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LEI N 5.772 — DE 21 DE DEZEMBRO DE 1971

Institui o Cddigo da Propricdude Industiial, e dd outras provi-
déncias.
O Presidente da Repiiblica:

Fago saber que o Congresso Nacional decreia ¢ eu sanciono a
seguinte Lei: :

Art. 19 — E instituido o Codige de Propriedade Industrial, de
acordo com o estabelecido nesta Lei.

ANOTAGAO:

1. A Lei n® 5.772/71 manteve a designagio de Cédigo da Propriedade In-
dustrial, adotada pelo Decreto-Lei n® 7.903, de 27 de agosto de 1945, ¢ con-
servada pelos Decretos-Leis n.o® 2534, de 2§ de fevereiro de 1967, e 1.005, de
21 de outubro de 1969. Ora, considerando que “codificar o direito ¢ coordenar
as regras pertinentes as relagbes juridicas de uma €6 natureza, criando um
corpo de principios dotados de unidade e deduzidos sistematicamente”™ ( PEReIRa,
Caio Mério da Silva, Verbete “Codificagio”, Enciclopédia Saraiva do Direito,
ed. Saraiva, Sdo Paulo, 1977, vol. 15, pag. 293), haveri que se convir que se
estd perante uma lei especial, ¢ ndo perante um codigo. O que a Lei n? 5.772
fez, na verdade — como, alias, ji tinham feito os codigos anteriores —, foi reunir
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normas atinentes a virios ramos do direito e aplica-las aos institutos de proprie-
dade industrial. Na realidade, a Lei n® 5.772/71 é mais uma consolidagio
sisternatizada do que uma codificagio, por faltar-lhe a unidade de natureza das
normas juridicas que a compdem.

2. Decorre dai que nido existem regras especificas de interpretagio das nor-
mas da propriedage industrial. Elas sdo interpretadas a luz das regras proprias
dos ramos do direito donde foram extratdas: direito civil, comercial, penal,
trabathista, administrativo, tributario, processual e, evidentemente, constitu-
cional.

3. Nota-se no atual Cédigo, comparado com os anteriores, uma brusca mu-
danga de rumo no modo de tratamento dos institutos da propriedade industrial.
Com efeito, o Codigo vigente trata esses institutos sob uma perspectiva dina-
mica — como agentes dirigidos a um fim —, ¢ ndo mais como formas estiticas
de protegio do direito de propriedade (ou, se se quiser, num conceito mais
abrangente, do fundo de comércio). Essa nova perspectiva ji fora anunciada
na Lei n® 5,648, de 11 de dezembro de 1970, a qual criara o Instituto Nacional
da Propriedade Industrial (INPI) e the atribuira competéncia para executar
“as normas que regubam a propriedade industrial, tendo em vista a sua fungdo
social, econdmica, jurfdica e técnica” (art, 29, caput). O paragrafo tnico do art.
22 dessa lei determinava ainda que “o Instituto adotars, com vistas ao desen-
volvinento econdmico do Pais, medidas capazes de acelerar e regular a trans-
feréncia de tecnologia e de estabelecer melhores condi¢bes de negociagdo e
utilizagio de patentes”,

Consta da Exposigao de Motivos relativa ao projeto do povo Cédigo que
“a propriedade industrial, no quadro global da transferéncia de tecnologia,
assume papel de grande significado e, portanto, requer tratamento eficiente €
dinimico, com o objetivo de transformé-la em fator de promogio do desenvol-
vimento econdmico”.

Assim, a propriedade industrial é transtormada em instrumento do desen-
volvimento econémico, nomeadamente no que respeita & divulgacio de infor-
magdes técnicas atualizadas e no que toca aos fluxos de cirelagiio de tecnologia.

DOUTRINA:

— ALMEIDA, Carlos Guimaraes de. "O novo Cddigo da Propriedade Industrial”, Re-
visia de Direito Mercantil, Industrigl, Econdmico e Financeiro, n? 4, ano X, nove série,
1971, phes. 16-86.

— ALMEIDA, Carlos Guimardes de, “Aspectos da execucdo do Cédigo da Proprie-
dade Industrial”, Revista de Direito Mercantil, n® 13, ano XIII, nova série, 1874, pégs. 41-54.

— ANAIS da ComissAo Especial que apreciou o projeto de lei que deu nova reda-
¢do ao Cédigo da Propriedade Industrial, Cimara dos Deputados, Brasflia, 1971.

— BARRETCQ FILHO, Oscar. “A reforma do Coédigo da Propriedade Industrial", Re-
vigia de Direito Mercantil, n® 4, ano X, nova sérle, 1971, pags. 75-86.

Art. 2° — A protegdo dos direitos relativos a propriedade indus-
trial se efetua mediante:

de intervencgdo;
de modelo de utilidade;
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de modelo industrial; ¢
de desenho industrial;

b) concessio de registros:

de marca de indisiria ¢ de coméreio ou de servico; ¢
de expressio ou sinal de propaganda;

¢) repressio a felsas indicagdes de procedéncia;
d) repressdo a concorréncia desleal.

ANOTACAO:

4. Apesar da expressio “propriedade industrial”, nem sempre os seus institutos
se referem a um direito de propriedade. Assim, a indicagio de procedéncia
nao é objeto de propriedade (o seu registro como marca ou expressio de pro-
paganda ¢ até proibido — art. 65, inciso 9°, e art. 76, inciso 6°). Por outro lado,
o termo “industrial” deve ser entendido em seu sentido mazis amplo, como
oficio ou género de atividade econdmica. Por isso determina o artigo I (3) da
Convengio da Unido de Paris, texto de Haia, que “a propriedade industrial
compreende-se et sua acepgido mais lata e se aplica ndo s6 4 industria e ao
comércio propriamente ditos, mas também ao dominio das indastrias agricolas
(vinhos, gréos, folhas de fumo, frutas, gado etc.) e extrativas (minerais, dguas
minerais ete.)”.

Acrescente-se a isto que a propriedade industrial compreende nio s6 a
inddistria mecanizada, seriada, mas também a artesanal.

5. O que caracteriza tradicionalmente a propriedade industrial é a protegao
de determinados bens econdmicos cuja fungio se realiza na atividade concor-
rencial, nomeadamente as criagdes industriais, os sinais distintivos e a clientela,
Mas o art. 2°, ao especificar os direitos relativos & propriedade industrial,
omitiu deliberadamente o nome comercial, o titulo de estabelecimento e a in-
signia. E o art. 119 remete 0 nome comercial e o titulo de estabelecimento i
“legislagdo prépria”.

No entanto, apesar do texto da lei, ndo ha como negar que aqueles ins-
titutos sZo abrangidos pela propriedade industrial, Em primeiro lugar, pela
sua prépria natureza de sinais distintivos. Em segundo Iugar, em face do dis-
posto no artigo I (1) da Convengio da Unido de Paris. E, por fim, paradoxal-
mente até, em decorréncia do texto do art. 176 do Decreto-Lei n? 7.903/45,
que o art. 128 do Cédigo expressamente manteve em vigor.

Art, 3¢ — As disposigbes deste Cédigg sdo aplicdveis também
aos pedidos de privilégios e de registros depositados no estrangeiro
¢ que tenham protegdo assegurada por Tratados ou Convengdes de

gue o Brasil seja signatdrio, desde que depositados no Pats.

ANOTACAO:

6. O art. 3° exprime dois principios da Convengio da Unido de Paris: um,
o da igualdade de tratamento aos nacionais dos paises-membros da Unido;
outro, o da assimilagio dos cidaddos dos paises que nio fazem parte da Unido
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aos cidaddos dos padses contratantes, desde que sejam domiciliados ou possuam
estabelecimentos industriajs on comerciais efetivos e sérios no territério de um
dos paises da Unidio (arts. II e III da CUP, respectivamente).

7. A Convengiio da Unido de Paris ¢ o mais importante tratado internacional,
de dmbito universal, relativo & propriedade indusirial, atualmente em vigor.
Ela foi assinada em Paris, em 1883, e {4 scfreu seis revisbes, sendo que a ter-
ceira, a de Haia, em 1925, ¢ que estd em vigor no Brasil, promulgada pelo
Decreto n® 19.036, de 31 de dezembro de 1929.

No seu inicio, o principal objetivo da CUP era o de fomentar indireta-
mente o comércio internacional, mediante a garantia de proteciio dos direitos
de propriedade industrial dos estrangeiros (exportadores) e a uniformizagio
das normas nacionais de protegiio. Hoje o enfoque é diferente, reservando a
CUP suas melhores atengbes para o duxo internacional de tecnologia, sendo
o comercio internacional regulado por outros tratados, tais como o GATT
{General Agreement on Tarffs and Trade).

Akém dos principios da igualdade de tratamento e da assimilagio, a CUP
estabelece outros trés principios fundamentais: o da prioridade, o da indepen-
déncia das patentes e o da protecio as marcas notoriamente conhecidas.

8. A aplicagio do art. 3° independe da reciprocidade. Assim, por exemplo, o
art. 33 (que trata da licenga ogrigat()rina) poderé ser invocado contra um ci-
daddo americano, mesmo que nos Estados Unidos nfio se preveja nenhuma
sangio contra a falta de exploraciio da patente nesse pais.

9. Hoje é o principio da iFualdade de tratamento o mais controverso nas re-
lagdes entre paises desenvolvidos e paises em vias de desenvolvimento. O ar-
gumento bésico dos pafses em desenvolvimento pode ser assim enunciade: a
regra fundamental da Justica é a que determina que as situagbes iguais sejam
tratadas de forma igual e as desiguais, de forma desigual. Ora, tratar os cidadaos
americanos, japoneses ou europeus de forma igual aos cidaddos da Costa do
Marfim, do Haiti ou mesmo do Brasil, toma-se extremamente iniquo, uma vez
que o avango do conhecimento tecnolégico daqueles sobre o destes é nitida-
mente contrastante. Além disso — e por esse mesmo motivo —, torna-se muito
facil controlar o mercado dos paises em desenvolvimento através de patentes
originadas dos pafses desenvolvidos, sobretudo pela exclusividade de impor-
tagio ditada ndo s6 pelos direitos decorrentes da patente como pelos da marca,
por forga do tipo de consumo imposto pela propaganda das empresas estran-
geiras: o consumo imitativo, resultante daquilo a que se chama de efeito-de-
monstragdo. Em decorréncia desse fendmeno relativamente recente, hoje um
cidaddo de um pais subdesenvolvido consome — ou aspira a consumir — os
mesmos produtos e servicos que um cidaddo de Nova Iorque ou de Téquio.
Mas ocorre que, quer pela patente quer ela marca, ou por ambos conjunta-
mente, sé o seu titular estranlgeirc podera fornecé-los. E a demanda é atendida,
na maioria das vezes, nio pela produgio do bem ne pais subdesenvolvido, mas
pela sua importagio.

