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Para possibilitarmos a compreensio dos temas principais que tocam o
contencioso judicial de patentes, inicialmente se faz mister uma compreensio
do sistema patentdrio, seus conceitos, propositos, para, entio, adentrarmos 2
seara litigiosa.

Posteriormente, verificaremos as questdes envolvendo as acdes de con-
trafacdo de patente, e, em capitulo seguinte, abordaremos os temas principais
das agdes de nulidade de privilégio de invencao.

1. Historico, Natureza Juridica e Propdsito!

Previamente ao estudo da histéria legislativa, insta destacar que a prote-
¢do & propriedade intelectual tem como alicerce estrutural duas justificativas.
A primeira, de ordem “moral”, seria a de assegurar um direito “natural” de
autoria sobre o labor exercido. Na segunda, de via econdmica, a propriedade
intelectual serviria de estimulo 4 continuidade e encorajamento de atividades
proveitosas.?

Mestrando em Direito Civil na UER], Especialista em Direito da Propriedade Intelectual pela
PUC/R]J, Cursou Extensdo em Filosofia na Faculdade Sdo Bento, Leciona Conflitos Internacionais
em Propriedade Intelectual na Pés-Graduagdo em Direito da Propriedade Intelectual na PUC/R].
I Esse primeiro capitulo foi objeto da monografia A protegao dos dados de testes sigilosos apresen-

tados a regulagio estatal, defendida na obtencdo do titulo de Especialista em Propriedade

Intelectual na PUC/R], 2007, e objeto de futura publicagio no segundo volume da Revista Criagio.
2 BENTLEY, Lionel. SHERMAN, Brad. Intellectual property law. Nova lIorque: Oxford Press, 2004,
p. 4
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Nesse sentido, verificaremos que a prote¢do desses bens imateriais foi
estabelecida no Brasil hd cerca de duzentos anos, no intuito de angariar inves-
timentos e desenvolver a tecnologia nacional.

Como nao se desconhece, a histéria da propriedade intelectual no Brasil
desperta com o Alvard de 1809.3 Factualmente, o ato normativo histérico ja
previa privilégio aqueles que desenvolvessem “alguma nova miquina e inven-
¢do nas artes’.

Jd em 1824, agora em sede constitucional, no artigo 179, XXV1,4 o legis-
lador conferiu ao inventor — Jato sensu — uma exclusividade temporiaria, ou
pelo menos indenizagdo. Diferentemente do vanguardista Alvard,5 a Carta
Magna entdo vigente ndo limitava (expressamente) a tutela patentdria aos
objetos fisicos tangiveis.

Por sua vez, em 1830, a Lei de 28 de margo, esmiugou os mandamentos
constitucionais prevendo um direito de exclusiva, prémio e/ou indenizagdo aos
“descobridores” e inventores, e, no ultimo caso, a patente teria duragio propor-
cional a utilidade e dificuldade do invento, limitada ao prazo de vinte anos.6

Mais de meio século apds, a Lei 3.129, de 1882, alterou conceitos, a
extensdo da tutela, mas ndo limitou a concessio de patentes aos produtos qui-
micos — que eram sujeitos a analise pelo ente governamental —, regulando,
inclusive, a protecdo aos processos de fabrica¢do, bem como o novo uso? de
matérias no estado da técnica.

3 CERQUEIRA, Joio da Gama. Tratado da propriedade industrial, vol. I, Parte I, Rio de Janeiro:
Editora Forense, 1946, p. 28. Por sinal, VARELLA, Marcelo Dias. Propriedade intelectual de seto-
res emergentes. Sdo Paulo: Atlas, 1996, p. 31, bem destacou: “Com a transferéncia da corte para
o Rio de Janeiro, houve diversas mudangas de cardter comercial e industrial. A Colénia nio repre-
sentava mais uma ameaga, pois era sede da familia Real e, para tanto, teria que alcangar certo
desenvolvimento (...) Neste clima de maior liberdade do comércio e da industria, D. Joio V1 viu
a necessidade de proteger inventos e inventores”.

4 Regia: "XXVI. Os inventores terdo a propriedade das suas descobertas, ou das suas producgoes. A
Lei lhes assegurara um privilegio exclusivo temporario, ou lhes remunerara em resarcimento da
perda, que hajam de soffrer pela vulgarisagio.”

5  Ainda comentando o Alvard, discorre JUNIOR, José Cretella. Comentérios a Constituigio brasi-
leira de 1988. Rio de Janeiro: Forense Universitaria, 1989, 1¢ ed., p. 406: “No Brasil, apés a che-
gada de Dom Jodo VI, o Alvara de 28 de abril de 1808, regulamentando o art. 179, inc. 26, da
Carta Politica Imperial de 1824, a Lei de 28 de agosto de 1830 fixou o privilégio tempordrio exclu-
sivo em 25 anos...”.

6 “Art. 50 As patentes se concederdo segunda qualidade da descoberta ou invengio, por espago de
cinco até vinte annos: maior prazo so poderd ser concedido por lei”. Comentando a Carta Magna de
1830, ensina VARELLA, Marcelo Dias. Propriedade intelectual de setores emergentes — biotecnolo-
gia firmacos e informatica. Sao Paulo: Atlas, 1996, p. 32: “A violacio dos direitos era reprimida com
uma pena de multa equivalente a 1/10 do valor dos produtos fabricados, além da perda dos mesmos”.

7 "Art. 1° — A lei garante pela concessdo de uma patente ao autor de qualquer invencio ou desco-
berta a sua propriedade ¢ uso exclusivo. § 1 - Constituem invencio ou descoberta para os efei-
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Em 1923, o Decreto 16.264, criou a Diretoria Geral da Propriedade
Industrial, e trouxe em seu anexo dispositivo similar dquele do século passa-
do, assegurando privilégio ao inventor de novo produto, processo, ou aplica-
¢do industrial.

Por sua vez, o Cédigo de Propriedade Industrial de 1945 vedava a con-
cessio de patentes as “invengées que tiverem por objeto substincias ou produ-
tos alimenticios e medicamentos de qualquer género”, bem como as “inven-
¢oes que tiverem por objeto matérias ou substdncias obtidas por meio ou pro-
cessos quimicos”. Contudo, era permitida a prote¢do aos processos de fabrica-
¢io ou aos produtos, desde que, na descrigdo dos ultimos, fosse revelado o pro-
Cesso respectivo.

Repetindo a previsio de 1945, “entre os anos de 1967 e 1971 foram pro-
mulgados no Brasil nada menos que trés Cédigos da Propriedade Industrial”,8
e no CPI promulgado em 1971, sob o n® 5.772, o artigo 9° suprimiu a referida
prote¢io patentdria, em suas alineas “b” e “c”, ressalvando apenas os processos
de obtengdo ou modificagdo relevante as substincias ndo farmacéuticas.

Quatro décadas depois, a Constituigdo Federal de 1988 previu os direitos
de propriedade industrial dentro do rol dos direitos fundamentais, apesar da
fortissima critica da doutrina,? devidamente insertos no artigo 5¢, XXIX, sem,
contudo, adentrar as peculiaridades da legislagdo infraconstitucional.
Outrossim, temos que o Cédigo de 1972 foi devidamente recepcionado.

Desta forma, por cingiienta e um anos, contrariando as pressdes e inte-
resses de grandes empresas, no Brasil ndo eram patentedveis as invencdes de
produto no campo quimico.

Posteriormente, com o advento do Acordo TRIPS, promulgado no Brasil no
desfecho de 1994, em cumprimento & norma internacional, no més de maio de
1996 foi publicada a atual LPI, n® 9.279/96, que, em suas disposigdes transitorias
dispbs como patenteaveis as substancias pertinentes ao escopo deste trabalho.

Divergindo do artigo 5° da legislagdo sucedida (CPI de 1971), que previa
a “propriedade e uso exclusivo” pertinente ao direito oriundo da patente, o arti-
go 42 da norma vigente assegura — ao titular — direito de excluir terceiros.10

tos desta lei: 1° — a invengiao de novos produtos industriais; 2° - a invencio de novos meios ou a
aplicagdo nova de meios conhecidos para se obter um produto ou resultado industrial;”

8  BASTOS, Aurélio Wander. Propriedade industrial: politica, jurisprudéncia e doutrina. Rio de
Janeiro: Liber Juris, 1991, p. 3.

9  SILVA, José¢ Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. Sio Paulo: Malheiros, 9 ed.,
1993, p. 251: "O dispositivo que a define e assegura estd entre os direitos individuais, sem razio
plausivel para isso, pois evidentemente nido tem natureza de direito fundamental do homem.
Caberia entre as normas da ordem econdmica’.

10 Importante diferenciar a nogio de direito de exclusiva de monopélios, ROBINSON, William C.

The law of patents. Nova lorque: Dennis & Co, 1972, p. 16: tradugio livre “Outros autores e juris-
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Portanto, enquanto no corpo legislativo ab-rogado o privilegiado tinha
direitos “positivos” (usar), e negativos (impedir outrem), a Lei 9.279/96 limitou
tal poder, concedendo — tdo somente — direitos e meios ao jus persequendi.

Tal compreensio conflita — aparentemente — com o disposto no artigo 6°
da LPI'! onde é consignado um suposto direito de “Propriedade” que, de
forma latente, nao converge com a ampla defini¢io do artigo 1.228 da Lei
10.406/2002.

Fato é que o conceito ordindrio!? de propriedade assegura ao titular “a
faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavé-la do poder de
quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

Para catalisar o aparente conflito, a Carta Magna conceitua do direito de
patente como privilégio, enquanto trata das marcas, dentro do mesmo inciso,
como propriedade.13 Teria o legislador feito tal distingdo aleatoriamente? Nio
nos parece ser o caso.l4

tas declararam que o direito de exclusiva do inventor nio é verdadeiramente um monopélio, mas,
de acordo com a prévia histérica formulada, que ¢ a ideia primordial de monopdlio ideal, o direi-
to de exclusiva se encontra fora dos abusos e do carater odioso dos monopdlios”. Segundo o autor,
em citagio de julgado inglés “Parler v. Haworth (1848), 4 MacLean, 372; 2 Robb. 725, ele justifi-
ca: “Ao invés de tirar alguma coisa do publico, ele confere beneficios a0 mesmo (...) O inventor
nao tira nada da sociedade”.

11 “Ao autor de invengio ou modelo de utilidade sera assegurado o direito de obter a patente que
lhe garanta a propriedade, nas condigdes estabelecidas nesta Lei”.

