para aqueles reticentes em aceitar a apli-
cação de uma usucapião sem posse física, tal constatação acaba por 
trazer um juízo de ponderação, limitando as hipóteses concretas da 
aquisição originária pelo uso alheio.

Por sinal é necessário consignar que a usucapião – em si – po-
derá, em tais casos, operar-se de duas maneiras distintas. Na pri-
meira o titular da patente não faz qualquer uso dela e, antes – ou 

142 “Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade 
industrial”.
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simultaneamente – do prazo de uma eventual licença compulsória,143 
a aquisição originária poderá se operar sobre toda a propriedade do 
titular, excluindo-o, inclusive, das faculdades do artigo 42 da LPI, 
com efeitos retroativos ao primeiro dia do uso/posse.144

Nesse caso, o terceiro usucapiente deverá – além dos bônus ad-
vindos da sua conduta e da inércia do titular – arcar com os ônus 
comuns às patentes de invenção, como as retribuições anuais,145 o 
dever de uso, a observância de eventual autorização administrativa 
para habilitá-lo ao comércio, etc.

Na segunda hipótese, o titular da patente realiza uso insufi-
ciente, ou não efetiva o uso perante determinadas regiões cobertas 
pelo exercício da tecnologia pelo terceiro.

Em tais casos, operar-se-ia uma usucapião inclusiva favorecendo 
o terceiro utente, de forma a resultar no surgimento de uma coutên-
cia, acessória, de modo que o titular do privilégio – devidamente 
consignado perante o INPI – deverá ser onerado com os requisitos 
específicos para a manutenção da patente.

143 “Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os di-
reitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, 
comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.§ 1º Ensejam, igual-
mente, licença compulsória: I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro 
por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral 
do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admi-
tida a importação; ou II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado. § 
5º A licença compulsória de que trata o § 1º somente será requerida após decorridos 3 (três) 
anos da concessão da patente”.

144 “a retroatividade da aquisição faz com que: a) todos os atos do possuidor sejam validados; b) 
desobrigue-se de restituir os frutos, mesmo quando de má-fé; c) decaiam os atos praticados pelo 
antigo proprietário (v. g., criação de ônus reais sobre a coisa, como uma hipoteca). Ademais, 
se o possuidor constitui direitos reais sobre o bem, consideram-se válidos desde o momento da 
constituição, uma vez consumada a usucapião” in FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSEN-
VALD, Nelson. Direitos Reais. 6ª Edição, Rio de Janeiro: Lumen Júris: 2009, p. 324

145 Na Lei 9.279/96, destaque-se os seguintes dispositivos: “Art. 78. A patente extingue-
-se: IV - pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no § 2º 
do art. 84 e no art. 87; e Art. 84. O depositante do pedido e o titular da patente estão 
sujeitos ao pagamento de retribuição anual, a partir do início do terceiro ano da data 
do depósito. § 1º O pagamento antecipado da retribuição anual será regulado pelo 
INPI. § 2º O pagamento deverá ser efetuado dentro dos primeiros 3 (três) meses de 
cada período anual, podendo, ainda, ser feito, independente de notificação, dentro 
dos 6 (seis) meses subseqüentes, mediante pagamento de retribuição adicional”.
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A acessoriedade de tal direito importa consignar que even-
tual extinção da patente (nulidade, inobservância de qualquer 
outra prescrição legal pertinente etc.) resultará na perda da prer-
rogativa adquirida pelo utente não autorizado (inclusive de excluir 
terceiros). Entretanto, poderá continuar o uso, tendo em vista a 
incidência do domínio público.

Na hipótese do titular do direito de exclusiva permanecer 
inerte perante o adimplemento de suas obrigações procedimentais 
perante a autarquia federal competente, nada veda que o usuca-
piente, ou coutente, possa adimplir as retribuições anuais, na quali-
dade de terceiro interessado.146

Na vertente da usucapião inclusiva,147 ressalte-se que essa 
atende, concomitantemente, a três das premissas do artigo 170 da 
Carta Magna, quais sejam: a) função social da propriedade; b) livre 
concorrência; e c) defesa do consumidor. Ou seja, exatamente por 
carecer de neutralidade,148 a Constituição endossa a solução jurídica 
de predomínio da liberdade (dos não titulares) e do acesso (o que 
poderá impactar em sua dignidade) aos direitos fundamentais nu-
cleares no conflito com o direito advindo da patente.