Para ultrapassar esses dbices, os paises em desenvolvimento pretendem su-
perar o princfpio da igualdade, e exigem que lhes seja reconhecida a possibi-
lidade de decrctar a caducidade das patentes por falta de ewploragio, inde-
pendentemente de ter sido antes concedida (ou ndo) uma licenga obrigatéria;
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com isso, os paises em desenvolvimento evitariam conceder patentes indteis,
isto &, sern o correspondente desenvolvimento interno, através da incorporacic
da nova tecnologia ao mercado (com o conseqiiente emprego de mao-de-obra e
seu treinamento, com investimentos de capital de risco etc.). Por ontro lado,
os paises em desenvolvimento querem tratamento preferencial na imposigio de
retribuighes e anuidades aos seus nacionais pelos demais paises da Unido (re-
dugdo para metade) e na contagem dos prazos de prioridade (o atual prazo
seria prorrogado em metade). Dessa forma, haveria maior acesso dos nacionais
— ou dos a eles assimilados — ao sistema internacional de patentes, 0 qual, até
hoje, tem sido uma via de mo {quase) unica: dos paises ricos para os paises
po{)res.

10. Referi-me até agora 4 Convengdo da Unido de Paris por ser o tratado
refativo a propriedade industrial de maior importincia. Mas o art. 3° alcanca
todos os outros tratados a que o Brasil aderiu cu venha a aderir.

Art. 4 — Toda pessoa fisica ou juridica domiciliada no Brasil,
com legitimo interesse, poderd, administrativa ou judicialmente, so-
licitar a aplicagio em igualdade de condigies de qualquer dispositivo
de Tratados ou Convencoes a que o Brasil aderir.

ANOTAGAO:

11. O dispositivo d4, expressamente, eficicia interna aos tratados relativos a
propriedade industrial. Em principio, seria desnecessdria uma norma nos pre-
sentes termos, pois é regra c?o direito brasileiro o reconhecimento dos tratados
como legislagio interna, uma vez ratificados pelo Congresso Nacional e pro-
mulgados pelo Presidente da Reptiblica. Mas, de qua%quer forma, o art. 49
evita discussbes como as que foram geradas pela Lei Uniforme de Genebra,
sobre titulos de crédito, afinal decididas pelo Supremo Tribunal Federal.

12. Como afirmou Gama CERGUEIRA, “nio é bem inteligivel a expressio em
igualdade de condigdes” (Tratado da Propricdade Industrial, Ed. Forense, Rio

e Janeiro, 1956, vol. II, tomo II, parte III, pag. 420, nota 8). Com efeito, a
igualdade de condigdes entre nacionais e estrangeiros é fixada pelo art. 39 E
a igualdade de condiches entre nacionais ou entre nacionais e residentes no
Brasil é determinada no art. 133 da Constituigio Federal,

TITULO I
Dos Privilégios
CAPITULO I
Disposigdes Gerais
SECAO I
Do Autor ou Reguerente

Art. 5 — Ao autor de invengdo, de modelo de utilidade, de mo-
delo industrial ¢ de desenho industrial serd assegurado o dircito de
obter putente que lhe garanta a propriedade ¢ o uso exclusivo, nas
condigdes estabelecidas neste Cddigo.
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f 19 — Para efeito de concessdo de patente, presume-se autor
o reguerente do privilégio.

I 29 — O privilégio poderd ser requerido pelo autor, seus her-
deiros e sucessores, pessoas juridicas para tanto autorizadas, ou even-
tuais cessiondrios, mediante apresentacio de documentagio hdbil,
dispensada a legalizacdo consular no pais de origem, sem prejuizo
de autenticagdo ou exibicdo do original, no caso de fotocopia.

J 3 — Quando se tratar de invengdo realizada por duas ou mals
pessoas, em conjunto, o privilégio poderd ser requerido por todas
ou qualquer delas, mediante nomeagdo de todas para ressalva dos
respectivos direitos,

ANOTACAO:

13. “A patente é muito mais do que a mera protegio legal 4 propriedade indus-
trial. Sua fungdo mais importante ¢, na realidade, de natureza econdmica, pois
ela ¢ o instrumento através do qual o conhecimento tecnolégico deixa de ser um
segredo e passa a ser um bem econdmico, O conhecimento é, assim, vendido
no mercado e estd sujeito a leis econdmicas. Neste sentido, a patente é, em si,
condigdo necessaria para criagio do bem econdmico, qual seja a condigio de
escassez relativa” (Anais, cit., pag. 285).

14. Ha reparos a fazer a essas afirmagdes. A tecnologia é, em si mesma, um
bem econdmico, desde que apresente o indispensével requisitc da escassez.
Ora, ndo tem muito sentido dizer que a patente “é o instrumento através do
qual o conhecimento tecnolégico deixa de ser um segredo e passa a ser um
bem econdmico”. . que o conhecimento mantido em sigilo ¢ um bem econd-
mico absolutamente escasso. A patente ndo gera a escassez para esse bem; pelo
contrério, diminui-a, pois, além de divulgar a tecnologia, limita a sua escassez
no tempo e no espago. E isso o que PAuL SaMueLsoN quer dizer quando afirma
que “{...) o problema da inovagio proporciona uma defesa parcial das paten-
tes. A so«:iedage da deliberadamente a um homem um monopélio; isto permite
que ele mantenha artificialmente alguma coisa parcialmente escassa. A socie-
dade espera, porém, que o subormo oferecido sob a forma de monopdlio tem-
pordrio estimule a invengio e a revelagio de coisas que, nio fosse isso, fica-
tiam 1007 escassas” (Introdugio @ Andlise Econdmica, trad. de Luiz CarLos po
NasciMenTo SiLva, Rio de Janeiro, Ed. Agir, 82 ed., 3? tiragem, 2° vol,, pg. 657,
nota 2).

15. Geralmente, apontam-se trés funcdes bdsicas do sistema de patentes:

— incentivar a atividade inventiva nacional;

— promover & divulgagio das invengdes e aperfeicoar os mecanismos de
informagao técnica;

— apolar e aperfeigoar os fluxos internacionais de tecnologia.

16. A primeira e a terceira fungfes nio se realizam diretamente (e quando
se realizam), mas apenas de modo mediato, indireto.
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17. Isto porque, uma vez que as invengdes sdo cada vez mais produtos de
uma atividade de pesquisa programada e executada dentro das grandes em-
presas, a patente surge como “garantia da amortiza¢do dos investimentos em-
presariais no setor de pesquisa e desenvolvimento™ (CoMParaTo, Fabio Konder,
“A transferéncia empresarial de tecnologia para paises subdesenvolvidos: um
caso tipico de inadequagio dos meios aos fins”, conferéncia pronunciada no
IT Semindrio Nacional de Propriedade Industrial, no Rio de Janeiro, em 10 de
agosto de 1982). Ora, como o desenvolvimento tecnoldgico é questio de sobre-
vivéncia na atividade concorrencial, as grandes empresas, ainda que inexis-
tisse a protegdo as invengdes, nio deixariam de promover programas de P & D
(Pesquisa e Desenvolvimento). Além disso, a atividade de pesquisa aplicada
é sempre de resultados aleatdrios, imprevisiveis; vale dizer, ao iniciar wm novo
programa de pesquisa, o empresario nio pode antever se chegard i obtengio
de uma invengio patentedvel,

“O capital investido na esfera de pesquisa e desenvolvimento, que segue
ou precede a producio efetiva, s6 consegue valorizagio na medida em que
o trabalho ali realizado seja produtivo, isto é, conduza 4 produgio de novas
mercadorias. Do ponto de vista da empresa capitalista, quaisquer descobertas
ou invengdes que nio encontrem aplicagio constituem faux frais de produgio,
despesas gerais que deveriam ser reduzidas ao minimo. No entanto, uma vez
que numa economia de mercado nunca se tem certeza, desde ¢ infcio, de que
serd possivel aplicar as novas descobertas e invengées, o risco com relagao ao
lucro do capital investido na esfera da pesquisa é mais alto do que a média.
O volume e o crescimento do dispéndio em pesquisa e desenvolvimento pode
ser visto a partir dos seguintes excmplos: os custos do desenvolvimento do
nailon e do orlon foram de respectivamente 1 milhéio e de 5 milhdes de délares.
O desenvolvimento da penicilina exigiu virios milhdes de délares e o dos “des-
tiladores de petr6leo” cataliticos, 11 milhges de dolares. A Pilkington Glass
Company, da Gri-Bretanha, investiu 20 milhées de délares na invengio e desen-
volvimento da patente do Float Glass. Especialistas norte-americanos referem-se
a televisio como um “risco de 50 milhdes de délares” devido ao dinheiro gasto
em pesquisa e desenvolvimento antes da comercializagio. Na inddstria aero-
nfutica os custos com pesquisa ¢ desenvolvimento elevaram-se até alturas
astronOmicas: até 1965 o projeto XB-70 havia custado 1,5 bilhio de délares,
e o Concorde, 2 bilhdes de délares. Na industria farmacéutica, os gastos em
pesquisa geralmente atingem cerca de 8-10% do giro total dos negécios, embora
apenas uma parcela dessa soma seja gasta em pesquisa de base. Hoeschst
afirma que chegou a gastar 25 milhges de délares na pesquisa e desenvolvi-
mento de um novo medicamento; em 1973, Hoffmann-La Roche gastou quan-
tias equivalentes a 11-16% de seu giro total em pesquisa e desenvolvimento. Q
incentivo bésico para esses enormes dispéndios de capital continnam sendo
0s superlucros mais altos do que a média, proporcionalmente, a serem obtidos
pelas empresas que conseguem “atravessar” (MaxpeEL, Emest, O Capitalismo
Tardio, trad. de CarLos Epuarpo SILvEIRA MATOS et alii, introd. de PAuL SINGER,
Ed. Abril Cultural, Sao Paulo, 1982, pags. 178-9).

E como obter esses “superlucros”? A inovagio técnica, diz MANDEL, é uma
das formas de sua obten¢do. S6 que esses superlucros, em principio, 56 se rea-
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lizam no periodo intermedidrio que separa a inovagio do ingresso dos compe-
tidores no mesmo ramo de produciio do inovador. Com uma ressalva: o mono-
polio, “onde existern restri¢bes decisivas & mobilidade de capital” (idem,
pdg. 64). Neste caso, o monopélio sera duradoure, ainda que nio absoluto.
Conseqiientemente, 0s superlucros prolongar-se-io no tempo., ManpeL referc-
se ao monopdlio de fato, originado pela “combinagdo de acordos operacionais
entre os mais importantes possuidores de capital” e pelos “volumosos custos
de instalagio” (ibidem). Mas certamente a tese ¢ aplicivel aos monopodlios
de direito, isto ¢, as patenies,

Mas, se obtida a invengiio, ela ainda nio tem valor em si mesma. “A questio
é que uma invengio ndo tem valor a menos que sefa acrescida de uma_ série
de cutras atividades — promogdo, financiamento, desenvolvimento, engenharia,
propaganda, etc” {Busn, Vannevar, “Of inventions and inventors”, Research
Management, vol. XIV, n° 4, julho/1971, pdg. 31). E aqui que reside a distin-
¢do entre a invengdo — o ato de criar a solugio técnica — e a inovagio — o
ato de colocar a invengiio no ciclo produtive —, distingio essa proposta por
SCHUMPETER.