12 CERQUEIRA, Joao da Gama. Privilégios de inven¢do e marcas de fdbrica e de commercio. Sao
Paulo: Saraiva, 1931, p. 102, ensinou: “Distincta, sob varios aspectos, da propriedade commum, a
propriedade das invengdes della ainda se distingue pelas garantias excepcionaes de que a lei cerca
seu exercicio e pela protecgdo especial de que goza”. O mesmo autor, em obra diversa, Tratado da
propriedade industrial. Sdo Paulo: Saraiva, 1946, vol. I, p. 90, consigna: “Nio obstante, o simples
fato de empregar a lei a expressio propriedade nem sempre autoriza a concluir que seja essa a
natureza que atribui ao direito imaterial, nao so porque a denominagdo pode ser usada sem inten-
¢do de definir o direito, como também porque a ciéncia juridica evolui e a concepgio legal hoje
adotada podem, amanhi, ser tida como errénea, passando-se a considerar inexata ¢ desapropria-
da a denominacio da lei”.

13 “alei assegurard aos autores de inventos industriais privilégio tempordrio para sua utilizacio, bem
como protecio as criagdes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a ou-
tros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e eco-
nbémico do Pais”.

14 No entanto, ilustre doutrinadores enxergam os privilégios de invengdo como propriedade, equi-
valendo-os aos demais direitos reais. MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado — parte
especial. 530 Paulo: RT, 1983, Tomo XVI, 4 ed., 2¢ Tiragem, p. 193: “O direito de propriedade
intelectual ¢, necessariamente, dominio; nem se compreenderia que res houvesse suscetivel de
direito real sem o ser de senhoria”. O proprio doutrinador, na mesma obra, p. 333, ainda destaca:
“E o direito de propriedade que se resolve, ao térmo, quanto ao titular, passando a outrem, a todos
a titularidade”. Por sua vez, os julgados hodiernos também assim o enquadram: “Em primeirg
lugar, tenho para mim que as patentes, por traduzirem um direito real de propriedade, a todos
interessa indistintamente. Tanto ¢ assim, que passado o prazo de vigéncia caem, impreterivel-
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Assim, temos que a Lei de 9.279/96 vigente regula os direitos e obriga-
¢Oes assiduas ao Direito da Propriedade Industriall5 sem, no entanto, conferir
ou assegurar a comercializacdo do produto patenteado, mesmo porque nio se
tem a vulgar propriedade do que fora objeto de patente.

Fato é que para alguns produtos, independentemente da tutela patent-
ria, uma autorizagdo governamental de outra natureza se faz necessiria de
forma pretérita ao usus.

Contudo, na simples exegese do artigo 82 da LPI, ¢ cristalino que a pro-
tecdo através de patente s6 abrange invengdes novas, com o passo inventivo e
aplicabilidade industrial, enquanto o artigo 195 tutela as mintcias da concor-
réncia desleal, cuja extensio e ratio diferem da interdicio concorrencial.

Portanto, podemos concluir que na esteira da evolucio legislativa temos
— hoje — patente como uma concessdo de direito exclusiva limitada no tempo,
com o objetivo de estabelecer um sinalagma pela divulgacio de uma tecnolo-
gia aquele que poderia fazer uso do segredo de industria.

2. Agoes de Contrafagdo de Patentes

Uma vez averiguada a origem histdrica e vicissitude legislativa inciden-
te sobre a tutela dos privilégios de invengio, passaremos a abordar a apuracio
judicial na hipétese de desobediéncia dos direitos decorrentes do ato adminis-
trativo concessorio da patente.

Esse capitulo compreendera os aspectos da competéncia ao julgamento
do feito, as questdes processuais atinentes a eventual pleito de antecipa¢io dos
efeitos da tutela, as mintcias periciais probatdrias, os requerimentos indeniza-

mente, em dominio piblico, tenham ou nio - entidades ou pessoas — interesse em aproveitarem-
se do conhecimento por ela trazide” in Tribunal Regional Federal da 2* Regiio, 2* Turma
Especializada, Al 2008.02.01.000078-7, Des. Messod Azulay Neto, publicado no DJ do dia
18.03.2008.

15 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado — parte especial. Sao Paulo: RT, 1983, Tomo
XV1, 4 edigdo, 2¢ Tiragem, p. 207: “O problema que antes se nos apresentou, ao cogitarmos dos
direitos autorais, de se conceber e estruturar a propriedade sobre bens incorporeos, é 0 mesmo
que aqui ressurge. No fundo, a técnica teve de acolher como objeto de propriedade industrial
bens incorpéreos. Porque, ao aludir 4 invengio, ao desenho industrial, 4 marca de industria ou de
coméraio, a0 titulo do estabelecimento, ou outro sinal distintive de produtos, a lei nio cogita do
“aparelho” que o inventor fez, nem do desenho que conseguiu, ou da descrigio escrita da marca,
ou da pintura dela ou de qualquer outro sinal distintivo, nem tampouco, da tabuleta que traz pin-
tado o titulo de estabelecimento. O de que se trata, e ¢ objeto do direito de propriedade indus-
trial, é o bem incorpdreo, que consiste na reproducio de rtais sinais, com exclusio dos outros
comerciantes industriais e agricultores”,
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torios, e, por fim, as filigranas concernentes a realizacdo da reparagio pela
eventual violagao.

2.1. Competéncia

A questdo da competéncia do juizo para a apreciacdo dos pleitos indeni-
zatorios e de abstencao ao uso irregular de direitos de exclusiva, em regra, se
resolverd pela simples leitura do artigo 109, I, da CRFB.

Em relagoes envolvendo simples particulares sem qualquer questiona-
mento ao ato administrativo gerador do direito, os conflitos de simples contra-
fagdo, e a indenizacio correspondente, tramitardo perante os juizos estaduais.16

Ultrapassada a questio atinente a competéncia pela matéria, serd comum
o conflito de competéncia com relagdo ao foro. Se a regra nas agdes judiciais

16 “.. a competéncia da Justiga Federal, fixada pelo texto constitucional no artigo 109, inciso [,
somente surge quando, na relagio juridica processual, comparece a Unido, entidade autdrquica ou
empresa publica federal, interessadas na qualidade de autoras, rés, assistentes ou opoentes. Neste
sentido o Conflito de Competéncia n° 14.994-R] (D] 18.12.95) de que fui relator, resumido por
esta ementa: “Competéncia. Conflito. Juizos Federal e Estadual. A¢do versando diferengas no cré-
dito de rendimentos da poupanga. Relagdo processual angularizada entre poupador e banco pri-
vado. Auséncia da Unido ou de ente federal na causa. Competéncia da Justiga Estadual. T = A com-
peténcia da Justica Federal tem natureza constitucional, ndo comportande ampliagao ou restrigao
por lei ordinaria ou construgio jurisprudencial. IT — Cuidando-se de relagdo processual angulari-
zada entre poupador e banco privado, ndo se achando presente a Unido ou qualquer de seus entes,
a competéncia para conhecer e julgar a causa ¢ da Justica Estadual.” No caso concreto, observa-
se a relagao processual angularizou-se entre a recorrente, que ndo detém prerrogativa de foro na
Justica Federal, nao sendo ente federal elencado no texto constitucional pertinente, e o recorri-
do, particular, nao havendo ensejo para cogitar-se da competéncia da Justica Federal, nos termos
em que posta a causa.Pertinentenente, no particular, trazer a colagao precedente desta Quarta
Turma, da relatoria do Ministro Athos Carneiro, RMS 625-R] (D] 22.4.91), de cujo voto condu-
tor destaco:"Todavia, razio nio lhe assiste, eis que o INPI ndo foi parte na causa, nela ndo assu-
miu a posi¢do de autor, réu, assistente ou opoente (C.F. artigo 109, 1), tratando-se de relagdo juri-
dica processual em que foram partes, exclusivamente, pessoas juridicas de direito privado. A sim-
ples circunstincia de o v. acordio haver, incidenter e como fundamento do julgado, declarado
nulo o registro obtido pela ora impetrante, ndo operou coisa julgada material a respeito do regis-
tro (CPC, art. 469) e nao deslocou a causa para a Justiga Federal”.Dessa orientagdo também néo
se afastou esta Turma ao julgar o RMS 6.041-SP (D] 18.3.96), de que foi relator o Ministro Ruy
Rosado de Aguiar que, ao proferir seu voto, consignou:“Assim posta a questdo, ndo parece que se
deva afastar a competéncia da Justi¢a Estadual para apreciar o presente mandamus, pois tanto a
agdo principal quanto a cautelar foram processadas e julgadas perante o Juizo estadual, sem a par-
ticipagdo do INPI, que ndo veio aos autos para ocupar a posi¢ao de litisconsorte ou terceiro inte-
ressado, apesar de cientificado da agido, nem proferida decisio reconhecendo-lhe essa qualidade.
Aplicével a espécie precedente do eg. Supremo Tribunal Federal:“Citada a entidade federal, se
esta manifestar seu interesse e pedir a intervengdo no feito, s6 entdo os autos devem ser remeti-
dos ao juizo federal, competente para reconhecer, ou nio, a legitimidade do interesse da Unido
ou autarquia federal na causa” (RE 102.601-R], rel. em. Min. José Néri da Silveira).
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tangenciando pessoas juridicas serd o trimite perante a sede do réu,!7 muitas
vezes tal norma néo serd interessante ao demandante.

Como nao se desconhece, além de potencialmente ser extremamente cus-
toso uma demanda longe da sede de quem teve seu direito violado, em especial
por empresas que detenham sede em longinquos municipios e estados, possi-
velmente haverd um judicidrio nao especializado!8 para dirimir a lide.

Dessa forma, aconselhavel é o ajuizamento da pretensio perante o local
da violagdo que, uma vez apurada, também importara em delito contra a pro-
priedade industrial.

Utilizar-se-ia, para tanto, da norma estampada no pardgrafo tnico do
artigo 100, do Cédigo de Ritos, na conformidade da jurisprudéncia,l9 e, possi-
velmente, teriamos o julgamento do feito na sede do Autor.20

2.2. Da pretensdo de Antecipagdo dos Efeitos da Tutela

Em que pese a existéncia da previsio legal ao atendimento da antecipa-
¢ao dos efeitos da tutela na legislagdo civil comum,?! em hipétese de violagio
dos direitos de propriedade industrial hé dispositivo préprio?? que regulard a
questao.

Ao contrdrio de uma violagao de signos distintivos na qual o magistrado,
ou qualquer homem médio, poderd verificar ictu occulli, a existéncia de infra-
¢ao, dificilmente tal ocorrerd na hipdtese de privilégios de invencio.

17 Artigo 100, 1V, “a”, do CPC: “E competente o foro: do lugar: a) onde estd a sede, para a agdo em
que for ré a pessoa juridica”.

18 Conforme previsio do CODJER], o Tribunal de Justi¢a do Estado do Rio de Janeiro é o tinico no
Brasil, em sede de Justiga Estadual, a ter varas especializadas ao julgamento da Propriedade
Industrial: Varas Empresariais.