146 Artigo 346 do Código Civil: “A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor: III - do ter-
ceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte”.

147 Em que pese a doutrina abaixo estar perfeitamente coerente com a usucapião stan-
dard, ou seja, aquela que altera-se a titularidade, mas sempre modificando seu titu-
lar, aqui quer se ventilar uma usucapião que não exclua o titular originário, mas 
englobe outro: “Ação de usucapião é de extrema importância dentro do nosso sistema pro-
cessual, uma vez que seu objetivo é promover uma autêntica transmutação de uma situação 
fática ao conferir o título dominial ao possuidor. A ação sempre exigirá, no mínimo a conju-
gação [sic] dois elementos considerados perenes em quaisquer das modalidades de prescrição 
aquisitiva: tempo e posse” in MEDINA, José Miguel Garcia. & ARAÚJO, Fábio Caldas 
de. & GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Processo civil moderno: Procedimentos Cau-
telares e Especiais. São Paulo: RT, 2009, p. 279.

148 “Ao não se definir como um ordenamento valorativamente neutro, a Constituição 
permite que, frente a um conflito entre direitos fundamentais, juízes e tribunais 
possam recorrer aos “valores supremos” que se expressam nos princípios funda-
mentais para dar solução ao caso. Não é por outra razão que, no transcurso da 
fundamentação das decisões, juízes e tribunais, na tarefa de interpretação do texto 
constitucional, se refiram a uma hierarquia valorativa, em função da qual faz-se 
necessário uma ponderação” in CITTADINO, Gisele. Pluralismo, Direito e Justiça 
Distributiva. Elementos da Filosofia Constitucional Contemporânea. 2ª Edição, Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p.47
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Quanto à função social da propriedade, conforme as conside-
rações expostas capítulo próprio acima, a preocupação do sistema 
não é com o sujeito que realiza a função, mas com o fato da função 
(rectius, o objeto) seja de fato adimplida, de acordo com a natureza 
do bem jurídico.

No tocante à livre iniciativa (ausência de barreiras à introdução 
num nicho de mercado) e à livre concorrência (competição de players 
já existente numa seara), só é racional interditar o mercado em favor 
de um ente econômico quando e enquanto tal exclusiva for conforme 
e promocional ao sistema capitalista/funcional. Na medida em que os 
dois agentes puderem – ainda que sem a anuência do primeiro/ti-
tular – conviver no mercado, maior será a oferta disponível a todos.

Por último, como corolário da segunda premissa, a defesa do 
consumidor é mediatamente observada com a melhoria do acesso ao 
mercado, havendo uma tutela indireta de seus interesses econômicos 
através do final de um monopólio fático149 para um duo (ou oligo) pólio.

No tocante à competência para o conhecimento de uma even-
tual ação para a declaração150 da usucapião,151 ou exceção suscitada 
em defesa,152 ela será – na maioria das vezes – julgada perante 
uma Corte Estadual, sendo, excepcionalmente, matéria de aprecia-
ção da Justiça Federal (como nas hipóteses de patentes intituladas 

149 No que é pertinente na Lei 8.078/90: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Con-
sumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito 
à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a mel-
horia da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 
consumo” (grifos nossos).

150 “Pela breve passagem é possível compreender que a eficácia declaratória não sertá única. 
Realmente, há um pequena carga de constituição, evidenciada pela formação de uma nova 
matrícula no registro de imóveis, e outra carga de condenação, quando houver resistência 
por parte daqueles que ocuparam o pólo passivo” in MEDINA, José Miguel Garcia. & 
ARAÚJO, Fábio Caldas de. & GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Processo civil 
moderno: Procedimentos Cautelares e Especiais. São Paulo: RT, 2009, p. 281. De fato, 
mutatis mutandi, além do registro da possível alteração do titular, ou a consignação 
de uma co-titularidade, no INPI, a doutrina supra seria observada na usucapião de 
bens móveis imateriais.

151 No Código de Processo Civil, artigo 941: “Compete a ação de usucapião ao possuidor para 
que se Ihe declare, nos termos da lei, o domínio do imóvel ou a servidão predial”.