A patente, entio, surge como a garantia da amortizagiio dessas despesas,
como a?irma CoMmpaRraTO, mas a posteriori do surgimento da invengao. Isto ¢,
a patente serve de incentivo direto ndo 4 invengo, mas sim & inovagdo. Além
disso, se a presenca exclusiva do empresirio no mercado gerar lucros, poderd
ele inverter parte deles em novos programas de pesquisa — estz a fungho
indireta de incentivo a atividade inventiva. O que, alids, nem sempre ocorrera.
Pode ser — e isso geralmente acontece com as pequenas empresas exclusiva-
mente organizadas para explorar uma nova tecnologia patenteada — que a
empresa nio desenvolva aperfeicoamentos, ficando condenada i faléncia quando
2 sna tecnologia for atingida pela chsolescéncia.

18. Por outro lado, niio adianta 2 um pais subdesenvolvido aderir simples-
mente ao sistema internacional de patentes se ndo tomar medidas internas com-
plementares visando dar utilidade is patentes estrangeiras. E que a patente es-
trangeira, em si mesma. nada tem de Gtil. Nem sequer serve a divulgagio de
tecnologia no pais subdesenvolvido, uma vez que essa fungio, 2 r(iigor, ja foi
cumprida no pais de origem. Pelo contrario, ela pode até ser prejudicial, se o
sen objeto nio for explorado no pais subdesenvolvido. Doutra forma, a patente
nio serve sendo A reserva de mercado, para fins de importagio.

Exemplos dessas medidas internas complementares sio a imposigio de san-
¢des para a falta de exploragéo (ver arts. 33 e 48) e a adogio de regras rela-
tivas A cessdo e ao licenciamento (arts. 29 e 30).

19. A exemplo do que se passa com a propriedade em geral, também os di-
reitos de patente podem ser adquiridos de modo originario e de modo derivado.
O art. 5°, caput e o § 2°, dispde sobre a aquisigio originaria.

20. Quanto ao inventor, enquanto sujeito do direito sobre a invengio, quanto
a0s cessionérios, aos sucessores e quanto & capacidade para requerer a patente,
ver GaMa CeErQuERa, Trafado, vol. cit.,, pags. 5 a 17.
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21. “(...) o privilégio pode ser requerido pelo autor, seus herdeiros e su-
cessores e pessoas juridicas para tanto autorizadas (art. 59 § 2°) e as pessoas
acima enumeradas niio sio o inventor. Com efeito, de forma alguma a sucessio
confere a herdeiros ou legatarios a autoria do invento. Ocorre apenas que, sendo
a invengdo considerada um bem mdvel (art. 48, III, do Cédigo Civil} e com
valor economicamente aprecidvel sobre o qual o inventor exercia os direitos
de propriedade e uso exclusivo, transmitem-se apenas mencionados direitos, a
autoria da invengho, jamais” (Domincues, Douglas Gabriel, Direito Industrial
— Patentes. Ed. Forense, Rio de Janeiro, 1980, pags. 160-1).

A critica dirige-se 4 obscuridade do texto do § 19 Mas a interpretagio do
dispositivo deve ser outra. Na realidade, nio poderia querer o legislador que
se transferisse a autoria — pois o direito moral do inventor é personalissimo e,
como tal, intransferivel. O que o legislador efetivamente dispos é que o INPI
concedera a carta-patente i pessoa que se identificar — ainda que abusivamente
— como inventor ou a quem se intitular sen sucessor, cessiondrio ou por ele
autorizado. Portanto, se o verdadeiro inventor se sentir lesado, ele ndo podera
impugnar administrativamente aquela presungao (que, evidentemente, é juris
tantum), mas apenas judicialmente, E entende-se: se nm dos objetivos do novo
Cddigo era o de acelerar o processo administrativo, nio poderia levar-se o
INPI a examinar questéo tio delicada como o da autoria, £ isto o que decorre
do § 1° do art. 5° combinado com o § 1° do art. 19 e com o art. 38.

Preceito idéntico (sé que com a redagio mais correta) ¢ adotado pelo
§ 12 do art. 7° da lei de patentes da Reptblica Federal da Alemanha: “Para
que o exame de fundo do pedido ndo seja retardado pelo estabelecimento da
identidade do inventor, o depositante serd considerado, durante o procedimento
na Reparticio de Patentes, como tendo legitima¢io para requerer a concessio
da patente”.

22. A patente ¢ nm documento que garante “a propricdade e o uso exclusi-
vo”. A expressio, além de obviamente pleondstica, merece restrighes. peis o
uso de determinada tecnologia pode chocar-se com os monopdlios estatais cons-
titucionais ou legais (Constitui¢do Federal, arts. 163, 168 e 169) ou com a exis-
téncia de outras patentes.

23. Enquanto o Cédigo manteve o sistema tradicional de outcrga de um
direito de propriedade ao inventor, outros ordenamentos tém procurado solu-
¢des alternativas,

E o caso mais nitido dos certificados de invengiio, adotades pela lei mexi-
cana sobre invengdes € marcas, de 30 de dezembro de 1975. Em linhas muito
gerais, caracterizam-se esses certificados: por nio excluirem terceiros do uso
da invengfio, desde que eles se prontifiquem a pagar por isso; por poderem
ser concedidos ainda que a inven¢fio incida sobre determinadas tecnologias
nio patentedveis; e por nio pesarem sobre eles os dnus que incidem sobre as
patentes, tais como o da necessidade da exploragio do seu objeto.

24. ComraraTo (na conferéncia ja citada) e Bakrero Fino (“Protecdo do
inventor nacional’, Revista de Direito Mercanfil n? 40, ano XIX, nova série,

R. Inf. legisl. Brasilio «. 21 n. B2 obr./jun. 1984 255



out-dez/1980, pégs. 147-153) sugerem a adogdo do certificado de invengio pelo
direito brasileiro.

DOUTRINA:

— CARVALHO, Nuno Tomaz Pires de, “O sistema de patentes: um insirumento para
o progresso dos palses em vias de desenvolvimento”, Reviste de Informagdo Legislativa,
T6/213.

— CHAVES, Anténio, “Os direitos do inventor”, Revistas de Informacdo Legislative
n? 65, ano 17, jan.-mar./1980, pags. 229-248.

— LEONARDOS, Luiz — *Aspectos econfmicos do sistema de patentes”, Tecnologia
— Importagio — Ezportacio, Ed. CTE, Sao Paulo, s/d, pAgs. 143-168.
— SILVEIRA, Newton, “Natureza e fundamento do direito do inventor”, idem, pags.
43-61.
JURISPRUDENCIA:

. Privilégio de invenciio. Patente. Agravo no auto do processo. Interdito possessd-
rio. (...

II — Agravo no auto do processo. A ocorréncia de vacatio legis néo torna llegal o uso
dos interditos possessérios para a defesa dos direltos pessoais, ¢ também porque os di-
reitos de invencio constituem direitos de propriedade, de naturezs real, passivels de pro-
teclo por via doz interditos possessGrios, com caracteristicas de aglio ordindria, Agravo
nac provido. (...)

TFR — AC 33.979-8P — Rel. Min, Moacir Catunda — Unanime — 5* T. — Didrio da
Justica, de 29-4-82 — Ementdrio de Jurisprudéncia do Tribunal Federal de Recursos, 36/15,

SECAO II
Das Invengdes, dos Modelos e dos Desenhos Privilegidveis

Art. 6° — Sdo privilegidveis a invengdo, o modelo de utilidade,
o modely e o desenho industrial considerados novos e suscetiveis de
utilizacdo industrial.

J 1Y — Uma invengdo é considerada nova quando ndo compre-
endida pelo estado da técnica.

§ 22 — O estado da técnica é constituido por tudo que foi
tornado acessivel ao publico, seja por uma descrigdo escrita ou oral,
seja por uso ou qualquer outro meio, inclusive conterido de patentes
no Brasil e no estrangeiro, antes do depdsito do pedido de patente,
ressalvado o disposto nos arts. 7° e 17.

§ 3% — Uma invengio ¢ considerada suscetivel de aplicagio
industrial quando possa ser fabricada ou utilizada industrialmente.

ANOTAGCAO:

25. A lei brasileira seguiu o exemplo da esmagadora maioria das legislacbes
estrangeiras e ndc definiu a invengdo.
26. Entretanto, eis alguns conceitos legais de invencio:

— Japdo {Lei n® 121, de 13 de abril de 1959, alterada ultimamente pela
Lei n® 30, de 1978, art. 2°): “Invenciio, para os fins desta Lei, significa a
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criagio altamente avancada de idéias técnicas pela qual uma lei da natureza
é utilizada”,

— Reptiblica da Coréia (Lei n? 950, de 31 de dezembro de 1961, alterada
ultimamente pela Lei n? 2.658, de 31 de dezembro de 1973, art. 5°): “Entende-

se por invengdo, para os fins da presente Lei, uma idéia técnica criativa e
altamente desenvolvida utilizando uma lei natural”.

— Republica Popular Democrdtica da Coréia (lei de 27 de dezembro de
1978, art. 3%): “Entende-se por invencio toda solugio técnica nova, contendo
elementos essencialmente novos e tendo efeitos econdmicos positivos, de um

problema especifico em qualquer dominio da ciéncia, da tecnologia ou das
atividades sociais ou cultvrais”.

— Tailindia (Lei n® 2.522 — 12 de setembro de 1979 —, art. 39, § 29):
“Invencio significa toda a inovagio ou invengio que cria um novo produto
ou um novo processo, assim como todo aperfeicoamento de um produto ou de
um processo conhecidos”,

— Unido Soviética (Decreto do Conselho de Ministros n? 584, de 21 de
agosto de 1973, alterado pelo Decreto n? 1,078, de 28 de dezembro de 1978,
art. 21): “E reconhecida como invengiio toda solugdo técnica nova de um
problema em qualquer dominio da economia nacional, da atividade social e

cultural, ou da defesa, que se distingue por elementos essenciais novos e traz
um resultado Gtil”.