19 “"Competéncia. Reparagdo de Dano. Delito. A norma do paragrafo unico do art, 100 do CPC refe-
re-se aos delitos de modo geral, abrangendo tanto os de natureza penal como civil”. Superior
Tribunal de Justiga, 3* Turma, Min. Paulo Costa Leite, RESP 49521/RJ, DJ 07.11.1994. “Processo
civil. Competéncia. A¢io inibitéria cumulada com pedido de condenacio por perdas e danos em
decorréncia da utilizagdo indevida de marca. Aplicagio dos arts, 100, inc. V, alinea “a” e respec-
tivo pardgrafo primeiro, do CPC. Possibilidade de opgdo, pelo autor, do foro perante o qual serd
proposta a agio, entre o do local do fato e o de seu domicilio. — A jurisprudéncia do STJ consoli-
dou-se no sentido de que o delito a que se refere o art. 100, paragrafo inico do CPC, é tanto o de
natureza civil, como o de natureza criminal, sendo desnecessdria prévia condenagio penal para
que o autor possa se valer da regra sobre competéncia. Precedentes.” Superior Tribunal de Justica,
3* Turma, Min. Nancy Andrighi, RESP 681007/DF, DJ 02.05.2006.

20 Em regra os direitos de propriedade industrial, pela prépria abrangéncia nacional de sua tutela,
serdo exercidos (e possivelmente violados) nos Estados de maior mercado consumidor.

21 Artigo 273 do CPC.

22 Artigo 209, § 1°, da Lei 9.279 que faculta (sem obrigar) ao juizo determinar a suspensio da viola-
gio do direito.
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A complexidade decorrente na apuragio da violagio de tecnologia,
comumente sé serd observada por expert da drea peculiar, e, assim, afasta —
aparentemente — o fumus boni iuris na percep¢ao do magistrado que nao se
sentira apto na concessdo da liminar pleiteada.

Dessa forma, além de pareceres técnicos elaborados por profissionais
gabaritados,23 recomenda-se, quando possivel, a utilizagdo de medidas caute-
lares de busca e apreensdo.

Podemos conceituar a Busca no processo penal como “meio de prova
processual penal efetuado para a apreensio de pessoas ou de objetos cuja natu-
reza contribua para com a elucidagdo do crime”.

Sobre o tema o professor Lélio Schmidt expde: “Os processos civel e
penal nio terminam, porém, com a busca e apreensio”.24

A doutrina2s delimita com precisio a matéria: “Embora ndo constitua
exigéncia legal, a busca e apreensio se apresentam como medida indispensd-
vel para provar o delito contra a propriedade industrial (...) Do exame de cada
tipo penal que a Lei 9.279/96 criou, extrai-se a necessidade da medida...”.

Outrossim, temos que a medida tem como principal caracteristica a for-
macio do corpus delicti, averiguar a ligagdo do suposto autor com o ato prati-
cado, para o posterior ajuizamento da agdo de abstencdo e indenizagdo comi-
nada com pleito indenizatério.

O artigo 530-B do Cédigo Penal traz em seu dispositivo norma importan-
tissima, sujeita a vérias teses doutrinarias conflitantes. No que tange aos ou-
tros crimes — fora aqueles contra os Direitos Autorais — grande parte da dou-
trina (Liderada por MIRABETE,26 GRECO FILHO?" e DAMASIO?8) entende
que nio seria cabivel a apreensio total dos objetos contrafeitos.

Sendo vejamos: “Tratando-se de estabelecimentos industrials ou comer-
ciais, as diligéncias preliminares limitar-se-do & vistoria e apreensdo dos pro-
dutos quando ordenadas pelo Juiz, ndo podendo ser paralisada a sua atividade
licitamente exercida”??

23 Que, pela contratagio unilateral, ndo angariardo total imparcialidade, mas servirdo de argumen-
to suplementar ao pleito.

24 SCHMIDT, Lélio Denicoli. A busca e apreensio nos crimes contra a propriedade industrial:
requisitos para a concessao e responsabilidade pela execugdo. Sio Paulo: Revista da ABPI, ne 43.

25 PIERANGELL José Henrique. Crimes contra a propriedade industrial e crimes de concorréncia
desleal. Sdo Paulo: RT, 2003, p. 402.

26 MIRABETE, Julio Fabrini. Cédigo de processo penal interpretado. Rio de Janeiro: Atlas, 1995, p.
604.

27 GRECO FILHO, Vicente. Manual de processo penal, Rio de Janeiro: Saraiva, 1997, p. 446.

28  JESUS, Damdsio de Jesus. Cédigo de processo penal anotado. Rio de Janeiro: Saraiva, 1982 p. 308.

29 MIRABETE, op. cit.
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Para outra corrente,30 se faz possivel e ¢ recomenddvel a apreensdo total
para impedir a continuidade da infragdo e o fato de que cada unidade contrafei-
ta caracterizaria, per si, uma viola¢do nova aos direitos de propriedade imaterial.

Conforme as ligées de SCHMIDT,31 “Note-se ainda que os arts. 198, 201,
e 202 da LPI falam em apreensido de produtos, usando este substantivo no plu-
ral. Isto é outro indicativo que a constricdo ndo deve ser efetivada apenas
sobre uma unidade”.

Os peritos trazem certa seguranga a ordem juridica, e, assim, tém como
papel auxiliar o juizo na verificacdo da existéncia de elementos suficientes a
caracterizacio da infracdo.

Ao contrdrio do que se exige no procedimento judicial comum, ndo se faz
necessdrio provar a violagdo do direito de propriedade imaterial para o defe-
rimento da busca.

O que ocorre é exatamente o contrario. O procedimento de busca e
apreensdo se destina a angariacio de provas para saber se hd ou nio tal viola-
cdo. Nio seria em nada 1til a medida se o titular tivesse de ter exatamente o
que se busca no procedimento.

A diligéncia de busca e apreensdo ¢ instrumento essencial a reunido de
elementos para o ajuizamento da responsabilizagio civil incidente, em espe-
cial quando se deseja obter a tutela antecipada. Temos que a mesma possui
cardter quase que unilateral, sem constituir violagdo aos principios do contra-
ditério ou ampla defesa.

QOutrossim, diante da jurisprudéncia3? que — acertadamente — tem a cau-
tela de exigir o transcurso probatério técnico antes da concessdo da tutela

30 Vide Hermano Duval e José Carlos Tinoco Soares.

31 SCHMIDT, Lélio Denicoli. A busca e apreensdo nos crimes contra a propriedade industrial:
requisitos para a concessio e responsabilidade pela execugdo. Sdo Paulo: Revista da ABPL, n° 43.

32 Como exemplo citamos o Agravo de Instrumento de n® 2006.002.13914, DJ 04.10.2006, 15¢
Chmara Civel do TJR], Des. Sérgio Lucio Cruz, no qual, em sintese, se entendeu que antes de rea-
lizada prova pericial, a simples existéncia de patente ndo permite a suspensio da atividade tida
como violadora. Nesse sentido, destaque-se, ainda: “A apreciacio do pedido do autor exige maior
dilacio probatdria, ndo merecendo reforma a decisido que nio concedeu a antecipagio da tutela”.
Tribunal de Iustigta-do Estado do Rio de Janeiro, 6* Cimara Civel, Des. Bendicto Abicair, Al
2007.002.04863, Julgado em 11.07.2007. Também ha decisdes em sentido diverso: “Agravo de
Instrumento. Responsabilidade Civil. Antecipacao de tutela deferida, determinando que o réu se
abstenha de comercializar produto idéntico ao patenteado pelo autor MANUTENGC A O, com
base na melhor jurisprudéncia e Simula n° 59, do TJ/R]. No caso presente, a prépria agravante
alega que a parte agravada obteve uma patente concedida equivocadamente pela autoridade
publica, matéria que demanda instrucdo probatoria e incapaz de ser resolvida em simples alega-
¢do. Na mesma diregdo, a questdo se as lixas sdo semelhantes, com violagao ao direito de proprie-
dade industrial, o que também gera a necessidade da produgdo de provas. O fato € que o recorri-
do possui a patente e, a principio, a presung¢ao do bom direito. Assim, mantém-se a sentenca.
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interditdria, recomenda-se a via preparatéria da busca e apreensio (ou nos
autos da agdo principal) que servird a concessdo antecipada da tutela.

2.3. Da pericia

Nas hipoteses de infragdo de patentes o nivel técnico dos peritos desig-
nados pelo juizo costuma ser abaixo da critica. Por tratar-se de matéria alta-
mente especializada, demandar-se-4 o conhecimento técnico do expert, con-
comitantemente, em propriedade industrial e na seara especifica a que se refe-
re a tecnologia (observando o disposto no artigo 145, § 2¢, do CPC).

Por tal razao, tendo em mente o artigo 424, I, do Cédigo de Ritos, se faz
necessdria a impugnagao do perito nomeado antes do inicio dos trabalhos, sob
pena de preclusio.

A especializagdo do profissional apenas em Propriedade Industrial ou na
seara da tecnologia, ndo o habilita formalmente a realizacdo do laudo técnico,
sendo a melhor jurisprudéncia33 consentinea ao acatamento da eventual
impugnacio.

Uma vez nomeado o expert e iniciada a pericia, além da formulacdo de
quesitos objetivos e de leitura simples ao profissional habilitado, a utilizacio
de assistentes técnicos conhecidos (especialmente profissionais de renome
académico da drea de expertise), e a existéncia de pareceres prévios (juntados
com a peti¢do inicial) ajudardo na condugio adequada do laudo.

Terminada a elaboragio da pericia, na hipdtese de confirmacio da viola-
¢ao, indubitavelmente — mesmo antes da sentenga — estard configurado o
fumus boni iuris para a concessdo da tutela antecipada.

DESPROVIMENTO DO RECURSO, prejudicado o Regimental”. Tribunal de Justica
do Estado do Rio de Janeiro, 11° Cimara Civel, Des, Otavio Rodrigues, AI 2007.002.29251,
Julgado em 21.11.2007.

33 “Destaque-se, por fim, que o énus da prova dos fatos constitutivos de seu direito é da parte auto-
ra (art. 333, inciso I, do CPC). Ora, se esta pretende que a pericia seja realizada na 4rea de
Engenharia Metalirgica, ndo ¢ razodvel nomear perito de 4rea distinta, sob pena de inviabilizar
de imediaro a pretensio. Ademais, a realizacio de pericia técnica por expert que nio tem o neces-
sdrio conhecimento da drea avaliada dificulta e inviabiliza a solucdo da controvérsia, especial-
mente em questao como a presente, de alta complexidade técnica. A 1 Segdo Especializada desta
Corte j4 teve oportunidade de se manifestar sobre as dificuldades de se decidir lide patentiria,
quando a pericia foi produzida por técnico que nio tem conhecimentos mais profundos sobre a
matéria em questio (AC — 1999.51.01.004669-5)". Tribunal Regional Federal da 2 Regiao, 2
Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AT 2008.02.01.006031-0, DJ 05.09.2008.