152 Nesse sentido a súmula 237 do STF.
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por pessoas jurídicas de direito público externo, ou na hipótese da 
usucapião se dar em favor de pessoa jurídica de direito público no 
âmbito federal).153 No âmbito territorial, ela deverá ser proposta, a 
priori, no domicílio do réu,154 bem como não há empecilhos de sua 
legitimidade ativa ser efetuada por pessoa jurídica.155

Despiciendo cogitar a ausência de interesse do INPI na maioria 
das hipóteses, tendo em vista que o uso da tecnologia por tercei-
ros não é vinculada com qualquer vício registral, sendo certo que a 
competência da Justiça Federal para julgar propriedade industrial é 
em ratio personae, e não em razão da matéria.

Destarte, pode-se falar na competência da Justiça Federal 
quando houver algum vício nos registros públicos do INPI, decor-
rentes da ação judicial de usucapião movida no foro estadual.

Quanto ao procedimento em si, uma questão relevante diferirá 
da ação de usucapião perante os bens físicos, tendo em vista o artigo 
942,156 do CPC. Como não há que se tratar dos proprietários lindei-

153 Na Constituição Federal: “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as 
causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas 
na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes 
de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; II - as causas entre Estado 
estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no 
País”. Segundo a doutrina: “A competência cível da Justiça Federal é fixada (...) em razão 
da pessoa, da matéria e da função” in DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil 
– introdução ao direito processual civil e processo de conhecimento. 13ª Edição, Sal-
vador: Editora Ius Podivm, 2011, p. 176. No mesmo sentido: “Pode-se, com facilidade, 
perceber que, dos dois critérios conjugados – ratione personae e ratione materiae -, é pre-
dominante o primeiro pessoal” in MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro. Competência 
cível da Justiça Federal. 3ª Edição, São Paulo: RT, 2010, p. 62.

154 Artigo 94 do CPC: “A ação fundada em direito pessoal e a ação fundada em direito real sobre 
bens móveis serão propostas, em regra, no foro do domicílio do réu.§ 1o Tendo mais de um 
domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. § 2o Sendo incerto ou desconhecido 
o domicílio do réu, ele será demandado onde for encontrado ou no foro do domicílio do autor. 
§ 3o Quando o réu não tiver domicílio nem residência no Brasil, a ação será proposta no foro 
do domicílio do autor. Se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer 
foro. § 4o Havendo dois ou mais réus, com diferentes domicílios, serão demandados no foro de 
qualquer deles, à escolha do autor”.

155 “ A pessoa jurídica poderá ingressar com pedido de usucapião” in MEDINA, José Miguel 
Garcia. & ARAÚJO, Fábio Caldas de. & GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Pro-
cesso civil moderno: Procedimentos Cautelares e Especiais. São Paulo: RT, 2009, p. 284.

156 “O autor, expondo na petição inicial o fundamento do pedido e juntando planta do imóvel, 
requererá a citação daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como 
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ros, ou de titulares de tecnologias confinantes, a citação será dirigida 
exclusivamente ao titular da patente e/ou seus licenciados.

Por sua vez, o ônus probandi caberá àquele que alega a matéria,157 
devendo demonstrar, além do lapso temporal, eventual boa fé e 
justo título, a posse/uso mansa158 e incontestada.

Na hipótese de estarem presentes os requisitos supra, e sobre-
vier à procedência dos pedidos da demanda por parte do terceiro 
utente, deverá o INPI ser notificado da alteração do registro pú-
blico, sem que isso indique numa alteração de competências do foro 
estadual para o Federal.159 O registro da cotitularidade, ou coutência, 
também é carregado da função social da publicidade,160 que legi-
tima a oponibilidade erga omnes.

dos confinantes e, por edital, dos réus em lugar incerto e dos eventuais interessados, obser-
vado quanto ao prazo o disposto no inciso IV do art. 232”.

157 Nesse sentido o artigo 333, I, do Código de Processo Civil: “O ônus da prova incumbe: 
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato im-
peditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. No mesmo sentido: “O ônus da prova 
é, portanto, um encargo que recai sobre as partes a respeito das provas que propõem, sob a ameaça 
de, uma vez descumprido, o juiz não reputar verdadeiros os fatos que a cada uma delas interessa” 
in GRECO, Leonardo. Instituições de processo civil. Volume II, Rio de Janeiro: Forense, 
2010, p.130. Ainda: CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. & GRINOVER, Ada Pellegrini. 
& DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 19ª Edição, São Paulo: Ma-
lheiros, p. 350: “A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, 
visando à vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o juiz e ao longo do procedimento 
uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente”.