Por seu turno, a Lei — Tipo da Organizagio Mundial da Propriedade inte-
lectual — OMPI para os paises em desenvolvimento sobre invengdes (publicagao
OMPI n? 840 (s), Genebra, 1979} diz no art. 112, § 19, que “Para os efeitos
da presente Lei, se entendera por invengio a idéia de um inventor que permita
na pratica a solu¢io de um determinado problema na esfera da técnica”,

27. A invencdo consiste basicamente numa solugdo para um problema técnico,
isto é, fogem do seu imbito as descobertas cientificas e as criagbes artisticas.
Além disso, essa solugio deve ser nova. Deve ainda resultar de uma atividade
criativa e nao do mero raciocinio légico. Por fim, deve ser préatica, isto &,
suscetivel de ser aplicada no exercicio das atividades econfmicas.

7

A invengdo, portanto, é uma solugio nova, criativa e pratica para um
problema téenico.

28. O requisito da criatividade estd implicito na alinea e do art. 92 (v.
nota 52).

29. O principio de novidade adotado pelo Cédigo é o da novidade absoluta,

quanto ao tempo, quanto ac espago e quanto aos meios de comprovagio do
estado da técnica.

30. “(...) estado da técnica, simplesmente referido, significa conhecimento
acessivel ao piblico.

O conhecimento deve dizer respeito a uma solugio para um preblema
técnico e deve ser de tal forma que isso — a solugdo, o conhecimento — possa
ser aplicado na pratica. Uma solugiio que seja meramente especulativa, isto &,
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que, na idéia de uma pessoa que pensa nela, é apenas imaginada, nio é um
conhecimento que possa ser tomado em consideragiio porque nido é uma solugdo
passivel de ser testada. Por outras palavras, uma solugdo que seja meramente
teérica — em razio, de, por exemplo, os meios de a pdr em pratica nio poderem
existir ou de nfio terem sido ainda encontrades — ndo faz parte do estado da
téenica. (...) Um dos requisitos que um pedido de patente deve preencher
¢ o de descrever a invengio com tal clareza, com tal detalhe e tio completa-
mente que, com base nessa descrigio, a invengio possa ser posta em pratica
por uma pessoa com normal experiéncia no assunto. Um requisito semelhante
existe para qualquer divulgagio de um conhecimento ou de uma solugao téenica,
de modo que esse conhecimento faga parte do estado da técnica, Também essa
divulgaciio deve ser tio clara, tio detalhada e tdo completa que uma pessoa
com normal experiéncia no assunto possa colocar em pratica a solugio técnica
divulgada” (Legal Training Course on Patents, publicagaio OMPI n° 626, Gene-
bra, 1981, BLTC 6 & 7, pag. 8).

31. Quando o § 2° se refere ao “conteddo de patentes”, nio se entenda isso
com o sentido restritivo de patentes expedidas; o significado da expressdo
abrange também pedidos de patente cujo contetido se tenha tornado acessivel
ao publico, mediante publica¢io, quer no Brasil, quer no estrangeiro.

32. Os arts. 72 e 17 niio constituem, na verdade, excegdes ao conceito de
estado da técnica. O que esses dispositivos fazem ¢ recuar a data do depdsito
para os fins de caracterizagio da novidade e da atividade inventiva — a essa
data d4-se o nome de data relevante do depdsite. E tanto um dispositivo como
o outro fazem depender a sua eficicia de um depésito formalizado, inicial ~
um, o de garantia de prioridade, no Brasil, e o outro, de pedido de patente em
pafs estrangeiro membro da Conven¢io da Unido de Paris ou da Convengio
Interamericana de Buenos Aires, de 1910 —, e ambos condicionam essa eficacia
a um posterior deposito.

33. HA duas hipéteses de divulga¢io que, segundo algumas leis estrangeiras,
nio afetam a patenteabilidade: a primeira é a divulgacao pelo préprio reque-
rente antes do depésito; a segunda € a divulgagio abusiva por terceiro.

Ao periodo dentro do qual o inventor pode divulgar a invengio, antes do
depésito, sem afetar a patenteabilidade, d4-se 0 nome de prazo de imunidade
(expressio adotada pela Organizagio Mundial da Propriedade Intclectual) ou
prazo de favor (expressio adotada pela Associaciio Internacional para a Protegiio
da Propriedade Industrial — AIPPI, a qual, na reunido do sen Comité Exc-
cutivo, realizada em Moscou, de 19 a 24 de abril de 1982, sugeriu até a insti-
tuigio do prazo de favor pela Convengiio da Unific de Paris ou por um tratado
internacional especifico).

MatrELY, presidente da AIPPIL, apresenta trés argumentos favoriveis it
adogio do prazo de imunidade: em primeiro lugar, é freqitente o inventor,
por ignoréncia ou por erro, divulgar toda ou parte de sua invengio; em segundo
lugar, como a invenciio, para ser patenteada, deve estar concluida, é muitas
vezes necessario proceder a ensaios, A)ara os quais ¢ preciso invocar a ajuda de
terceiros; por fim, o inventor, antes de iniciar o processo de pedido de patente,
pode ter necessidade de obter a confirmacio do valor e da eficicia da sua
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invengio. MATHELY cita também os principais argumentos dos adversdrios do
prazo de imunidade: 1) necessidade ga preservacio da integridade do conceito
da novidade absoluta (mas, afirma o autor, todos os principios admitem exce-
¢Oes, desde que justificdveis); 2) exposicio do inventor & espoliagio, mediante
nova divulgacio da invengio, desta vez por terceiros, para impedir a paten-
teabilidade, ou mediante a apropriagio da invencio e respectivo depésito por
terceiros (diz MATHELY que, no caso, o inventor poderia demonstrar que a
segunda divulgacgio decorrera da primeira, feita por ele, e que, além disso,
¢ impossivel obter-se uma patente em fraude aos direitos do inventor); 3)
criagio de inseguranga para terceiros que, tendo conhecimento do objeto divul-
gado, poderiam ser levados a crer na sua disponibilidade (mas esse risco
seria evitado se a duragio do prazo de favor fosse reduzida). (“Octroi d'un
délai de grice pour la divulgation de linvention par l'inventeur avant le dépot
d'une demande de brevet”, La Propriété Industrielle {revista da OMPI, out./82,
pags. 316 e ss.).

Ao

Dos trés argumentos favoriveis & institui¢io do prazo de imunidade, s6
o ltimo merece mais atengio. Com efeito, o primeiro nao procede, pois nio
se compadece o direito nem com a ignorincia da lei nem com o descuido na
inobservéneia de seus preceitos. J& o segundo argumento diz respeito ao perigo
da divulgaciio abusiva por terceiros — por um lado, o 4mbito da discussio ¢
diferente do da divulgacio pelo préprio inventor; por outro, o art. 7¢ ajuda
a minorar esse risco. Quanto ao terceiro argumento, ele & efetivamente sério.
Mas a lei brasileira ji prevé essa sitnagio no eaput do art. 7° (quando o autor
pretenda fazer demonstragdo), sé que a protegio fica condicionada ao cumpri-
mento de uma formalidade a priori — o pedido de garantia de prioridade —
enquanto que o prazo de imunidade, tal como sugerido pela Associagio Interna-
cional para a Protegio da Propriedade Industrial, ficaria com sua eficcia depen-
dente de prova de que a divulgagio anterior fora feita pelo préprio inventor.

O sistema de garantia de prioridade, tal como adotado pela lei brasileira, é
suficiente para os fins propostos, Por um lado, esse sistema evita questdes
delicadissimas de prova — e, nesse aspecto, o segundo argumento contririo ao
prazo de imunidade é inteiramente procedente — e, por outro, considerando
que, numa perspectiva pragmdtica, o sistema de patentes ¢ um mal necessario
(o monopdlio em troca da divulgagio do invento), se o inventor ja divulgou o
seu invento, ndo se justifica mais a protegio, cuja finalidade ja teria, afinal,
sido preenchida.

Ressalte-se ainda que a Conven¢io Interamericana de Buenos Aires, de
1910, da qual o Brasil é signatario, ressalva expressamente a possibilidade
de os paises aderentes negarem “o reconhecimento de patentes (...) se
as invengies ou descobrimentos tiverem tido publicidade por parte do reque-
rente em qualquer pais antes da data da inven¢io” (art. VII, alinea a).

A segunda hipdtese de divulgacio que, segundo algumas legislagdes, nio
afeta a patenteabilidade, é a da divulgagiio abusiva por terceiro — o caso
mais comum € o da divulgagiio do segredo por empregado. Segundo o direito

1 - . - A r
brasileiro, nio havendo previsio expressa no Cédigo, essa divulgacio, ainda

que abusiva, destréi a novidade e, conseqiientemente, a patenteabilidade,
cabendo ao titular do direito de requerer a patente a¢io civel por perdas e
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danos ¢ mesmo, no excmplo apontado, a despedida por justa causa. Nalguns
casos poder-se-4 ainda propor agéo criminal por concorréncia desleal.

34. O conceito de novidade é puramente objetivo e tem como ponto de refe-
réncia a data do depésito do pedido. Tudo o que tiver sido divulgado antes
dessa data prejudica a novidage da invencio e obsta ao seu patenteamento.
Em sentido contrario, se nio houver anterioridade, e se preenchidos os demais
requisitos, a patente serd concedida.

Pode, entretanto, ocorrer que um inventor dé entrada com seu requerimento
no Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI, pouco depois de outro
depositar pedido de patente para tecnologia total ou parcialmente idéntica.
Ora, se este pedido ndo tiver entrado ainda em fase de publicacio, aquele é
ainda nove, por niio integrar o estado da técnica, tal como definido pelo § 2°

Mas, evidentemente, o INPI nio poderd conceder duas patentes para a
mesma invengio — proibe-o o caput do art. 5°, pois, de outro modo, os titulares
niio se poderiam excluir um aoc outro do uso da tecnologia patenteada.

Haver4 entio que se procurar um critério para defini¢io de quem mereceri
a patente. Ao procedimento administrativo instaurado para essa escolha di-se o
nome de procedimento de interferéncia, o qual, é ébvio, s6 poderi existir nos
paises onde o pedido de patente obedece a um periodo de sigilo. As opgdes
para a escolha tém sido duas: a da regra do primeiro inventor {first-to-invent
rule) e a da regra do primeiro o depositar (firs-tofile rule). Esta segunda
Tegra apresenta, por sua vez, duas alternativas: uma ¢ a do sistema chamado
“whole contents” (contetdo integral) e a outra é a do “prior claim” (reivindi-
cagilo prévia). De acordo com o primeiro sistema, deve aferir-se se o primeiro
depdsito descreve — quer reivindique ou ndo — a tecnologia contida e reivin-
dicada no segundo. Em caso afirmativo, o pedido posterior estard prejudicado.
De acordo com o segundo sistema, o pedido posterior so estard prejudicado se
a tecnologia nele contida estiver reivindicada pelo primeiro pedido.