62



Uma Visdo Analitica Acerca do Contencioso Judicial de Patentes

Especialmente nas dreas de tecnologia complexa, dificilmente a decisdo
de mérito contrariard a conclusdo do laudo, excepcionados34 os casos de erros
crassos nos critérios da pericia, dolo, ou fraude.

Portanto as chances de éxito na demanda de abstencio a contrafacio
(cominada ou ndo com pleito indenizatorio) se concentrardo no resultado do
laudo pericial. Ndo hd melhor argumento possivel que prevalecerd sobre o
resultado do trabalho do expert designado, tendo em vista a ideoldgica impar-
cialidade e conhecimento técnico.

2.4. Do pleito indenizatério

Conforme discorreremos a seguir, recomenda-se o pleito indenizatdrio
na violagdo da patente de invencdo englobando: 1) lucros cessantes e danos
emergentes; além, quando for o caso, 2) danos morais.

DANTAS35 bem asseverou que, nas hipdteses de lesao, “o dever juridico
primdrio esboroou-se pela infragio e, no lugar deste, surge um outro, um
dever juridico secunddrio, sucessivo, derivado, cuja dire¢do é esta: compensar
uma lesdo que se verificou”.

Como aponta a doutrina, importa “ressaltar que a responsabilidade civil
tem hoje, reconhecidamente, um propdsito novo: deslocou-se o seu eixo da
obrigagao do ofensor de responder por suas culpas para o direito da vitima de
ter reparadas as suas perdas”.36

Especialmente, no que tange as violagdes de direitos imateriais, ha na
doutrina e na jurisprudéncia posi¢io quanto a responsabilidade in re ipsa,
como sera explicitado a seguir.

2.4.1. Dos lucros cessantes e emergentes

Podemos definir lucro cessante como “um prejuizo futuro, que, nao obs-
tante, autoriza condenagdo atual, porque vem a ser a evolugdo de um fato pre-
judicial jd devidamente verificado”.37

34 Como exemplo de decisio que niao acolheu o laudo pericial em caso de patentes, citamos a sen-
tenga da Secdo Judicidria Federal do Rio de Janeiro, 38* Vara Federal, AO 2002.51.01.507718-0,
Julgada em 13.02.2008.

35 DANTAS, San Tiago. Programa de direito civil. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1979, p. 377.

36 MORAES, Maria Celina Bodin. Danos a pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 12.

37 ALVIM, Agostinho. Da Inexecugao das Obrigagdes e suas Consequéncia. 3* ed., Sio Paulo:
Saraiva, 1980, p. 173.
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Destarte, todo ato ilicito ao titular da patente de invengio cometido
visando ao lucro, que tiver como instrumento principal, a diminuigdo poten-
cial do patriménio da vitima, configurard no que o Cédigo Civil Francés deno-
mina “ganhos de que o credor ficou privado”, e nos danos imediatos da “perda”
da exclusividade.

Consiste, portanto, o lucro cessante, na frustracio da expectativa de
lucro, na perda de um ganho ja previamente estimado, que pode decorrer
tanto da paralisagdo da atividade lucrativa ou produtiva da vitima que engen-
dra diminuicdo do mercado.

No campo da propriedade industrial, a Lei 9.279/96 preceitua em seu
artigo 210 os critérios para que se determine o lucro cessante.

Neste diapasio, entendemos ser de cardter extremamente subjetivo o cal-
culo do lucro cessante, sendo oportuna a consulta jurisprudencial.

Mutatis mutandi, a decisdo do Juizo da 142 Vara Civel da Comarca da
Capital do R], em 28/02/1991, mantida na Apelacio Civel n® 4.063, julgada em
28/04/92, Relator Des. Humberto de Mendonga Manes, 52 Camara Civel do
TJRJ, demonstra um critério adequado 2 fixagdo da indenizagio: “Resta, por
fim, estipular o valor da indenizagdo cabivel 4 espécie, e optamos na direcio
da prdtica comercial; acolhida jurisprudencialmente, fixando a indenizagio
através de um royalty incidente sobre o faturamento da Ré. desde o momen-
to em que indevidamente passou a usar ilicitamente a expressio “MARTA
ROCHA”, até o momento em que se absteve de usd-lo. Royalty este que fixa-
mos em 10%, e apurado em execugdo.” (Grifos Nossos)

Nas sdbias palavras de Caio Mirio, citando Yves Chatier, “a reparacio da
perda de uma chance repousa em uma probabilidade e uma certeza; que a
chance seria realizada e que a vantagem perdida resultaria em prejuizo”.38

Uma vez configurada a violagdo patentdria, a estipulacio do lucro ces-
sante podera ser averiguado através da estipulagdo de um royalty incidente
sobre o faturamento da ré.

No que toca aos danos emergentes, havendo documentos contabeis com-
provando a minoragdo indevida da receita mercadoldgica sobre a tecnologia
privilegiada, a diferenca apurada entre o periodo anterior 4 infragio, e o lapso
temporal posterior, comportara tal modalidade indenizatéria.39

38 PEREIRA, Caio Mirio da Silva. Responsabilidade Civil, 9* edi¢io, Forense, p. 12,

39  Um problema surge se mesmo com a entrada indevida do concorrente, infringindo patente em
vigor, ndo hd a minoragao da receita obtida pelo titular, Nessa hipétese, entendemos que os lucros
cessantes bastardo para reparar os danos sofridos.
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2.4.2. Do dano moral

Além das violagdes de natureza patrimonial, possivelmente a conduta
violadora atingiu a visdo da titular da patente junto ao mercado. Tal hipotese
¢ cristalinamente configurada quando hd — além da infragdo — a pratica de
inculcamento.

Ao produzir pldgios de pior qualidade dos produtos do dono da patente,
afetou sua imagem perante o consumidor através de atos confusdrios.

A boa reputagdo, a confianga e o respeito de seus clientes sdo ativos
intangiveis preciosos para as empresas. Os danos causados a esses ativos sio de
monta incalculdvel.

Nesse sentido ja lecionava Hélio Fabbri: “Deflui de tudo o quanto expos-
to até aqui, no que toca a atividade concorrencial, busca o empresdrio, de
forma incessante, a manuten¢io do seu bom nome, enquanto gestor da pessoa
juridica por ele administrada, bem como, e consegiientemente, pela boa ima-
gem mercadoldgica de seu negdcio e de seus produtos”.40

E de entendimento firme na doutrina4! e na jurisprudéncia que o dano
moral da pessoa juridica deve ser indenizado, tanto quanto o dano patrimonial.

40 FABBRI JR, Helio. Responsabilidade civil: dano moral oriundo das relagdes concorrenciais. Rio
de Janeiro: Revista n® 12 da ABPI, julho e outubro de 1994, p. 115. Continua o autor: “Quando o
concorrente vem a praticar qualquer ato tendente a comprometer, de maneira ilicita, o mercado
arduamente conquistado pelo empresirio honesto, pondo em risco, por exemplo, o bom nome
que aquele veio a construir junto a seus clientes, bem como a qualidade dos produtos/servigos por
aquele praticados, buscando, assim, o ilicito desvio da clientela, fere, de maneira mortal, todo o
arcabougo juridico idealizado pelo legislador, de modo a preservar os interesses dos leais concor-
rentes e dos consumidores”.

41 *(..) forca é convir que os chamados valores imateriais ndo constituem apandgio da pessoa fisica,
antes se aplicam, da mesma forma, & pessoa juridica como sujeito passivo de responsabilidade civil
por danos morais: “a pessoa juridica pode padecer de ataque 4 honra objetiva, pois goza de uma
reputagdo junto a terceiros, passivel de ficar abalada por atos que afetam o seu bom nome no
mundo civil ou comercial onde atua. Esta ofensa pode ter seu efeito limitado 4 diminuigdo do
conceito publico de que goza no seio da comunidade, sem repercussdo direta e imediata sobre o
seu patrimonio. Assim (...) trata-se de verdadeiro dano extrapatrimonial, que existe e pode ser
mensurado através de arbitramento. E certo que, além disso, o dano a reputagio da pessoa juridi-
ca pode causar-lhe dano patrimonial, através do abalo de crédito, perda efetiva de chances de
negdcios e de celebracido de contratos, diminuicio de clientela etc., donde concluo que as duas
espécies de danos podem ser cumulativas, ndo excludentes”. Trecho do voto do Exmo. Sr. Min.
Ruy Rosado de Aguiar, relatos, no acérdiao publ. In RT-727/123, de maio de 1996. In FEKETE,
Elisabeth Kasznar. Reparacio do dano moral causado por condutas lesivas a direitos de proprie-
dade industrial: tipologia, fundamentos juridicos e evolugdo. Rio de Janeiro: Revista n® 35 da
ABPI, julho e agosto de 1988, p. 5.
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Como ¢ de conhecimento comezinho, pela dificuldade de concretizagdo
da prova que advém do cardter evanescente do direito da Propriedade
Industrial, os danos morais devem decorrer do proprio ato ilicito.

Esse ¢ o entendimento corrente da doutrina, como podemos exemplifi-
car nas palavras do Desembargador Sylvio Capanema:4? “Quanto ao dano
moral, também todos sabemos que hoje é pacifico o entendimento que em se
tratando de violagdo de direito autoral, de propriedade intelectual, esse dano
moral existe in re ipsa, sendo evidente que o autor, o dono da idéia, sofre um
vergdo na alma ao ver que o produto de seu esfor¢o intelectual, de sua arte, de
sua capacidade produtiva é surrupiado por outro que, gracas a esse comporta-
mento, que a boa-fé objetiva repele com veeméncia, enriquece a custa do
autor da idéia. Portanto, esse dano moral deve se considerar agora como exis-
tente pelo simples fato da pirataria e da contrafagio. E a sua indenizacao deve,
realmente, corresponder a um efetivo juizo de reprovabilidade ao autor da
ofensa e de solidariedade social & vitima”.

Por outro lado, hd tese doutrindria e jurisprudencial43 que comporta exa-
tamente o oposto:

“O simples uso indevido, desacompanhado de outras circunstincias, a
rigor [he dd o direito de postular se abstenha a requerida de utiliza-lo; o
dano moral, aqui, ndo € daqueles que possa ser presumido. Haveria
necessidade ndo apenas de prova, mas mais do que isso, de indicacdo de

42 SOUZA, Sylvio Capanema. A efetividade dos direitos de propriedade intelectual perante os tri-
bunais: indenizacio em matéria de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Revista da ABPI,
Anais de 2007, p. 19.