158 “No caso de simples turbação, em que o possuidor não é despojado do bem nem perde a 
posse, não há que se falar em interrupção, mas poderia configurar-se eiva à pacificidade ou 
mansidão da mesma. O ato de defesa praticado com êxito pelo possuidor, nesse caso, afasta 
o ato de oposição do terceiro ou do próprio proprietário, afastando consequentemente, a con-
figuração daquela eiva, pois a referida defesa privada, embora admitida excepcionalmente 
pela lei, justamente por ser ato defensivo legalmente regulado, é ato plenamente válido, não 
quebrando a mansidão e pacificidade da posse. Por outro lado, no caso de esbulho, pode haver 
breve interrupção da posse, logo quebrada pelo desforço imediato do possuidor. Essa pequena 
interrupção, entretanto, não terá o condão de tisnar irremediavelmente a ininterruptividade 
prevista pelo art. 1238 do novo Código Civil, devendo o lapso respectivo ser considerado como 
de continuidade da posse” in SALLES, José Carlos de Moraes. Usucapião de bens imóveis 
e móveis. 6ª Edição,São Paulo: RT, 2005, p. 66. 

159 Ainda no Código de Processo Civil: “Art. 945. A sentença, que julgar procedente a ação, 
será transcrita, mediante mandado, no registro de imóveis, satisfeitas as obrigações fiscais”.

160 “No sistema brasileiro, o registro não apenas constitui direitos reais, servindo principalmente 
como instrumento legal de cognoscibilidade de seus assentos. Afinal, a oponibilidade perante 
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Não obstante, quando o usucapiente suscitar a questão em even-
tual ação de contrafação, deverá fazê-lo na primeira oportunidade 
cabível, sob pena de preclusão da defesa.161 Tal entendimento acaba 
por prestigiar a ampla defesa e o contraditório por parte daquele que 
sofrerá com a usucapião, não devendo ser estimuladas arapongas pro-
cessuais, tais como cartas-trunfo a serem utilizadas a qualquer tempo.

Com efeito, ainda na hipótese de um êxito do usucapiente, com 
o registro perante o INPI da tal coutência, este passará a ser litiscon-
sorte necessário em demandas que – eventualmente – questionem a 
validade da patente usucapida.

Não obstante, com relação à servidão aparente empresarial (item 
3.2.3 acima), pela leitura do Código Civil, artigo 1.379,162 caberia ob-
servar e provar o prazo de dez anos – com justo título –, ou de vinte 
anos. Entretanto, na hipótese de não haver justo título, simplesmente 
tal lapso temporal coincidirá com a extinção do privilégio.163

terceiros de situações jurídicas reais e obrigacionais é considerada a eficácia mínima prove-
niente do registro. Sendo os direitos reais oponíveis em caráter erga omnes, há a necessidade 
de cientificar a sociedade sobre a situação jurídica dos bens imóveis, tornando conhecidas por 
quem tenha interesse, toda e qualquer mutação no cadastro imobiliário. Apesar de não termos 
alcançado o sucesso de nações como Espanha e Alemanha - que agregaram à eficácia consti-
tutiva do registro a dotação da fé pública com proteção total do adquirente de boa-fé -, não se 
pode negar que reconhecemos a enorme importância da publicidade registrária como fator de 
alavancagem da economia, tutelando-se os intervenientes dos negócios jurídicos imobiliários. 
(...) A função social da propriedade é exteriorizada pela publicidade do registro, jamais pela 
clandestinidade” in FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Direitos Re-
ais. Rio de Janeiro: Lumen Júris: 2009, 6ª Edição, p. 262.

161  “Usucapião lembrado em defesa, mas apenas em grau recursal. Preclusão da matéria” in 
BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, 4ª Turma, Min. Athos Gusmão Carneiro, REsp 
3767/90. Ainda: “Usucapião Rural. Imóvel Urbano. Impossibilidade Jurídica, derivada es-
pecificamente da situação prevista no art. 191 da Constituição Federal. Alegação em via re-
cursal, com base no art. 462 do CPC, de usucapião extraordinário. Inadmissibilidade, porque 
seria proferir sentença extra petita e também porque sequer decorrido o prazo vintenário. 
Recurso desprovido” in BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 18ª 
Câmara Cìvel, Des. Binato de Castro, AC 2000.001.09675, Julgado em 05.12.2000.