A regra do primeiro inventor, adotada pelo Cédigo dos Estados Unidos
da América (art. 135), traz o sério inconveniente da necessidade de se apurar
guem inventou primeiro.

A regra do primeiro depositante é, por exemplo, adotada pela lei japonesa
(art. 39).

A lei brasileira niio di uma solugiic expressa para a interferéncia, Diz
Gama CERQUEIRA que, no caso, prevaleceria o primeiro depésito: “Nossa lei é
omissa sobre este ponto, mas a omissio ndo invalida a regra que decorre de
nosso sistema legal. Prevalece o principio: qui prior est in tempore potior est
in jure” (Tratado, vol. 1I, tomo I, parte II, pdg. 17). Mas a davida permanece
quanto ao critério de constatacfio da interferéncia, isto é, quanto a se saber se
basta a mera descrigio da invengio pelo primeiro pedido para que o segundo
fique prejudicado ou se é necessirio que aquele a reivindique. De forma indi-
reta, a solucdo para a davida pode ser extraida do art. 15, 0 qual dispde sobre
a unidade da invengdo. Diz esse dispositive que qualquer particularidade do
invento, desde que destacdvel do conjunto, poders ser requerida em separado
se nio tiver sido antes descrita pormenorizadamente. Aplica-se o art, 15 se o
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inventor, tendo realizado um inventv complexo, o desdobra cin varias parti-
cularidades e requer patente para cada uma delas. Ora, se antes ele tivesse
depositado, por hipitese, um pedido de patente descrevendo pormenorizada-
mente todo o invento, inclusive essas particularidades, ainda que as ndo reivin-
dicasse, os pedidos posteriores estariam prejudicados. Apesar de a finalidade
ser outra ¢ de se referir 2 um tnico requerente, trata-se inegavelmente de um
procedimento de interferéncia. Ora, na falta de solugiio expressa da lei, o critério
para a interferéncia de pedidos de inventores diferentes devera ser o mesmo.

Assim: vigora entre nés a first-to-fife yule (regra do primeiro depositante).
E o sistema adotado. sem decorréncia da aplicagio do art. 15, ¢ o do contetdo

integral (whole contents) — sistema, alids, recomendado pela Lei-Tipo {art.
114, § 2°, b).

35. “Poderia pensar-se que, quando se compara uma invengio reivin-
dicada com o estado da téenica, com a finalidade de se apurar se essa invenciio
é nova, ¢ possivel comparar a invenciio nfio s6 separadamente com cada uma
e todas as solugBes téenicas divulgadas antes da data relevante do depésito,
mas também, quando houver vérias solucbes técnicas que se assemelham A
invengio reivindicada, com uma solugio técnica imaginiria que possa surgir
na mente do examinador, resultante da combinacio das referidas solucgdes,

No entanto, de acordo com as legislacbes e com a pratica das Reparticoes
de Patentes, isso ndo ocorre.

Assim, a invengio reivindicada deve ser comparada separadamente com
cada solugio técnica, integrante do estado da téenica, que se assemelhe 3
invencio. Por outras palavras, nio é permitida a combinacio das solugbes indi-
viduais do (também chamados de elementos do) estado da técnica” (Legal
Training Course on Patents, cit., BLTC/8 & 7, pAgs. 11-12).

36. Quanto ao conceito de utilizaciio industrial (§ 3°), ver nota 4. Também
agui o termo industrial deve ser entendido na sua mais larga acepgio. Além
disso, nem sempre aplicacdo industrial se refere a fabricacio em série, pois
abrange nio s6 o artesanato como também a fabricacdio de bens de capital ndo
seriados.

DOUTRINA:

- CHAVES, Aniénio, “Patente de invengio — Um problema... de palavras cruza-
das”, Reviste dos Tribunais, 443/85.

JURISPRUDENCIA:

I — Patente de invencdo. Ocorréncia dos requisltos ou pressupostos legais para o seu
deferimento, a caracterizarem o ato vineculado ou regrado, obrigatério para a Adminis-
tragdo Publica. Recurso ordinario provido.

STF -— RMS 17.053-DF — Rel. Min, Barros Monteiro — TUnanime — 1* T., cm
11-11-68 — RTJ 49/648.

II — Departamento Nacional da Propriedade Industrial - Patente de Invencio —
Pedido de patente relativo & “Aperfeicosmento em Frascos” gue se considera privilegis-
vel por produzir efeito técnico imprevisivel, que o diferencia do produto da patente fran-
cesa, considerado idéia-mée do invento. — Interpretacio do art. 8° do Cédigo de Pro-
priedade Industrial (Decreto-Lei n® 1.005, de 1969), Embargos rejeitados.

R. Inf. fegisl. Brasifia a. 21 n. 82 abr./jun. 1984 241



TPFR — Emb. na Ap. 34.308 — Rel. Min. Otto Rocha — Por maioria — TP, em
18-10-78 — RF 267/179.

III — Propriedade Industrial, Patente de invencao. Sua nulidade por auséncia do
requisito da novidade, (...)

1 — Evidenciade gue & invencho patenteada fora divalgada smplamente, quer em
obras de carater clentifico e técnico, quer em comunicacoes de empresas industriais inte-
ressadas no produto, prejudicado ficou o requisito da novidade, nos termos do art. 79,
§ 1% alinea “b", in fine, do Cédigo da Propriedade Industrial aprovado pele Decreto-Lel
n® 7.903, de 1945 (...).

TFR — AC 58.078-RJ — Rel. Min, Carlos Madelra — Unénime — 4* T, em 28-5-80
-~ DJU de 10-7-80, pag. 5008.

1V — Administrativo — Propriedade Industrial — Novidade da Invencdo. Os me-
lhoramentos ou aperfeicoamentos de invencbes patenteadas ou caidas no dominio piblico
constituem invencdes privilegidveis se tornarem mais facil o fahrico do produto ou lhe au-
mentarem a utilidade industrial. In casu, das modificacdes introduzidas resultou vanta-
gem Industrial, conforme afirmado pelo perito da Ré & impticitamente admitida pelo pe-
rito da A. Negou-se provimento ao recurso,

TFR — AC 36.673-SP — Rel. Min. Sebastific Reis — Unénime — 5* T., EJTFR 31/1R,

V — Propriedade Industrial. Agio de Nulidade de Patentes de Tnvencio, -- Conclu-
dentes as provas, documental e perieial, de cue os objetos patenteados cairam no dominio
pitblica, porque foram comerclalizados pela Ré, gue os Tabricava ¢ vendia. sntes dos pe-
didos de privilégio, ndo podem subsistir as respectivas patentes {arts. €°, $§ 1° e 29, 55,
alinea a, 58 e 57, do CPI). Senten¢e confirmada. Apelacio Improvida.

TFR — AC 77.849-RS — Rel. Min. Américo Luz — Unénime — &* T, em 30-8-82
— DJU de 21-10-82, pag, 10704,
SECAO III

Da Garantia de Priovidade

Art. 7% — Antes de requerida a patente, a garantia de prioridade
poderd ser ressalvada quando o autor pretendo fazer demonstragids,
comunicacdo a entidades cientificas ou exibicdo do pricilégio em
exposicies oficiais ou oficialmente reconhecidas.

I I? — Apresentado o pedido de garantia de priovidade, acom-
panhado de relatério descritivo circunstanciado, bem como dese-
nhos, se for o caso serd lavrada a respectiva certidio de depdsito,
que vigorard por um ano para os casos de invengdo e por seis meses

para os de modelos ou desenhos.

§ 22 — Dentro desses prazos deverd ser apresentado o pedido
de privilégio, nas condigdes e para os efeitos do disposto neste
Cddigo, prevalecendo a data do depdsito a que se refere o pard-
grafo anterior.

ANOTAGAO:

37. J4 se viu que a conseqiiéneia precipua da garantia de prioridade é a de
recuar a data relevante de depédsito, para apreciagio dos requisitos de paten-
teabilidade embasados no estado da técnica (v. nota 32).

Admite-se a garantia de prioridade para trés hipteses: 1) demonstragio,
2) comunicagio a entidades cientificas; 3} exibi¢io do privilégio em exposi-
coes oficiais ou oficialmente reconhecidas.
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Consiste a demonstragao do invento na comunicagio a terceiros, de forma
a provar-se a sua eficicia. Evidentemente, s6 sc justifica a demonstracio guando
dirigida a eventuais compradores do produto, a eventuais compradores da pré-
pria tecnologia ou, ainda, a eventuais financiadores da colocagio da invengdo
em pratica (isto é, da inovacio propriamente dita). Nestes termos, a demons-
tragio comporta a fabricagio de algumas unidades do produto (se a invengio
for de produto) cu a obtengdo de algumas unidades do produto, fabricado pelo
processo inventado, para distribuigio — a titulo de amostra — aos cventuais
clientes. Mas a demonstragio nio comporta certamente a comercializagio
desscs produtos, Haveria ai um desvio da finalidade da garantia,

Em se tratando de comunicacio a entidades cientificas, torna-se ncces-
sario que essas entidades tenham existéncia legalizada, mediante registro civil

{Cédigo Civil, arts. 18, 1, § 19, e 18).

Quanto as exposicdes oficiais ou oficialmente reconhecidas, a nivel regio-
nal, nacional ou internacional, a prova desse reconhecimento consiste na auto-
rizagio para a sua realizagio expedida pelo Ministro da Indistria e do Co-
mércio, nos termas do art. 5% do Decreto n* 63.672, de 21-11-6S.

38. O Decreto-Lei n? 7.903/45, alterado pelo Decreto-Lei n® §.481/45, admi-
tia, no art. 99, a garantia de prioridade para aquele que, antes de requerer a
patente, pretendesse “fazer experiéncia ou exibigdes pliblicas da invencio, sem
prejudicar o requisito da novidade”.

A antecipagdo da data relevante do depdsito para que o inventor proce-
desse a experiéncias foi mantido pelo Decreto-Lei n® 254/67. Mas ji o Decreto-
Fei 0¥ 1.005/69 tinha omitido essa hipétese.

Ora, na falta de disposigio expressa cm contrario, deverd prevalecer o
principio da novidade absoluta contide no art. 8% Pelo que o inventor nio
podera pleitear a antecipacio da data do depdsito para realizacio de expe-
riéneias.

G que acontece entdo se ha abuso no pedido de garantia de prioridade?

Se o inventor requerer a garantia para fazer mera demonstracio, mas se
comercializar os produtos, ou se divulgar a invenciio fora das trés hipbteses
legalmente admitidas, o futuro pedide dc patente fica irremediavelmente pre-
judicado por perda de requisito da novidade.