43 Nesse sentido, em matéria assemelhada, o julgamento recentemente efetuado pela 18 Cimara
Civel do TJRS (o acodrdio é datado de 05/07/2007), onde figurou como relator o em.
Desembargador CARLOS AUGUSTO ROSA LOPES NUNES e que restou assim ementado:"
INDENIZAGAO. CONTRAFAGAO. DANOS MORAIS. PESSOA JURIDICA. DANO MORAL
NAO CONFIGURADO. Grifica ré que confessa a produgiio de grande quantidade de embalagens
do produte contrafeito, alegadamente sob encomenda de terceiro, da qual, contudo, deixou de
produzir prova. A despeito de arquivado o inquérito policial por formagio de quadrilha voltada
a contrafagio dos produtos da autora, todas as circunstancias reforgam a suspeita de conluio entre
a 1é e os socios de outras duas empresas na comercializagio de embalagens e papéis para cigarro
de marca da autora. Posto pacifica a possibilidade de a pessoa juridica sofrer dano moral (stmula
227 do STJ), no caso concreto inexistem evidéncias de que a autora tenha tido sua honra objeti-
va maculada pela atividade da demandada, porquanto desconhecida a qualidade dos produtos
contrafeitos comercializados nas embalagens por ela produzidas, bem como em qual quantidade.
Insuficiente, a contrafagio por si s para configurar dano moral, até mesmo porque somente pro-
dutos de renome e qualidade prestam-se para imitagdes. O dano indenizavel é tipicamente mate-
rial e como tal deveria ter sido postulado. Apelagdo da ré provida em parte, a fim de excluida a
condenagio & reparagio de dano moral. Recurso da autora improvido. Unanime”.

66



Uma Visdo Analitica Acerca do Contencioso Judicial de Patentes

circunstincia na inicial que pudesse apontar alguma espécie de mdcula
indevida. Isso ndo se deu, jd que, volto a repetir, nada foi narrado na ini-
cial que pudesse dar amparo a pretensio de indenizag¢do por dano moral”.
(Tribunal de Justica do Estado do Rio Grande do Sul, 1? Turma Recursal
Civel, Des. Heleno Saraiva, AC 7100140789, Julgado em 16.08.2007.)

2.4.3. Da condenagdo a titulo punitivo

A teoria do desestimulo, “segundo a qual deve estar inserida no dmbito da
indenizacdo quantia significativa o bastante, de modo a conscientizar o ofensor
de que ndo deve persistir no comportamento lesivo”44 deve ser aplicada.

Temos, portanto, que a reparagio do dano moral angaria, ainda, um cara-
ter de pena, que reverteria em favor da vitima.

Esse chamado “cardter pedagégico” da reparagdo civil encontra guarida
forte na doutrina e na jurisprudéncia hodierna: “O papel primordial da respon-
sabilidade civil é o de evitar o dano, impedir que ele se consume, e para isso a
indenizagio tem de ganhar um colorido diferente: ela ndo é mais apenas a inde-
nizagdo que visa a reparar ou a compensar o dano. Nio ¢ mais a indeniza¢o
que apenas olha para a vitima, mas a indeniza¢do que olha também para a figu-
ra do ofensor, do lesante; avulta af a idéia de que a indenizagdo possa assumir
e deva assumir, em determinados casos, um cardter punitivo’.

Nesse diapasio, segue a doutrina: “Para falar em fungdo preventiva e
punitiva da responsabilidade civil, notadamente no campo dos direito intelec-
tuais, é importante levar em consideragdo que a preservagdo do Direito é mais
importante que a reparagdo do dano por ele causado. (...) Daf a idéia de que a
indenizacdo, seja do dano moral, seja do dano material, tenha, também, a fun-
cio de impedir que aquele que praticou um ato ilicito possa se beneficiar ou
obter um lucro” 4

Por sua vez a voz predominante na jurisprudéncia assegura:

“O arbitramento do dano moral deve atender ao cardter punitivo-peda-
gogico”

TJR], 142 Cimara Civel, AC 2008.001.52428, Des. Ismenio Castro,
Julgado em 06.10.2008

44 MORAES, Maria Celina Bodin. Danos a pessoa humana — uma leitura civil-constitucional dos
danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, 3¢ Tiragem, p. 222.

45 ANDRADE, André Gustavo Corréa. A efetividade dos direitos de propriedade intelectual peran-
te os tribunais: indenizagio em matéria de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Revista da
ABPI, Anais de 2007, p. 21.
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“O cardter punitivo se dd por haver a ré ofendido um bem juridico do
autor”

TJR], 16* Cimara Civel, AC 2008.001.40468, Des. Lindolpho Marinho,
Julgado em 02.10.2008

“Indenizagao por dano moral. Quantum fixado com observéncia ao card-
ter punitivo-pedagdgico”

TJR], 6 Cimara Civel, AC 2008.001.44469, Des. Wagner Cinelli, Julgado
em 01.10.2008

Tal teoria seria refor¢ada na hipdtese de ma-fé daquele que viola a paten-
te.46 No lado adverso, aquele que resiste a pretensdo de configuracdo da infra-
¢do, e, consequentemente, de imputacio da quantia reparatdria, deve se socor-
rer da melhor doutrina que coibe a condenacéo a titulo de punitive damages.

A professora Maria Celina bem adverte que a “separagdo entre a pena e
indenizagido foi, assim, uma consequéncia dessa mentalidade, e bem se justifi-
cava, tendo em vista os objetivos a serem alcancados: era, entdo, imprescindi-
vel retirar da indenizagdo qualquer conotagio punitiva; a pena dird respeito ao
Estado e a reparacdo, mediante indenizacdo, exclusivamente ao cidadao”.47

Destarte, ndo sendo o particular legitimado ao jus puniendi, também nio
deve ser ele beneficiado pela sua aplicacio através do juiz-estado.

Portanto, seja na defesa dos interesses do titular de tecnologia, seja no
patrocinio da parte contrdria, certamente o topico da reparagdo a titulo de
danos punitivos serd debatido nas lides patentdrias.

2.4.4. Do dano geral in re ipsa

Apesar de ndo ser pacifico — em especial na jurisprudéncia — a ocorréncia
de pleno direito da presungio do dano pelo mero ilicito, sem divida facilita a
reparacdo quando temos em vista tratar-se de direitos de cunho evanescente.

Como diz a abalizada doutrina no tocante aos danos & personalidade:
“Dispensa-se a prova do prejuizo para demonstrar a ofensa ao moral humano,
ja que o dano moral, tido como lesdo a personalidade, ao &mago e a honra da
pessoa, por sua vez é de dificil constatagdo, haja vista os reflexos atingirem
parte muito prépria do individuo - o seu interior. De qualquer forma, a inde-

46 A mé-fé, que jamais se presume, pode ocorrer na hipdtese de ciéncia expressa do violador (atra-
vés de uma notificagio do titular, ou, por exemplo, pelo desfecho sem éxito de tratativas de licen-
¢a da tecnologia etc.).

47 MORAES, Maria Celina Bodin. Danos a pessoa humana — uma leitura civil-constitucional dos
danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, 3¢ Tiragem, p. 202.
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nizagdo ndo surge somente nos casos de prejuizo, mas também pela violagdo
de um direito”.48

Mutatis murandi, ratificando a tese dos danos in re ipsa na ocasido de vio-
lagdo de direitos de propriedade industrial a hodierna jurisprudéncia consigna:

“As perdas e danos, nos casos de uso indevido de marca, decorrem do
préprio ato ilicito praticado pela ré.” (grifos nossos)

STJ, Quarta Turma, RESP 101118/PR, Ministro Sdlvio de Figueiredo
Teixeira, publicado em 11.09.2000.

“MARCA. DANO. PROVA. RECONHECIDO O FATO DE QUE A RE
INDUSTRIALIZAVA E COMERCIALIZAVA PRODUTO “SABAO DA
COSTA”, MARCA REGISTRADA DA AUTORA, QUE TAMBEM
FABRICAVA E VENDIA O MESMO PRODUTO, DEVE-SE ADMITIR
CONSEQUENTEMENTE A EXISTENCIA DE DANO, POIS A CON-
CORRENCIA DESLEAL SIGNIFICOU UMA DIMINUICAO DO MER-
CADO.” (grifos nossos)

STJ], Quarta Turma, RESP 101059/R], Ministro Ruy Rosado de Aguiar,
publicado em 07.04.1997.

Por outro lado, a despeito dos precedentes supracitados, ha importante
corrente jurisprudencial que nio presume o dano na hipdtese de mera infra-
¢do, exigindo a comprovagdo por parte do titular do privilégio.

“Nédo comprovada a efetiva lesio decorrente do uso indevido da marca,
descabida a condenagdo em perdas e danos”.

Tribunal Regional Federal da 2¢ Regido, 2¢ Turma Especializada, Des.
André Fontes, AC 2003.51.01.504309-4, D] 22.10.2008

“Entendo que a autora defenda que a sé violagdo venha a gerar direito a
indenizacdo. Mas essa sé violacdo, se aceita essa tese, deveria ser enten-
dida como decorrente de um comportamento de md-fé por parte de
quem violou. Na sistemdtica juridica brasileira, ndo hd como se punir
aquele que, agindo de boa-fé, praticou ato que supunha ser legal e, alids,
cuja ilegalidade ndo seria assim tdo dbvia de ser aferida”.

48 MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos & Pessoa Humana: uma leitura civil-constitucional dos
danos morais. Editora Renovar; Rio de Janeiro; 2003, p. 159.
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Tribunal Regional Federal da 22 Regido, 1* Turma Especializada, ].C.
Midrcia Helena Nunes, AC 1999.51.01.024110-8, DJ 28.01.2008

Assim, uma vez advogando em favor do titular do privilégio, é aconse-
lhdvel avocar-se da tese do dano in re ipsa, e, do lado oposto, justificar o 6nus
probandi do dano, independentemente da conduta ilicita.

No entanto, ao contrario das pretensdes patrimoniais reparatdrias, é
recomenddvel que o juizo arbitre em sentenca a quantia devida a titulo de
danos morais.

2.5. Da realizagdo reparatéria a titulo patrimonial

Uma vez encerrada a fase cognitiva com a confirmacio do an debeatur,
a realizacdo dos montantes sera efetuada mediante a liquidagdo da sentenca.

Para tanto, tal como ocorreu no procedimento de conhecimento, ¢ impe-
rativa a realizagdo de pericia contdbil que avaliard pontos técnicos tais como:
1) nicho de mercado; 2) valor de produ¢io do produto ou processo objeto de
patente; 3) afericdo do lucro obtido pelo titular da tecnologia em periodo pos-
terior e anterior ao indevido uso do objeto patenteado pelo terceiro; 4) aferi-
¢do do lucro total obtido pelo violador; 5) quantidade estimada ou auferida da
mercancia ilicita.

No intuito de retirar qualquer alega¢do de boa-fé, recomenda-se que o dono
da patente faga uso de notificagdes judiciais prévias ao ajuizamento da demanda,
informando ao pretenso violador da existéncia de privilégio de invencio.