162  O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente, por dez anos, nos termos do 
art. 1.242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no Registro de Imóveis, valendo-
-lhe como título a sentença que julgar consumado a usucapião. Parágrafo único. Se o possui-
dor não tiver título, o prazo da usucapião será de vinte anos”.

163  Artigo 40 da Lei 9.279/96: “A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e 
a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito”.
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Dessa forma, pela aplicação subsuntiva da disposição civil a inci-
dência da servidão para com o direito de patentes seria inócua. Por outro 
lado, fica a crítica – no parâmetro lógico da proporcionalidade – de que 
o legislador estabeleceu um prazo bem inferior para a aquisição com-
pleta do direito, do que o lapso temporal para gravar um ônus sobre ele.

Outrossim, parece razoável esperar que, na hipótese do legis-
lador elaborar norma específica para o âmbito imaterial industrial, 
que estipule um hiato temporal menor para a incidência da usu-
capião na servidão. Com relação aos deveres do dono da servidão, 
estes não serão relevantemente distintos daqueles previstos nos 
artigos 1.380 a 1.386 do Código Civil.

Por sua vez, com relação à usucapião de um usufruto, este obe-
decerá ao crivo procedimental já antecipado quanto ao modo origi-
nário de aquisição da propriedade, bem como, no que couber, aten-
derá aos artigos 1.390 e seguintes do Código Civil.

Derradeiramente, no tocante à aquisição da surrectio pelo ter-
ceiro utente, em regra tal alegação será ventilada em matéria de de-
fesa numa eventual ação de contrafação patentária. 

Contudo, nada obsta que o terceiro, numa atitude proativa, 
ajuíze ação declaratória164 de inexistência da relação jurídica contra-
fracional, pelo transcurso de lapso temporal razoável, bem como na 
alteração da conduta (surpresa, incoerência) por parte do titular que 
lhe causou um dano injusto.

Factualmente, além da natural dificuldade que lhe será atri-
buída pelo ônus probatório, caberá, ainda, elucidar as condutas do 
titular da patente que atentem contra a boa fé, justificar sua legítima 
expectativa, bem como demonstrar que o transcurso temporal per-
corrido foi suficiente à aplicação da Teoria dos Atos Próprios.

Outrossim, além de se aplicar subsidiariamente o Código Civil 
para regular tais vicissitudes jurídicas no âmbito da propriedade in-
dustrial, não parece haver maiores empecilhos na incidência do Có-
digo de Processo Civil, para os ritos próprios, em eventuais lides 
que sejam travadas sob os objetos em exame.

164 Artigo 4º, do Código de Processo Civil: “O interesse do autor pode limitar-se à declara-
ção: I - da existência ou da inexistência de relação jurídica; Parágrafo único. É admissível a 
ação declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito”.
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“Não é curto o tempo que temos, mas dele muito perdemos.  
A vida é suficientemente longa e com generosidade nos foi dada, para a 

realização das maiores coisas, se a empregarmos bem.  
Mas quando ela se esvai no luxo e na indiferença, quando não a 

empregamos em nada de bom, então, constrangidos pela fatalidade, 
sentimos que ela já passou por nós sem que tivéssemos percebido». 

SÊNECA.  
Sobre a brevidade da vida,1 p. 25 – 26.

No presente trabalho foi traçado um breve trans-
curso histórico acerca das relações proprietárias, 
sua tutela jurídica, bem como a tendência clássica 
à manutenção dos direitos mesmo que fossem con-

trários aos intuitos constitucionais funcionalizadores.
Dentro de tal premissa, até mesmo para prestigiar uma estabili-

zação do status quo dominante, traçou-se uma série de empecilhos aos 
modos originários de aquisição da propriedade em face, verba gratia, 
dos modos derivados de alteração subjetiva do direito de exclusiva.

1 Traduzido por LI, William. São Paulo: Nova Alexandria, 1993, p. 25 e 26.
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Dessa forma, o direito sucessório e obrigacional na hermenêu-
tica exegética-literal eram/são instrumentos hábeis focados sempre 
no credor, no titular, no proprietário, bem como eram auxiliares 
“perfeitos” para que terceiros, não-proprietários, permanecessem 
na situação passiva do erga omnes.

Com relação às patentes de invenção, à falta de definição dou-
trinária com relação à sua natureza jurídica, também restou imune 
de uma teoria crítica que permitisse maior acesso aos seus benefí-
cios, bem como trouxesse encargos mais exigentes perante o titular.