Mas poderd ocorrer que se requeira a garantia sem que, ao contrario da
hipétese anterior, se proceda a divulgacio do invento, mas sem que se cumpra
a finalidade prevista. Seria o caso, por exemplo, de o inventor pretender fazer
comunicagdo & uma entidade cientifica e, por qualquer razio, deixar de
tazé-la. Ou até pode acontecer que o inventor, receando que um segundo inven-
tor {uma empresa concorrente, por exemplo) deposite pedido de patente para
a mesma invengho, ¢ ainda ndo a tendo concluido em detalhes, requeira a
garantia com falsa alegacfio de que pretende exibir o invento em exposicio.

Neste caso, ndo haveria perda autcmética da novidade, uma vez que o
relatério descritivo circunstanciado nao fica a dispusigio do publico. Mas em
caso de conflito com terceiros, o requerente perderia o direito & antecipagio da
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data do depdsito. Assim: na primeira hipdtese, se um terceiro demonstrar que 1)
néo foi feita a comunicagio alegada e 2) a invencio foi divulgada por qualquer
meio (por terceiros ou pelo préprio inventor), a garantia de prioridade devera
ser desconsiderada e o pedido (:IE patente, indeferido por falta de novidade; na
segunda hipétese, se aquele concorrente tiver efetivamente depositado o pedido
de patente, depois de o inventor ter requerido a garantia, mas antes de ter
requerido o privilégio, o pedido de patente daquele terd preferéncia sobre o
deste, pois a garantia de prioridade deverd igualmente ser desconsiderada.

Temos, entdo, que: ) se ndo for cumprida a Hnalidade dentre as hipoteses
admitidas pelo art. 79 e o invento for divulgado por qualquer meio, o requisito
da now'dagee fica prejudicado; b) se néo for cumprida a finalidade do pedido
de garantia e se nao tiver ocorrido a divilgagiio do invento, a antecipagio da
data relevante do depésito s6 serd desconsiderada quando houver ofensa a
direitos de terceiros.

39. O caput do art. 7°, quando se refere a “exposigies oficiais ou oficialmente
reconhecidas”, inclui a hipétese do art. XI da Convengio da Unidao de Paris, o
qual dispde sobre exposiges internacionais oficiais ou oficialmente reconhe-
cidas.

Nesse caso o reconhecimento depende de que o Brasil tenha organizado ou
participade ou ainda sido convidade a participar, mediante convite a autoridade
piblica, da exposigio (essa autoridade ¢, como se viu, o Ministro da Inddstria
e do Comércio).

AKm disso, o art. XI da CUP faz remissiio 2 legislagdo interna de cada pais.
Pelo que, ainda que outros paises déem protegio provisoria independentemente
de qualquer formalidade, o Brasil s6 aceitard a antecipagio da data do depésito
quando formalizade o pedido de garantia. Assim, se um invento foi divulgado
numa feira italiana, de 4mbito internacional — mas da qual nenhuma autoridade
brasileira foi convidada a participar, para fins de selegio de empresas brasileiras
—, 5e, em seguida, foi objeto de pedido de patente nesse pais e se, por fim, foi
depositado o respectivo pedido no Brasil, dentro do prazo de prioridade da Unido
de Paris (v. art. 17), a data relevante de depésito é a data do pedido na Itélia.
Nesse pais, aquela exposigido poderd ndo afetar a novidade, mas no Brasil, afeta.

40. A propdsito, é conveniente ndo confundir a garantia de prioridade do art.
79 com a prioridade unionista do art. 17. As conseqiiéncias sio quase idénticas,
mas as finalidades sdo absolutamente distintas. Enguanto que o prazo da garan-
tia de prioridade visa dar tempo ao inventor para divulgar econdmica, técnica e
cientificamente a sua invencéio, de modo a estimular o mercado para a aceitagdo
do seu invento, a prioridade da Unido de Paris tem por objetivo dar tem'fo 20
requerente de privilégio de ¢) estudar as vantagens de depositar o pedido em
outros pafses da Unido e b) cumprir as formalidades exigidas pela legislagao
interna dos paises que ele tiver escolhido (tradugdes, procuragdes, certides de
prioridade etc.).

41. Disse atrds que as conseqiiéncias da garantia de prioridade e da priori-
dade unionista sio quase idénticas. Mas nfio sio absolutamente idénticas, pois hd
algumas diferengas: a data do depésito do pedido de garantia de prioridade
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prevalece sobre a do depésito do pedido de patente para fins de contagem do
prazo de vigéncia da patente e do pagamento de anuidades, o que néo acontece
com a prioridade unionista. Além disso, dada a sua diversa tinalidade, as res-
salvas ao requisito da novidade, no caso da prioridade unionista, sdo irrestritas
(art. 17, § 19). Mas a contagem do prazo para publicagio ¢ comum para ambos
os casos {caput do art. 18).

42. No caput, onde se 1& “exibi¢io do privilégio”, leia-se “exibigio da inven-
¢io”. Privilégio é o favor legal decorrente da patente. Ora, privilégio ndo se
exibe, exerce-se. O que se exibe ¢ a idéia criativa incorporada a suportes ma-
teriais: o produto ou o processo.

Art. 8 — Findos os prazos estabelecidos no § 19 do art. 79, sem
ter sido requerido o privilégio, extinguir-se-d automaticamente a go-
rantia de prioridade, considerando-se do dominio piblico a invengio,
modelos ou desenhos.

ANOTACAO:

43. Esta forma de extingdo da garantia €, como consta expressamente do dis-
positivo, automatica, pelo que nao ha como confundi-la com as formas de ex-
ting#o examinadas na nota n? 38. Ai, o desvio de finalidade ou mesmo o des-
cumprimento da finalidade deverio ser apontados por terceiros mediante ins-
tauragio do contraditdrio, seja administrativamente ou por via judicial.

A garantia de prioridade preserva o sigilo do relatdrio descritiva proto-
colado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI Mas, uma vez
extintos os prazos do § 12 do art. 79, sem que o inventor tenha requerido a
patente, 0 invento passa a ser considerado de dominio piiblico. Entdo, nada
obsta a que qualquer interessado pega cépia do relatério ao INPL

CAPITULO I
Das Invengdes Nio Privilegidveis
Art. 9? — Niop sio privilegidveis:

a) as invengdes de finalidade contrdria ds leis, @ mordl, & satide,
& seguranga publica, aos cultos religiosos e aos sentimentos
dignos de respeito e veneracao;

L) as substdncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou
processos guimicos, ressalvando-se, porém, a privilegiabilidu-
de dos respectivos processos de obtencdo ou modificagio;

¢) as substincias, matérias, misturas ou produtos alimenticios
quimico-farmacéuticos ¢ medicamentos de qualquer espécie,
bem como os respectivos processos de obtencdo on modifi-

-

cagao;

d) as misturas ¢ ligas metdlicas em gerdl, ressalvando-se, porém,
as que, ndo compreendidas na alinea anterior, apresentarem
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qualidades intrinsccas especificus precisamente caracteriza-
das pela sua composigio qualitativa, definida gquantitativa-
mente, ou por tratemento especial a que tenham sido subme-

tidas;

¢) as justaposigdes de processos, meios ou drgdos conhecidos. a
simples mudanca de forma, proporgées, dimensées ou de ma-
tariais, salvo se dai resultar, no conjunto, um efeito téenico
novn on diferente, ndo compreendido nas proibigges deste
artizo;

f) 05 usos ou empregos relacionados com descobertas, inclusive
de variedades ou espécies de microorganismos, para fim de-
terminado;

g) as técnicas operatorias ou cirurgicas ou de teraplutica, ndo
incluidos os dispositivos, aparclhos ou mdquinas;

h} os sistemas e programagoes, os planos ow os esquemas de
esarituragdo comercial, de cdloulos, de financiamento, de cré-
dito, de sorteios, de especulagio ou de propaganda;

i) as concepgbes puramente tedricas

i) as substdncias, matérias, misturas, clementos on produtos de
qualquer espécie, bem como a modificagdo de suas proprie-
clades fisico-quimicas e seus respectivos processos de obten-
¢do ou modificacio, quando resultantes de transformacio do
niicleo atdmico,

ANOTACAO:

44. Dispoe o art 5% da Lei n® 4.137/62, que regula a vepressio ao abuso do
poder econdmico, que “entendem-se por condi¢des monopolisticas aquelas em
que uma empresa ou grupo de empresas controla em tal grau a produgfo, dis-
tribuicdo, prestagio ou venda de determinado bem ou servico, que passa a
exercer influéneia preponderante sobre os respectivos pregos”.

Ora, a patente é o meio por exceléncia para criagio de condigdes monopo-
listicas, Com efeito. ao seun titular confere a lei o uso exclusive da invengio,
comportando esse uso a fabricagio {em se tratando de patente de produto) ou
o uso (em se tratando de patente de processo), a importagéo, a venda e a expo-
sigio & venda (D.L. n® 7.903/45, art. 189). Uso exclusivo significa, evidente-
mente, @ probi¢io de outros praticarem aqueles atos detinidos em lei.

Portanto, a patente gera a possibilidade de controle absoluto de “produgio,
distribuigio ou venda de determinado bem ou servigo” e o seu titular “passa a
cxercer influéneia preponderante (até mais do que preponderante, mas total,
irrestrita) sobre os respectivos pregos”.

Por outro lado, a Lei n® 4.137/62 ndo proibe a atuagio de empresa em
condigdes monopolisticas. Essa atuagio ndo consiste, por si s6, num ilicito. A ser
de outra forma, ndo haveria sistema de patentes. O que se prolbe é que a em-
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presa que opera nessas condigdes de controle do mercado intenrompa ou reduza
em grande escala sua produgdo, sem justa causa comprovada, para provocar a
alta dos precos ou a paralisaciio de indistrias que dela dependam (parigrafo
Gnico do art, 59 da Lei n? 4.137/62). E compreende-se o conceito restritivo do
abuso de monopdlio: em principio, pode a empresa fixar os precos que quiser
para os seus produtos — os unicos condicionamentos a que se deve submeter,
em termos de boa administragio, sdo a composigio de custos, o poder aquisi-
tivo do consumidor, o valor que este di ao preduto, em decorréncia das neces-
sidades que o bem se destina a satisfazer, € o prego de produtos concorrentes
no mercado (geralmente, em se tratando de monopélio, esta ultima condicio-
nante nao existe, mas em se tratando de patentes, a situagao £ um pouco diversa,
como se verd). Mas, se a empresa pode fixar os pregos que lhe convém, nio
pode, entretanto, uma vez habituado o consumidor aos seus produtos (ou uma
vez criadas artificialmente as necessidades mediante recurso a propaganda),
e uma vez instalada a infra-estrutura industrial e comercial de apoio, usar de
artiffcios para elevar os pregos ou para afetar as empresas fornecedoras ou
distribuidoras, visando a verticalizagio,

A patente ndo gera, por si s0, o monopdlio, entendido este conceito no seu
sentido estrito. E. isto porque a patente 56 d4 o direito exclusivo de uso da tecno-
logia nela contida e, sobretudo, nela reivindicada. Assim, a patente nio concede
ao seu titular o direito de excluir os concorrentes de participagio num deter-
minado mercado com produtos diferentes ou com produtos iguais, mas fabri-
cados por processos djferentes, dependendo se a patente é de produto ou de
processo, respectivamente. Alids, seria esta até uma outra fun¢do indireta do
sistema de patentes: o de forcar os concorrentes do titular a desenvolver tecno-
logias alternativas para pederem sobreviver no mesmo mercado.