Com tal medida, poder-se-a computar a ocorréncia do ilicito em data
coincidente com a da ciéncia da notificagdo, e, assim, majorar o quantum
debeatur em comparagio se o montante fosse ser apurado desde o ajuizamen-
to da demanda.

Uma vez encerrada a pericia, apurados os haveres, encerrados os procedi-
mentos jurisdicionais, poderd, finalmente, o titular da patente perceber o mon-
tante a titulo reparatdrio que, certamente, ndo implicard indenizacio.49

49 Semelhante aos danos morais, as violagGes aos direitos evanescentes nio comportam — mesmo
€om a reparacdo — o retorno ao status quo ante, Mutatis mutandi, serve a ligio da doutrina: “Se,
como de fato, se trata de situagdes existenciais, havera alguma possivel férmula pela qual, com
justica, se indenizard pecuniariamente os danos causados as pessoas? Assemelha-se esta situacio
aregra logica primdria da impossibilidade de se somarem “bananas” e “magés”; contundo, aqui é
imperioso que se chegue a algum resultado, para que a vitima ndo fique irressarcida. E foi justa-
mente a consciéncia desta injustica — isto €, embora o dano moral ndo possa ter seu equivalente
em dinheiro, hd que se buscar repard-lo — que viria a ser decisiva no sentido de que o dinheiro
podera trazer, sendo prazer, algum conforto, servindo como lenitivo para os males da alma”, in,
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3. Acoes de Nulidade de Patente

Conforme abordado no capitulo introdutério, a concessiao patentdria se
realiza no sentido de constituir sinalagma entre inventor e Estado, num
escambo envolvendo a divulgagdo da arte e, do outro lado, a contraprestacdo
através de uma exclusividade temporiria.

No entanto, ndo ¢ incomum que o pretendente a exclusividade nao cum-
pra os requisitos legais que o habilitem a obter a concessao desejada.

Como estipulado pela Lei 9.279/96, além de ndo incidir nos ébices nor-
mativos,30 exige-se que o objeto tecnoldgico seja novo,>! dotado de atividade
inventiva,5? e seja passivel de reprodutibilidade industrial 53

A novidade, em sintese, serd configurada se a tecnologia nao havia sido
antecipada pelo estado da arte, em um $6 documento anterior.54

Por sua vez a atividade inventiva serd apurada através do avanc¢o tecno-
légico obtido, dentro daquela seara especifica, e que, ndo seja dbvio ao homem
médio especializado na matéria.55

J4 a exigéncia de aplicacdo industrial perquire a possibilidade de repro-
ducado, em qualquer tipo de parque de industria, da tecnologia reivindicada.56

MORAES, Maria Celina Bodin. Danos a pessoa humana — uma leitura civil-constitucional dos
danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, 3¢ Tiragem, p. 50.

50 Vide artigos 10 e 18 da LPL

51 Artigo 11 da LPL

52 Artigol3 da LPL.

53 Artigo 6 da LPL

54 “A novidade exigida ao deferimento da exclusividade do uso de determinado invento deve ser
apurada sob aspecto global daquela solugao tecnoldgica e ndo sob a dtica dos elementos que a
compdem, que poderdo, isoladamente, estar abrangidos pelo estado da técnica”.

Tribunal Regional Federal da 2¢ Regido, 2! Turma Especializada, Des. André Fontes, AC
2004.51.01.513998-3, D] 02.07.2008.

55 “A atividade inventiva necessaria ao deferimento do registro de patente ¢ constatada se o avango
tecnoldgico apresentado pela invengao representa solugao a problema técnico existente na drea
de sua destinagdo, bem como se essa solucio ¢ contraria as atividades normais na mesma drea téc-
nica, de modo que um especialista no assunto nio a adotaria”.

Tribunal Regional Federal da 2* Regido, 2* Turma Especializada, Des. André Fontes, AC
2004.51.01.513998-3, DJ 02.07.2008;
“A atividade inventiva pressupde que a inovagio nio decorra obviamente do estado de arte, ou
seja, que o técnico ndo pudesse produzi-la simplesmente com o uso dos seus conhecimentos ja
acessiveis. A invengao deve representar algo mais do que o resultado da simples aplicagao de
conhecimentos técnicos usuais, resultando em um efeito novo ou diferente”.

Tribunal Regional Federal da 2* Regido, 1* Turma Especializada, JC. Aluisio Gongalves
Mendes, AC 1994.51.01.010735-2, D] 30.06.2008.

56 “Entretanto, para a conclusio de aplicabilidade industrial, necessaria a formulagio do pedido de
patente, tenho que apenas os testes em Blumenau ja se faziam suficientes. Era saber que o inven-
to funcionava e que poderia ter aplicagio industrial. Em que dmbito isso se afirmaria (se regional
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Ausentes um dos critérios acima, necessariamente o privilégio, se conce-
dido, padecera de completa nulidade. Melhor sorte, também, néo ter4 a exclu-
siva concedida em violagdo dos procedimentos administrativos prescritos na
Lei 9.279/96.

Assim, ap6s a concessdo, nasce o direito a qualquer interessado (na forma
do artigo 50 da LPI que trata de um “legitimo interesse”), incluindo o proprio
INPI, de poder ingressar com um procedimento administrativo de nulidade.

Nao obstante, a doutrina57 deixa claro que o “legitimo interesse” no é
necessariamente de alguém do ramo, ou de pessoa juridica: “O INPI, ex offi-
cio, ou qualquer um com legitimo interesse pode iniciar o procedimento de
nulidade”.,

Como ¢€ sabido, a subsisténcia de um privilégio odioso — aquele concedi-
do em desrespeito as formalidades legais — é maléfica a todos, pois tira do
dominio piblico um bem, gerando uma riqueza sem causa ao seu titular:58 “A
exclusiva, porém, s6 se justifica na presenga do novo, da criacio que acresga o
conhecimento, a cultura ou as artes tteis das tecnologias, sob pena da institui-
¢do de um monopdlio imitigado, de uma supressdo irrazodvel do que j4 esteja
no domfnio comum, como liberdade de todos”.

A inteligéncia do artigo 51 da LPI é correspondente ao axioma constitu-
cional da “ampla defesa”, na forma do artigo 5°, LV, permitindo que todo
administrado possa impugnar um privilégio nulo.

Neste diapasdo, os artigos 22, seu inciso VIII, e 3¢, III, da Lei 9.784/99,
asseguram ao interessado seu direito, que decorre, também do artigo 5°,
XXXV, “a”, da Carta Magna.

Além disso, ndo se devem confundir os conceitos de “interesse proces-
sual” — algo bem mais restrito — com “legitimo interesse”. Como ¢ sabido, o
segundo seria a “posicdo favordvel para a satisfacio de uma necessidade’9
legitima, licita, proba.

ou nacional}, isso ndo era o escopo da patente, ndo se podendo inferir, portanto, que essa amplia-
o se relacionasse a um pré-requisito”. Tribunal Regional Federal da 22 Regido, 1¢ Turma
Especializada, J. C. Marcia Helena Nunes, AC 1988.51.01.01382-0, DJ 02.05.2004.

57 BARBOSA, Denis Borges. Uma intredugéo a propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2005, 22 ed., p. 564,

58 BARBOSA, Denis Borges. Criagdes industriais, segredos de negocio e concorréncia desleal, in
Bases constitucionais do sistema de protegdo das criacées industriais. Rio de Janeiro: Saraiva, Série
GV law, 2007, p. 49.

59 JUNIOR, Humberto Theodoro. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2002,
38 edigdo, volume I, p. 31.
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Nao ha qualquer exegese possivel que permita uma interpretacdo ilicita
do ato de quem deseja obstar uma patente ilegalmente deferida, que impug-
nou a concessdo de um privilégio que jamais deveria ter sido concedido.

Comentando o antigo Cédigo da Propriedade Industrial no tocante aos
interessados na nulidade de uma patente, bem esclarece GAMA CERQUEI-
RA:%0 “quaisquer pessoas prejudicadas pela concessio do privilégio e aguele a
quem a lei atribui direito a recurso administrativo” (...) “Mas deve-se observar
que o interesse de agir, na conformidade do mesmo principio, ndo fica limita-
do a existéncia de um prejuizo efetivo e atual, nem com ele se confunde. O
interesse que predomina nas acées de nulidade dos privilégios de invengio é
o de tornar livre o uso e a exploragio do objeto ilegalmente patenteado, que
injustamente limita a liberdade de indiistria e comércio”.

Arrebatando a questdo, o nobre professor explicita: “De acordo com o
exposto no pardgrafo anterior, encontra-se na situagio de interessado, em
primeiro lugar, os concorrentes do titular do privilégio que se pretende anu-
lar e todos quantos tenham interesse no livre uso e exploragio do invento
patenteado”,

Nada, porém, obriga o interessado a fazer uso da instancia administrati-
va que, no caso do INPI, tende a ser tdo morosa quanto — mas sem a qualida-
de — do Poder Judiciario.

3.1. Da competéncia

Uma vez ajuizada a demanda de nulidade o polo passivo serd integrado,
no minimo, por duas pessoas distintas. A primeira delas serd a autarquia fede-
ral vinculada, e, a segunda, o titular do suposto privilégio nulo (e possivelmen-
te seu licenciado ou cessionério).

Nesse tépico importa averbar a existéncia da majoritéria corrente juris-
prudencial de ser o foro da Se¢do Judicidria Federal do Rio de Janeiro a com-
petente ao julgamento do feito, por ser a sede, de fato, do INPI.61

60 GAMA CERQUEIRA, Jodo da. Tratado da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Forense, 1952,
volume I, tomo I, parte II, p. 298-300.
61  Ainda nesse sentido: “Trata-se de EXCECAO DE INCOMPETENCIA do Juizo formulada por
FARMAQUIMICA INDL. $/A para processar e julgar a agdo ordindria n® 2007.5101.808692-9,
ajuizada por FARMOQUIMICA $/A em face do INPI — INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIE-
DADE INDUSTRIAL e a prépria excipiente, sob o argumento de que o foro competente é o do
domicilio da empresa-ré, requerendo, assim, a remessa dos presentes autos 3 Comarca de Porto
Alegre/RS — Foro Judicial Federal (...) Nio assiste razio ao excipiente, pois o INSTITUTO
NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL — INPI ¢ litisconsorte passivo e tem a sua sede
no Rio de Janeiro™. (g.n) Secio Judiciria do Rio de Janeiro, 37* Vara Federal, J. Marcia Maria
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Insta observar que o préprio STJ ja consolidou a posi¢io com relagdo a

matéria ventilada:

“O que se verifica, portanto, desde a data da sua constituigdo até o dia de
hoje, é que sua sede encontra-se de fato instalada na cidade do Rio de
Janeiro, onde desempenha suas fungoes e onde estd sua administracao
central, encontrando-se em Brasilia, tio-somente, uma das seis DivisGes
Regionais”. (g.n)