Outrossim, adotou-se no presente estudo sua concepção en-
quanto uma espécie de propriedade focada dentro da perspectiva 
de relação jurídica complexa, ao invés de mero direito subjetivo, 
para equilibrar os direitos e deveres para com o restante do corpo 
social no âmbito tecnológico.

Ainda na seara da propriedade industrial, a insuficiência 
doutrinária (um silêncio retumbante e eloquente) e diversas lacu-
nas normativas devem ser supridas pelo regime jurídico comum, 
derivado do Direito Civil. Tal conclusão atinge à finalidade de não 
eximir os titulares da incidência de um modo originário de aquisi-
ção de propriedade.

Tal se dá, pois a “propriedade é protegida em razão de um interesse 
específico, mas mesmo quando este interesse não pode ser realizado, não há 
motivo para impedir a outros a possibilidade de desfrutar do bem ou de bem 
que o proprietário não utiliza”.2

Conforme exposto, com a virada em 180º da importância pa-
trimonial dos bens de raiz, perante os bens imateriais, havendo a 
supremacia dos últimos, não é possível que os clássicos conceitos 
advindos do Direito Romano permaneçam intocados, sob pena de 
completa desatualização jurídica perante a realidade vigente.

Destarte, além de ser necessária a fuga de conceitos turvos, 
e falsos significados unívocos, entre os termos “coisa”, “bem”, 
“posse” e “uso”, a fixação de parâmetros razoáveis acerca da posse, 
enquanto o exercício de um poder fático sobre uma situação jurídica 

2 PERLINGIERI, Pietro. O Direito Civil Na Legalidade Constitucional. Traduzido por: DE 
CICCO, Maria Cristina, Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 935
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complexa, parece tornar obsoleta a confusão do instituto com ele-
mentos físicos e tangíveis.

Tal se dá posto ser a usucapião um instituto sob eterna (re)cons-
trução, mas não definida pelos parâmetros romanos de bem espe-
cífico, título, fides, possessio e tempus. A desconsideração dos efeitos 
fáticos da contemporaneidade geraria a desatualização de uma das 
vicissitudes jurídicas mais relevantes do direito patrimonial.

Ademais, foi verificada a confluência – estrita e supostamente 
inequívoca – entre a posse e elementos materiais, mas que, ainda 
nesse viés, o titular da patente também não a exerceria, posto cuidar 
de direito de exclusiva sobre bem incorpóreo.

Desta feita, o elemento essencial ao cumprimento da função 
social será o uso considerável3 da tecnologia, uma vez que o sistema 
constitucional não está voltado para o elemento subjetivo da pro-
priedade, mas, tão somente, com o cumprimento do mérito da fun-
ção específica daquela espécie de bem jurídico.

Sem embargo, aquele terceiro utente que destine função social 
sobre tecnologia alheia, ainda que a revelia de seu titular, deverá ser 
resguardado pelo ordenamento jurídico através de institutos pró-
prios hábeis a ilidir a prevalência dos argumentos contrafracionais.

Não obstante, discorreu-se acerca da licença obrigatória como 
o marco jurídico que deveria sancionar titulares abusivos, mas que, 
por estar manietada em decorrência de rigorosos requisitos de in-
cidência derivados de Tratados Internacionais, acaba detendo pou-
quíssima aplicabilidade no Brasil e alhures.

Averiguaram-se, ainda, as diferenças técnicas, jurídicas e práti-
cas na comparação do instituto da usucapião da patente, da usucapião 
inclusiva, perante as licenças compulsórias, em especial no tocante 

3 “O desfrutamento de um direito de patente que não corresponde ao princípio de maximização 
dos lucros deve suscitar particular cautela; Isso representa uma condição necessária, mas 
não suficiente pela utilização de um direito de patente como escopo de restrição da concor-
rência”. Tradução livre de: “Lo sfruttamento di um diritto di brevetto che non corrisponde 
a principi di massimizzazione del profitto deve suscitare particolare cautela; Esso rappresenta 
uma condizione necessaria ma non sufficiente per l’utilizzazione di um diritto di brevetto a 
scopi di restrizione della concorrenza” in LEHMANN, Michael. Diritto dibrevetto e Teoria 
del <<Property Right>> uma analisi economica e giuridica.. in MILANO, Università Degli 
Studi di. Studi in onore di Remo Franceschelli. Milão: Giuffrè, 1983, p.87.
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as hipóteses de cabimento, sua gratuidade perante as licenças, bem 
como seu maior escopo temporal, geográfico e circunstancial.