Mas, se a patente ndo gera o monopélio, ela niio deixa de ser, como disse
atrds, o meio por exceléncia para criagio de condigbes monopolisticas, Com
efeito, em se tratando de mercados que exijam grande sofisticaciio tecnolégica,
constantes desenvolvimentos técnicos (dada a rapida senescéneia da tecnologia)
e vultosas inversdes, nfio s6 para a pesquisa como também para a industrializa-
¢io das invencBes (ai incluidos custos com a fabricacio, distribuicio, propa-
ganda etc.), as empresas nacionais dos pafses subdesenvolvidos nao tém con-
diges de competir com as multinacionais, mormente se estas chegam a esses
mercados resguardadas por patentes.

Visando ao reforco das empresas nacionais e, portanto, de modo indireto,
procurando dar-lhes condigbes de desenvolvimento de pesquisas préprias, as
legislagdes dos paises subdesenvolvidos tém restringido a patenteabilidade das
invenges naqueles setores onde inexiste tecnologia nacional competitiva. Em
tese, nio havendo possibifidade de se conceder patentes. as empresas nacionais
poderdo utilizar as invengdes realizadas pelas empresas estrangeiras, quer sim-
plesmente copiando os produtos e os processos, quer adaptando-os as neces-
sidades do mercado local.

45. “Por outro lado, a concepedo inglesa do monopdlio legal de dircito privado
apresenta os privilégios industriais como excegdes ao principio da livre iniciativa
empresarial. Sucede que a liberdade de concorréncia pressupée a multiplicidade
de agentes, em situagio de igualdade no mercado. A partir do momento em que
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se instaura um mecanismo de acumulagio do poder econdmico em favor de um
ou alguns agentes, apenas, a livre iniciativa se torna mera ficgao e a livre con-
corréncia um mito justificador do status quo. Ora, em se tratando de um bem
de capital, cuja posse é decisiva para o sucesso empresarial e o desenvolvimento
econdmico, como ¢ a tecnologia, sua repartigao forgosamente desigual entre os
agentes econdmicos é o fator que mais rapidamente conduz 4 situagio de abuso
de posi¢io dominante nos mercados, A sancio legal 4 exclusividade de explora-
¢ao empresarial, por parte dos detentores dos conhecimentos técnicos, ndo cons-
titui, assim, mera exce¢dio ao principio da livre concorréncia, mas a confirmagéo
juridica de uma desigualdade de fato ja existente” {ConmparaTo, conferéncia cit. ).

46. E nessa perspectiva que devem ser colocadas as restriges & patenteabili-
dade contidas nas alineas 1, c e f. Considerou o legislador que nesses setores
tecnolégicos o atraso das empresas nacionais era maior, p-elo (que se tornava
de todo inconveniente dar is empresas estrangeiras condigbes monopolisticas,
de direito (porque de fato elas ja as tém), decorrentes da patente. Repita-se:
a operac¢do no mercado em condigdes monopolisticas nio constitui, em si mesma,
um ilicito; mas, no caso, trata-se de preservar a possibilidade de empresas na-
cionais participarem do mercado e, sobretudo, de minorar a situagiio de depen-
déncia tecnoldgica.

Portanto, o art, 99, naquelas trés alineas, ndo reprime um abuso do poder
econdmico — antecipa-sc a ele, evitando a formagio de condigbes (ue permi-
tiriam esse abuso.

47. Evidentemente, as observages acima nio invalidam o sistema de patentes.
Dessa forma, nos setores onde a tecnologia nacional é competitiva com a estran-
geira, ndo ha restrigdes A patenteabilidade,

48.  Alis, segg.;indo esse raciocinio, seria o caso de o legislador ter estendido as
restrigies ao hardware (equipamentos de computagio) neste campo o gue
ocorreu foi apenas, por iniciativa do Poder Executivo, a criagdo de reserva de
mercado parcial —, s mdquinas agricolas e as variedades vegetais e animais
(quanto as variedades, ver nota 54).

49. Sobram, no entanto, algumas observagbes que me parecem pertinentes:
@) apesar das restrigoes a patenteabilidade, ndo se constata um aumento da par-
ticipagdo das empresas nacionais naqueles setores onde as restrigbes vigoram;
b) tator de criagio de condigbes monopolisticas tio eficaz quanto a patente é o
segredo industrial — por isso o México admite a expedigio de certificados de
invengio, 0s quais, da mesma forma que a patente, levam a divulgacio da tecno-
logia, mas niio admitem absoluta exclusividade, isto é, se um terceiro se inte-
ressar pela exploragio da invengio, o titular do certificado sé poderd exigir
dele o pagamento de royalties (que nio poderdo atingir valores extorsivos, sob
pena de arbitramento por entidade governamental), mas nio negar a licenga;
¢) a patente pode ter seus efeitos de criagio de condigbes monopolisticas limi-
tados por medidas especificas — como, por exemplo, o tabelamento de pregos.

50. Alinea b — Em certos casos admitir-se-4 a protegao indireta dos produtos
quimicos, se o processo patenteado for o Gnico possivel para se chegar a esses
produtos.
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51. Alinea ¢ — “A questio se pde basicamente na discussdo do problema das
matérias-primas para a inddstria farmacéutica. Como os processos quimico-
farmacéuticos nao sio patenteados em alguns paises, e alguns deles simples-
mente até h4 pouco tempo nao tinham um sistema de patentes, havia pregos de
ynabtéria-prima para a industria farmacéutica diferenciados, depemfendo da
origem. Ai é que o problema foi suscitado. A mesma matéria-prima importada
de um pais que concedia privilégios para a indistria farmacéutica custava 10 ou
20 vezes mais caro que a matéria-prima originada de paises onde ndo havia o
privilégio. Como néo se produziam no Pais, a nio ser em escala pequena e para
um nimero pequeno, matérias-primas para a industria farmacéutica, era muito
mais interessante importa-las, porque custavam menos e tinham as mesmas
caracteristicas dos paises que nio reconheciam a patente. E essa solugdo foi
adotada. Permitiu o acesso dos laboratérios nacionais as matérias-primas, a um
preco menor (Anais, pag. 216}.

VicENTE RAo e JosE FrepeErico Marques (“Propriedade industrial — pa-
tentes para produtos tarmacéuticos e alimenticios e para os respectivos processos
de fabricagao — proibigao contida no art. 7, d e ¢, do Decreto-Lei n? 254, de
1967, e inconstitucionalidade em face do art. 150, § 24, da Constituicio do Brasil”
— AT 511/47), e Pontes pE Miranpa (“Propriedade industrial — leis que in-
fringem regras juridicas da Constituigio de 1967, com a Emenda n? 1, art. 153,
§§ 3% € 24 e eficAcia do depésito de invengao industrial” — RT 511/50) deram
pareceres sustentando a inconstitucionalidade das restri¢des legais 4 patenteabi-
tidade, por nao estarem previstas no § 24 do art. 133. E, segundo eles, onde o
constituinte nio restringiu, ndo poderia fazeé-lo o legislador ordindrio. A questio
foi apreciada pelo Poder Judiciario e as restrigdes foram declaradas como néo
ferindo o preceito constitucional (v. Jurisprudéncia).

52. Alinea ¢ — A lei nio prevé expressamente o requisito a que em lingua
inglesa se da o nome de inventive step (passo, grau, avango inventivo). Mas este
conceito estd implicito no proprio termo invencao,

O Ato Normativo n? 17, de 11-5-76, do INPI, acertadamente diz que inven-
¢lio € o “resultado de atividade inventiva” (item 1.1), e que a atividade inven-
tiva é "o exercicio da capacidade de criagiio” (subitem 1.1.1).

O mesme Ato Normativo diz que a invengao é algo que “para um técnico
especializado no assunto, nio seja nma decorréncia do estado da técnica” (item
1.1, b).

Portanto, entre o estado da técnica e a invengo deve existir um hiato que
ndo possa ser preenchido pelo mero raciocinio logico. E o principio da nio-
obviedade ou da ndo-evidéncia. A invengio devera ser de tal sorte que mesmo
um técnico com normal experiéncia no assunto nao chegue a ela por um simples
exercicio de logica. E por qué? Porque, como seu suporte, a invengao deve ter
nascido de uma inspiragio criadora, comum aos inventores e aos artistas. E a
presenga dessa centelha de inspivagio que tira a obviedade de uma solugio nova
e a transformagdo em invencio. Criar, afinal, é fazer alguma coisa a partir do
nada.

Outro ponto é importante: ndo basta a mera atividade inventiva. £ preciso
que ela implique um avango sobre as solugdes conhecidas. Deve a invengio
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conter elementos essenciais que lhe déem relevincia e a transformem num passo
a frente (dai a expressdo inglesa inventive step).

Ora, em existindo a atividade criativa, a solugdo técnica alcangada pelo
inventor deveri ser imprevista para um técnico com normal experiéncia no
assunto. Alids, o Codigo de 1945 falava precisamente em efeito téenico impre-
visto. Mas o atual, ao referir-se ao efeito téenico novo ou diferente, quer dizer
1 mesma coisa (note se que “nove” e “diferente” sio, para esta fina]idaﬂe, termos
sinénimos ). Isto porque, em principio, a justaposi¢io ou combinagio de meios
conhecidos Jevard sempre ao mesmo resultado. Mas se um inventor justapde
esses meios de forma diferente, criativa, poderd chegar a um resultado diverso
do até entdo obtido — csse resnltado, entdo, em face do que se conhecia do
estado da técnica torna-se novo, imprevisto.

A este respeito, dispée o art, 33(3) do PCT (Patent Cooperation Treaty,
promulgado pelo Decreto n® 81.742, de 31 de maio de 1978): “Para fins do
exame preliminar internacional, a invengio cuja protegio é solicitada é consi-
derada como implicando uma atividade inventiva, desde que, levando-se em
conta o estado da técnica tal como é definido no Regulamento de execugio, ela
néo seja evidente, na data pertinente estabelecida, para um profissional do ramo.”
E determina a Regra 85, § 1° do Regulamento de execugio daquele tratado:
“Para os fins do art. 33.3, o exame preliminar internacional devera levar em con-
sideragiio a relagio existente entre uma determinada reivindicagio e o estado da
técnica em seu conjunto.”