AgRg no Al de n° 520.890/R], Rel. Min. Castro Filho, julgado em
20/10/2005

No entanto, também hd corrente jurisprudencial que faculta ao deman-

dante escolher pelo ajuizamento do pleito perante o foro do outro réu:

“COMPETENCIA. INPL. CPC, ART. 94, PARAG. 4. EM PRINCIPIO, O
INPI SERA DEMANDADQO NO RIO DE JANEIRO, ONDE TEM A SUA
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Nunes de Barros, ET 2008.51.01.805619-0, DJ 30.07.2008; Os Tribunais Superiores ja julgaram por
diversas vezes no sentido de que o foro competente é o da Secdo Judicidria do Rio de Janeiro:
“REMESSA DOS AUTOS A UM DOS JUIZES FEDERAIS DA SECAOQ JUDICIARIA DO DISTRI-
TO FEDERAL (...)., DIZ QUE O INPI TEM SEDE E FORO NO DISTRITO FEDERAL. MAS, A
REFERIDA AUTARQUIA FEDERAL MANTEM EM FUNCIONAMENTO SUA SEDE E
OUTROS ORGAOS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. ALEM DISSO, O FUNCIONAMENTO
DE UMA DELEGACIA DO INPI, EM BRASILIA, COMO PREVE O SEU REGIMENTO INTER-
NO, QUE FOI APROVADO, POSTERIORMENTE A LEI Ne 5.648/70, REPRESENTA O RECO-
NHECIMENTO DE QUE A SEDE DA AUTARQUIA, “DE FATO", SE ENCONTRA NO RIO DE
JANEIRO, ANTE A IMPOSSIBILIDADE E O INCONVENIENTE DE SUA TRANSFERENCIA,
PELO MENOS DE MOMENTO, PARA BRASILIA (...) AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO,
PARA DETERMINAR-SE QUE O FEITO SE PROCESSE PERANTE O MM. DR. JUIZ FEDERAL
DA 9. VARA, SECAQ JUDICIARIA DO RIO DE JANEIRO.” (g.n) (AG n° 39.806, Rel. Min. Lauro
Leitao, 17/09/81). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETENCIA.Q INPI DEVE SER
DEMANDADO NO FORO DA SECAO JUDICIARIA DO RIO DE JANEIRO, LOCAL DE SUA
SEDE E ONDE O ATO ADMINISTRATIVO ATACADO SE REALIZOU. AGRAVO PROVIDO”,
AG n¢59.757, Rel. Min. José Delgado, D] 26.06.89, TFR); “GALENA ajuizou a presente agio ordi-
ndria contra o INPI e ALBION, perante a Justica Federal da Se¢do Judiciaria de Sio Paulo, com
vistas a desconstitui¢do daquele registro marcdrio, ao argumento do seu cardter genérico (...)A
exce¢do foi admitida como procedente, desaforado o feito para a Secdo Judicidria do Rio de
Janeiro, onde foi determinada a nova citagio da empresa-ré (fl. 119}, o que, alids, foi efetivado aos
21/11/2002 (fl. 121v.) na pessoa de seus procuradores registrados perante o INPI”. Tribunal
Regional Tederal da 2° Regido, 1* Turma Especializada, AC 2002.51.01.514466-0, JC. Marcia
Helena Nuites, decisdo uninime, D] 11.01.2008. “o argumento de que o foro competente ¢ o do
domicilio da empresa-ré, por nio ser a autarquia federal em questao, segundo seu entendimento,
parte na relagiio processual, requerendo, assim, a remessa dos presentes autos & Comarca de
Caxias do Sul/RS — Foro Judicial Federal. (...) Nio assiste razao ao excipiente, pois o INSTITUTO
NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL — INPI é litisconsorte passivo e tem a sua sede
no Rio de Janeiro”. Se¢do Judicdria do Rio de Janeiro, 37¢ Vara Federal, |. Marcia Maria Nunes de
Barros, EI 2008.51.01.805619-0, D] 30.07.2008.
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SEDE. AO AUTOR, POREM, E PERMITIDO AJUIZAR A ACAO NO
FORO DO DOMICILIO DO QOUTRO REU, SE ASSIM PREFERIR (ART.
94, PARAG. 4, DO CPC). CONFLITO CONHECIDO, DECLARADO
COMPETENTE O SUSCITADQ.” CC n° 2.860/R], Rel. Min. Barros
Monteiro, D] de 05/10/92)562

Mesmo havendo a faculdade, consigne-se ser em regra o ajuizamento da
demanda no Foro do Rio de Janeiro muito interessante as partes, pois fol rea-
lizada a especializacio de Juizos Federais e Turmas Especiais.

Assim a probabilidade de um julgamento, efetivamente técnico, serd
maior, pela experiéncia e cognigio reiterada da matéria.

3.2. Da Pretensdo de Antecipagdo dos Efeitos da Tutela

Tal como ocorre nas a¢oes de infragdo, serdo raras as hipdteses em que o
magistrado se sentird confortdvel com a concessdo antecipada da pretensio.

No entanto, nas hipdteses de nulidade o autor, além do dnus probatério
comum,3 conta, ao seu desfavor, com a presungao de legalidade do ato admi-
nistrativo concessorio.04

Assim, aliada a possibilidade de ser o caso de natureza, eminentemente,
técnica — o que provavelmente demandara pericia judicial —, em regra devera
o magistrado aguardar o transcurso probatorio incidente antes de suspender os
efeitos da patente anulanda.

No entanto, por outro lado, o interesse publico é consentaneo com o
dominio publico de uma tecnologia que, se mal-concebida, pode servir de
Obice a saude, ao acesso, e ao desenvolvimento tecnoldgico nacional.

Portanto, em especial em dreas sensiveis como a satide, a presungio de
validade do ato administrativo concessorio deve ser ponderada e, em duvida

62  Nesse sentido: “Processual civil. Competéncia. INPI. CPC, art. 94, § 4°. Simula 83. [ - Ainda que,
em principio, o INPI deva ser demandado no Rio de Janeiro, onde a sua sede, tal regra nio pre-
valece em face do artigo 94, § 4°, do CPC, segundo o qual, havendo dois ou mais réus com domi-
cilios diferentes, o autor pode escolher o foro de qualquer deles para demandd-los. Precedentes.
11 — Recurso especial ndo conhecido.” RESP n® 355.273/SP, Rel. Min. Anténio de Pddua Ribeiro,
DJ de 15/04/2002.

63 Artigo 333, I, do CPC.

64 “Nao se verifica, na espécie, aplicagio equivocada do artigo 273 do Codigo de Processo Civil,
devendo-se considerar, inclusive, que a apreciagio da questdo depende de dilagdo probatoria e
que, nesse interim, ha de se prestigiar o principio da presungio de legalidade e legitimidade dos
atos administrativos”. Tribunal Regional Federal da 2' Regido, 1* Turma Especializada, ].C.
Guilherme Calmon, AT 2008.02.01.001385-0, D] 28.02.2008.
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acerca da legalidade do privilégio, apés a instrucio probatéria, deve ser sus-
pensa a patente dentro do principio in diibio pro societatis.

Outro 6bice comum & concessio da tutela antecipada sera o consideravel
lapso temporal entre a concessio, e a acio de nulidade6s, supostamente fulmi-
nando o periculum in mora.

No entanto, como a manutencio de um privilégio indevido ofende toda
a sociedade, até que a tecnologia esteja em dominio publico, opinamos haver
o periculum in mora, a qualquer tempo, pois a lesio é continuada pela exclu-
sividade e nio meramente configurada na data da concessio.

Uma hipétese facilitadora da antecipacio dos efeitos da tutela é o reco-
nhecimento da procedéncia do pedido pelo INPI. Nesses casos, nio é inco-
mum o juizo anuir com a pretensdo de suspensio da patente, pela configura-
cdo do fumus boni furis.66

Outra possibilidade, bem menos comum, ¢ a juntada de documentos
suficientes no bojo da exordial para ictu occuli convencer o juizo da necessi-
dade da suspensio.67

Num caso, por exemplo, em que apenas se discuta a novidade do inven-
to, uma publicagdo em revista, devidamente datada, bem pretérita ao depdsi-

65 “Ausente a possibilidade de dano irreparavel ou de dificil reparagio, uma vez que a patente em
discussdo foi concedida no ano de 1999, sendo que a parte autora, ora agravante, somente ingres-
sou em Jufzo com agdo de nulidade de patente apés o decurso de sete anos. Se existisse a real pos-
sibilidade de dano, conforme alegado pela agravante, essa teria proposto a agdo de nulidade logo
apés a patente ter sido concedida”. Tribunal Regional Federal da 2@ Regido, 1° Turma
Especializada, ].C. Aluisio Mendes, Al 2006.02.01.005336-9, DJ 05.12.2008.

66 “No momento em que a douta Juiza a quo proferiu a decisdo ora agravada, os réus nio haviam
sequer sido citados, razio pela qual se mostrava desarrazoado deferir a antecipagao dos efeitos da
tutela somente com base nas informagées prestadas pela autora na exordial. Ocorre que, na hipo-
tese em tela, o praprio INPI, 6rgéo técnico responsivel pela concessio de registros e patentes no
Brasil, quando do oferecimento de contra-razdes, manifestou-se favoravelmente ao deferimento
da medida, arexando, inclusive, & referida peca uma cépia da contestagio. As afirmacdes exter-
nadas pela autarquia se coadunam com a conclusio do parecer técnico comparativo trazido aos
autos pela gutora. Dessa forma, h4 verossimilhanga nas alegagdes da empresa autora”. Tribunal
Regional Federal da 22 Regifio, 2* Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AT 2008.02.01.002641-
7, DJ 29.10.2008.

67 “Havendo nos autos documentos dando conta que ¢ objeto da patente sub judice ji era fabricado
e usado antes mesmp do pedido de depésito, existe a possibilidade de ser considerada no estado
da técnica, nos termos do artigo 11, pardgrafo 1¢, da Lei de Propriedade Industrial, estando pre-
sente a verossimilhanca da alegacio, entendimento este corroborado pelo préprio INPI - autori-
dade administrativa competente a0 exame da matéria. (..) Considero, ainda, que qualquer deci-
s30 que fosse tomada em primeiro grau seria capaz de provocar danos a uma das partes envolvi-
das, tendo em vista a producio do produto em questdo, devendo-se, assim, em sede de cognigdo
sumdria e com os elementos probatérios existentes, dar protecdo a autora/agravada, por ter
demonstrado a aparéncia do seu direito, sem prejuizo da producio de provas a infirmar as con-
clusdes a que se chegou neste primeiro momento”. Tribunal Regional Federal da 2@ Regiio, 1
Turma Especializada, ].C. Aluisio Mendes, Al 2006.02.01.005336-9, DJ 05.12.2008.
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to da patente, que retrate fidedignamente e integralmente o pretenso invento
poderia assegurar a pretensao autoral, na forma do artigo 56, § 2¢, da LPL.