Por sua vez, com independência dos demais institutos da li-
cença obrigatória e da usucapião de bem incorpóreo, apurou-se não 
haver incompatibilidade com a aplicação da Teoria dos Atos Pró-
prios, com requisitos e aplicação diferenciados do que àqueles da 
forma originária de aquisição da propriedade.

Em tal hipótese, a surrectio geraria mera inoponiblidade paten-
tária para o seu titular, servindo a supressio como uma “punição” 
sistemática ao proprietário desidioso que, pela sua inércia e alte-
ração comportamental, gerasse dano injusto uma vez transcorrido 
lapso temporal razoável do uso não autorizado pelo terceiro.

Com relação ao usufruto do direito à inoponibilidade, de-
monstrou-se haver abertura hermenêutica diante do artigo 1.143 do 
Código Civil que habilita tal modalidade de direito real sobre bens 
incorpóreos (como as universalidades de fato).

Não obstante, há outra confluência relevante consubstanciada 
na temporariedade do instituto (tal como ocorre na patente), mas 
sua tendência à exclusão do titular originário poderá trazer empe-
cilhos como categoria que promova o maior número de players que 
exerçam a tecnologia no mercado.

Como uma saída do dogma da exclusão daquele que sofre com 
o usufruto, foi proposto uma usucapião de usufruto do direito à ino-
ponibilidade, com efeitos semelhantes àqueles derivados da supressio 
(tirante a autonomia trazida por ser direito real), mas com requisitos 
próprios da modalidade originária de aquisição proprietária.

Posteriormente, foi objeto de consideração a tese de Francesco 
Carnelluti quanto uma servidão empresarial, de lege ferenda, que melhor 
compatibilizaria os dois núcleos de interesses (titular e utente não au-
torizado) numa convivência simbiótica e saudável perante o mercado.

Entretanto, tendo em vista o longuíssimo prazo atinente à incor-
poração da servidão perante o neo-titular, concluiu-se ser de pequena 
aplicação prática tal analogia, vez que, na maior parte dos casos, será 
concomitante à extinção da patente por decorrência de prazo.

Com relação aos prazos e procedimentos, não há alterações 
significativas perante os ritos previstos no Código de Processo Civil 
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no tocante à usucapião de bens materiais. No que se refere à com-
petência, via de regra, os feitos serão dirimidos perante as Cortes 
Estaduais, restando à autarquia Federal pertinente, tão somente, o 
direito de ser notificada e o dever de manter atualizados os registros 
públicos concessórios.

De forma sucinta, a presente análise almejou superar os pre-
conceitos sobre os bens imateriais, que acabaram por afastá-los das 
teorias proprietárias funcionalizadoras do Direito Civil, e, assim, 
inabilitar a incidência da usucapião.

Dentro da hermenêutica predominante, as dificuldades inter-
pretativas acabam por assegurar uma indesejável carta de alforria 
ao dono da patente, dando-lhe ciência de que a única maneira de uma 
alteração subjetiva – ou ampliação – de seu privilégio será através 
dos instrumentos contratuais da licença ou da cessão.

Portanto, além de compatibilizar com o valor constitucional da 
função social da propriedade, a incorporação da usucapião no âm-
bito dos direitos industriais assegurará maior dinamicidade, bem 
como o exercício virtuoso do tempo pro societatis.

Tal como preceituado por Sêneca na epígrafe, é possível a rea-
lização dos maiores feitos4 quando a titularidade de uma patente 
não colide com as cláusulas finalísticas do artigo 5º, XXIX, da Carta 
da República, e o tempo de exclusividade é aplicado de maneira a in-
cluir o maior número de destinatários possíveis.

4 [A patente é] “ao invés, um produto no qual a sociedade e o indivíduo se associam, um 
produto destinado a beneficiar a sociedade e não, sobretudo, o indivíduo por si só”. Tradução 
livre: “È invece um prodotto in cui la società e l’individuo sono associati, um prodotto des-
tinato a beneficiar la società e non soltanto Il singolo individuo” in LUZZATTO, Enrico. 
Trattato generale delle privative industriali. Vol 1, Milão: Pilade Rocco, 1914, p. 43.
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