Assim, como discorrido, serdo raras as hipoteses em que o magistrado
concederd a antecipacdo dos efeitos da tutela, mas o pedido de suspensido dos
efeitos da patente provavelmente constard na inicial, e, nesse caso, recomen-
dando-se a juntada de laudos de pareceristas renomados para dar maior guari-
da a argumentagao.

3.3. Da pericia e da prova

Tal como nas hipdteses de infracio, o resultado da pericia serd essencial,
e provavelmente prevalecerd sobre qualquer argumento, laudo de assistente
téenico, ou outra prova.68

E de entendimento assente na jurisprudéncia que sem a prova pericial,
provavelmente o pleito autoral resultard em improcedéncia.®® No entanto, caso
o INPI reconheca a nulidade do privilégio, ha precedentes que extirpam a
necessidade do Autor em produzir a prova pericial, recaindo tal 6nus ao réu.”0

Ressalve-se que o entendimento que consagra a transferéncia do 6nus
pericial ao titular da patente, na hipotese de reconhecimento da procedéncia
do pedido pelo INPI, deve ser encarado com reservas.

A autarquia federal emana atos que gozam de presungido legal de valida-
de, legalidade, mas fora do juizo. Nele suas afirmagdes atendem ao Principio
Geral de Direito segundo o qual allegatio et non probatio, quase non allegatio.

68 “Nio ha qualquer dbice a que, estabelecendo-se a divergéncia entre o laudo judicial e os parece-
res dos assistentes técnicos das autoras quanto a existéncia de anterioridades impeditivas ao regis-
tro de patente de invengio, o magistrado, de maneira fundamentada, paute a sua decisdo nos ter-
mos daquele primeiro, tendo em vista que as conclusaes do perito judicial devem prevalecer por
ser ele terceiro imparcial e eqiiidistante dos interesses litigantes™. Tribunal Regional Federal da
2 Regido, 2* Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2004.51.01.513998-3, D] 02.07.2008.

69 “Ora, néo poderia o Juizo nestes autos chegar a outra conclusio, senio aquela consignada na sen-
tenga, pois, ao autor cabe produzir a prova constitutiva de seu direito, que, nesse caso, s6 pode-
ria emergir de laudo téenico imparcial, inico capaz de oferecer condigdes ao Magistrado de fir-
mar convic¢do sobre tema estranho a sua esfera de conhecimento técnico e pessoal.” Tribunal
Regional Federal da 2* Regido, 2 Turma Especializada, Des. Messod Azulay, AC
2005.51.01.516170-1, DJ 03.12.2008.

70 “Interessante notar-se que, tendo em vista a presuncio de legitimidade dos atos administrativos,

o parecer técnico do INPI deve prevalecer e teria de ser desconstituido por prova hdbil em con-

trdrio. Assim, ao contrario de se acolher a tese da ré de que a autora, ao desistir da pericia, ndo se

desincumbiu do 6nus probatério, a verdade é que tal nus passou a ser da ré.” Tribunal Regional

Federal da 2¢ Regido, 1* Turma Especializada, J.C. Marcia Helena Nunes, AC 2004.51.01.525105-

9, DJ 30.09.2008.
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Ademais, por ser costumeira a alteragio de posicionamento do INPI den-
tro de um mesmo processo, tais reconhecimentos da procedéncia do pedido
devem ser vistos com cautela.

Repetem-se aqui todas as cautelas necessdrias antes expostas quanto as
pericias realizadas em sede de contrafagio. Comumente o expert designado
ndo serd habilitado, concorrentemente, em propriedade intelectual e na drea
da expertise, devendo ser objeto de prévia impugnacio pelas partes.

Outra questdo importante ¢ a condugéo adequada da pericia para que o
auxiliar do juizo nao se foque na apuragio se hd contrafacio entre o material
(ou processo) produzido pelo autor, e as reivindicacées da tecnologia do réu.

Tais fatos sdo inteiramente irrelevantes ao deslinde da acdo de nulidade,
para o qual eventual infra¢do em nada afeta.

A conducio da pericia deverd ser acompanhada de perto pelos assisten-
tes técnicos que elucidardo a comparagdo da nulidade, devendo a patente ser
lida pelas reivindicagGes, pelo teor do estado da técnica antecedente, e, em
especial, pelo relatério descritivo.

O erro mais comum dos peritos judiciais sucumbe em apenas comparar
as reivindicagdes com o estado da técnica, ou com as supostas anterioridades.

Uma vez finalizado o laudo, caso haja latente erro, omissdo, ou obscuri-
dade em sua elaboragio (ou critério de ponderacio), deve a parte impugnd-lo,
requisitar esclarecimentos, ou até mesmo requerer ao juizo audiéncia com o
expert na presenca da outra parte.

3.4. Do mérito na agdo de nulidade

Conforme antecipado, sio raros os casos em que o magistrado ndo aco-
Iherd a opinido do perito, sendo previsivel a acolhida da pretensio autoral na
hipétese de laudo favoravel a nulidade.

Em hipétese de divida acerca da validade do privilégio, havendo o laudo
opinado pela nulidade parcial, ou tendo consignado haver irrelevante passo
inventivo, deve o juizo declarar a nulidade da invengido pelo imperativo cons-
titucional do direito de acesso atendendo ao interesse publico.

Uma vez transitada em julgado, observe-se que eventual procedéncia em
acdo resciséria ndo importard no restabelecimento da patente, ainda que den-
tro do prazo do artigo 40 da LPI, pelo principio da inderrogabilidade do domi-
nio publico.7l

71 “Desencadeado o prazo decadencial de 15 anos previsto no artigo 24 do Codigo de Propriedade
Industrial, ndo pode o mesmo ser suspenso pela propositura de agdo destinada a alterar o regis-
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A procedéncia da agao rescisoria, no entanto, habilitard o interessado em
proceder com pleito indenizatério contra a Unido, pelo erro do Judiciario, em
analogia ao artigo 5°, LXXV, da CRI'B.

4. Conclusio

Nesse artigo observamos a vicissitude histérica da legislagdo nacional
quanto ao direito de patentes, e as a¢des judiciais pertinentes nas hipoteses de
suposta infragdo ou nulidade.

No que tange a ultima, verificamos que tal instrumento é de enorme
importéncia no controle de qualidade dos privilégios de invengdo, e nao
devem ser erguidos grandes empecilhos 4 legitimidade processual do autor por
tratar-se de direitos oponiveis erga omnes.

Também ¢ importante notar a necessdria interven¢ao do parquet nas
acdes de nulidade de patentes e nas agdes de infragdo de patente, pelo homé-
rico interesse publico envolvido.72 Na primeira delas, pela oponibilidade geral
a sua tecnologia e pela subsisténcia de um privilégio odioso, na segunda delas
pela existéncia de interesses difusos do consumidor.

Verificamos serem extremamente restritas as hipoteses de cabimento da
antecipacdo dos efeitos da tutela, seja pela presuncio de legalidade do ato
administrativo concessorio, seja pela tecnicidade da matéria a ser analisada,
sem, no entanto, importar em imediata sucumbéncia da pretensao. A realiza-
¢do de pericia judicial na maioria das vezes serd imprescindivel, e sobre ela
alea jacta est.

Por tltimo, averbamos a cautela imperativa no uso da demanda de con-
trafagdo por, possivelmente, comportar abuso de direito de quem a ajuiza. Nao
é incomum a utilizagdo desse instrumento como uma forma predatéria a con-
corréncia, pois a mera existéncia de litigio podera servir como publicidade de
“pirataria”.

tro. Mesmo porque este tem efeito constitutivo e o prazo da garantia flui a partir do depésito, ndo
podendo ser suspenso por medida liminar. — Recurso provido. Decisdo reformada.” Tribunal
Regional Federal da 2* Regido, 1* Turma, AG 90.02.06888-3, Des Clélio Erthal, D] 17.09.1991.
Ainda nesse sentido: “ja tendo o objeto da patente em questio caido em dominio publico, nio
cabendo o requerimento para ressuscitar aquela patente”. Tribunal Regional Federal da 2* Regiéo,
12 Turma Especializada, AMS 2001.02.01.001333-7, JC Guilherme Calmon, decisio uninime, D]
22.08.2007.

72 “Em primeiro lugar, tenho para mim que as patentes, por traduzirem um direito real de proprie-
dade, a todos interessa indistintamente”. Tribunal Regional Federal da 2* Regido, 2* Turma
Especializada, Al 2008.02.01.000078-7, Des. Messod Azulay, DJ 18.03.2008.
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O contencioso judicial de patentes serd, doravante, cada vez mais comum
pelo crescente papel da propriedade industrial enquanto ativo empresarial.
Cabe ao profissional causidico e ao titular da jurisdicdo se aperfeigoar na busca
de uma sociedade livre de infragdes, desde que o privilégio efetivamente goze
de robustez inventiva.

V. Referéncias Bibliograficas

ALVIM, Agostinho. Da Inexecu¢do das Obrigacdes e suas Conseqiiéncia. 3
ed., Sio Paulo: Saraiva, 1980.

ANDRADE, André Gustavo Corréa. A efetividade dos direitos de proprieda-
de intelectual perante os tribunais: indenizacdo em matéria de proprieda-
de intelectual. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, Anais de 2007.

BARBOSA, Denis Borges. Uma introdugdo a propriedade intelectual. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2005, 2¢ ed.

__ . Criagdes industriais, segredos de negdcio e concorréncia desleal, in
Bases constitucionais do sistema de protegdo das criagdes industriais. Rio
de Janeiro: Saraiva, Série GV law, 2007.

BASTOS, Aurélio Wander. Propriedade industrial: politica, jurisprudéncia e
doutrina. Rio de Janeiro: Liber Juris, 1991.

BENTLEY, Lionel. SHERMAN, Brad. Intellectual property law. Nova Iorque:
Oxford Press, 2004.

CERQUEIRA, Joao da Gama. Privilégios de invengado e marcas de fabrica e de
commercio. Sio Paulo: Saraiva, 1931.

__. Tratado da propriedade industrial, vol. I, Parte I, Rio de Janeiro:
Editora Forense, 1946,

_ . Tratado da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Forense, 1952, vol-
ume II, Tomo [, parte I

DANTAS, San Tiago. Programa de direito civil. Rio de Janeiro: Editora Rio,
1979.

FABBRI JR, Helio. Responsabilidade civil: dano moral oriundo das relagoes
concorrenciais. Rio de Janeiro: Revista n® 12 da ABPI, julho e outubro de
1994.

FEKETE, Elisabeth Kasznar. Reparacio do dano moral causado por condutas
lesivas a direitos de propriedade industrial: tipologia, fundamentos juridi-
cos e evolugdo. Rio de Janeiro: Revista n® 35 da ABPI, julho e agosto de
1988.

80