Portanto, também o requisito do avango inventivo, a exemplo do da novi-
dade, deve ser aferido em comparagio com o estado da técnica, definido pelo
§ 29 do art. 8° Mas o método de aferigio ¢ distinto. Enquanto que a novidade
é aferida comparando-se a invengio com cada solugdo técnica conhecida, indi-
vidualmente {v. nova 35), afere-se a atividade inventiva tomando-se em con-
sideragio o estado da técnica em seu conjunto, Assim, deveri o examinador
apreciar as vérias solucbes técnicas ja conhecidas 4 data relevante do depésito
e examinar se a invengio reivindicada decorre como uma obviedade da combi-
nagio ou justaposicao dessas solugges.

53. Alinea f — As descobertas cientificas niio sdo invengbes, por faltar-lhes
a atividade criativa. Quando se descobre, nio se cria: revela-se o que ja existe.
A descoberta limita-se a interpretar e explicar fendmenos naturais; a invengdo
consiste nima solugiio grtificiel para um problema técnico.

As descobertas ndo sao patentedveis, mas a sua ampla divulgagio é fun-
damental para o progresso universal da ciéncia, Por isso, em Genebra, a 3 de
marco de 1978, foi celebrado o Tratado de Genebra relativo ao Registro Inter-
nacional das Descobertas Cientificas com duas finalidades: instituir um siste-
ma de associagio piblica dos nomes dos autores as descobertas cientificas por
eles realizadas; e promover a informagio sobre as novas descobertas, pela insti-
tuigio de um sistema que facilite o acesso s respectivas descrigbes. Até de-
zembro de 1981 o tratado havia sido assinado por apenas cinco paises (Bulgaria,
Hungria, Marrocos, Tchecoslovaquia e Unido Soviética) e ratificado por apenas
um {Marrocos). O tratado ainda niio entrou em vigor (para isso, é necessario
que dez paises o ratifiquem ou a ele adiram — art. 17).
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54. Também as variedades ou espécics de microorganismos ({essas sim, inven-
¢oes, na medida em que ndo forem resultado de meras descobertas mas de
combinagdes artificiais, através de processos de engenharia genética), nio pa-
tentedveis no Brasil, sao objeto de tratado internacional, em vigor desde 19 de
outubro de 1980: ¢é o Tratado de Budapeste sobre o Reconhecimento Interna-
cional do Depésito de Microorganismos visando o Procedimento em Matéria de
Patenles. Até dezembro de 1951, 12 paises haviam aderido a esse tratado.

55. H& quem pense que a alinea f proibe também o patenteamento das varie-
dades vegetais. Mas o termo variedudes referc-se a microorganismos, niao a
qualquer outro tipo de invencdo. Portanto, em principio, ndo ha restrigbes s
patentes de variedades vegetais ou animais. No entanto, essas restricdes existem
na pratica, porque o procedimento para o respectivo exame, em decorréncia da
propria natureza da invengio, deve ser especitico e diferenciado — o que o
Codigo nio prevé.

Em despacho publicado na Revista da Propriedadc Industrial n° 632, de
30-11-82, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI, indeferiu o
pedido de patente de invengao intitulade “Processo para a multiplicagio rapida
de cravo, livre de virus, derivado de cultura meristema e os veiculos aplicados”,
O fundamento da decisdo foi o de o invento “nao estar incluido em protegio
dada pelo Cédigo da Propriedade Industrial” (pag, 110).

E ébvio que o Cédigo ndo inclui as hipéteses de invenciio patentedveis —
ele limita-se a fixar as restricbes a patenteabilidade. Qualquer decisio npoutro
sentido fere a garantia constitucional. Mas o INPI, parece-me, atendeu & inexis-
téncia de fixagao desse procedimento especial a que me referi. O que, na pratica,
conduz a uma restricio que o legislador fixou nao expressamente, mas impli-
citamente,

Também as variedades vegetais siao objeto de tratado, instituindo inclusive
uma unido — trata-se da UPOV (Union pour la Protection des Obtentions Végé-
tales — Unifo para a Protegio das Variedades Vegetais), constituida por 15
paises, até dezembro de 1981

56. Alinea h — Esta alinea nega a patenteabilidade do software {programas
de computador). Mas parece-me que niio repugnaria ao ordenamento juri-
dico brasileiro considerar o software como objeto de direitos autorais e, como
tal, reservar a sua protegio & Lei n? 5.988, de 14-12-73. Alids, o art. 62 dessa
lei, ao definir obras intelectuais, diz que elas sao “criagées do esplrito, de qual-
quer modo exteriorizadas”. E tendo em conta que o elenco do art. 6 ndo encerra
numerus clausus, mas é meramente exemplificativa, ¢ admissivel a inclusio do
software, dada a sua especial natureza, na conceituagio de obra intelectual. Mas
¢ tema é demasiadamente complexo para que um trabalho como este 0 comporte.

Interessante notar, entretanto, que, através do Ato Normative n? 22, de
2-12-82, a Secretaria Especial de In?ormética {SEI) instituin um registro dos
programas de computador, de origem interna e externa, postos i disposicio do
Pplblico no mercado interno. £ certo que o certificado desse registro, por nio
estar previsto em lei, nio gera direitos de exclusividade. Mas foi instituido
pela SEI como pré-condigéo para a averbagdo de contratos de servigos técnicos
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especializados, pelo INPI, envolvendo transferéncia de tecnologia em matéria
de pro%ramas de computador — averbagdo essa que depende de pronuncia-
mento favorivel da SEI (Atos Normativos INPI 53/81 e SEI 13/81).

Deu-se, assim, um primeiro passo para a criacio de um registro nacional de
p p
programas de computador.

57. Alinea § — A alinea proibe o patenteamento para o resultado da transfor-
magao do niicleo atémico. E 56 isso. Nio profbe a expedigdo de patentes para
invengdes que utilizem a energia nuclear. Nestes termos, a Lei n? 6.189, de 16 de
dezembro de 1974, d4 competéncia a Comissdao Nacional de Energia Nuclear
(CNEN) para opinar sobre a concessao de patentes e licengas relacionadas com
a utiliza¢io da energia nuclear.

DOUTRINA:

— BITTAR, Carlos Alberto, “Enguadramento jurfdico do ‘hardware’ e do ‘software'
no plano dos Direitos intelectuais”, Revista de Informacgdo Legislative n® 73, ano 18,
jan.-mar./1982, pags. 307-328,

— DOMINGUES, Douglas Gabriel, “As patentes de vegetais e o Direito Induatrial
Braslleiro”, Revista Forense, 281/157.
JURISPRUDENCIA:
I — “(.,.) Os limites impostos ao direitc dos Inventores pelz lei ordinéria néo con-
travém a regra do art. 153, § 24, da Constituigio”
TFR — AMS 82.888-RJ — Rel. Min. Antbénio Torrefo Braz — Unfnime — 2¢ T,
em 6-12-78 — RTFR 64/160.

II — Propriedade Industrial. A fixagio de limites & garantia do privilégio de in-
vengéo, astendendo a0 interesse piblico e 4 tradigio do nosso direito, estd implicitamente
autorizada na Constitui¢iio, 4 qual se ajusta, portanto, o art, #°, letra ¢, da Lef n® §.772/71,
que entre as invengbes n&o privilegidveis colocou os processos de obtenclo ou modifica-
¢fio de produtos quimico-farmacéuticos e medicamentos. (...)

TFR — AMS 82.505-RJ — Rel. Min. Armando Rolemberg — Unfnime — 3* T. —
EJTFR 7/25,
CAPITULO I

Do Modelo de Utilidade e do Modelo e do
Desenho Industrial

SECAO I
Dos Modelos e dos Desenhos Privilegidveis

Art. 10 — Para os efeitos deste Cédigo, considera-se modelo de
ulilidade toda a disposigdo ou forma nova obtida ou introduzida em
objetos conhecidos, desde que se prestem a um trabalho ou uso prd-
tico.

§ 1? — A expressio objeto compreende ferramentas, instrumen-
tos de trabalho ou utensilios.

§ 2° — A protegio é concedida somente d forma ou & disposicido
nova que traga melhor utilizagdo ¢ fungdo a que o objeto ou parte
de mdquina se destina.
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ANOTACKO:

58. O modelo de utilidade nio deixa de ser uma espécie de invengéio, com al-
gumas caracteristicas préprias: ) incide sobre um objeto (em se tratando de
processo, trata-se sempre de invengio); b) esse objeto deve ser conhecido (se
o objeto for novo, trata-se igualmente de invengio); ¢) o objeto deve destinar-
se a um trabalho ou uso pratico; d) a protecio limita-se & forma ou disposigio
nova.

O que, na esséncia, distingue o modelo de utilidade da invengiio é o menor
avango inventivo que se exige daquele.

H4 quem sustente que o modelo visa reduzir o fator trabalho, sendo essa
sua caracteristica basica. Mas isso nem sempre é verdade. Por um lado, ha tam-
bém invengdes que visam esse mesmo fim. Por outro, nem sempre “a melhor
utilizagio” implica aquela redugio.

59. Poucos sio os paises que adotam o modelo de utilidade. E a razio para
isso é a do seu escasso contetido tecnoldgico, a desmerecer a protecio em troca
da divulgacio.

No entanto, para os paises subdesenvolvidos, essa protegio nio deixa de
ser interessante. E que os pequenos aperfeicoamentos em objetos conhecidos
sio os mais comuns nesses paises. Portanto, num estdgio inferior de desenvol-
vimento tecnolégico, é ttil a sua divulgagio. Além disso, poucas patentes de
modelo de utilidade tm origem estrangeira. Dado o seu reduzido conteudo
técnico, elas raramente se prestam A transferéncia de tecnologia, nio interes-
sando, por conseguinte, aos residentes nos paises ricos da Convengio da Unido
de Paris obté-las nos paises pobres.

80. “A principal finalidade da protegio ao modelo de utilidade ¢ tornar aces-
sivel, além das patentes, um sistema de protegdo para invengles que nao pre-
encham necessariamente todas as exigéncias para que sejam patentedveis; essas
invencdes sio protegidas mais facilmente num Ambito mais restrito. (...)

As estatisticas disponiveis da Propriedade Industrial mostram que o nfimero
de pedidos para registro de modelos de utilidade s vezes iguala o nimero de
pedidos de patentes de invengdo e que em todos os paises que dao protegio a
modelos de utilidade a grande maioria de pedidos para esses Gltimos é reque-
rida pelos nacionais ou residentes. Isto aplica-se, inclusive, a paises que tém
uma porcentagem de pedidos de patentes de invenciio mais alta solicitada por
estrangeiros. Por exemplo, na Espanha, cerca de 80% de todos os pedidos de
patentes de invengdo e 10% apenas de pedidos de registros de modelos de uti-
lidade, sio requeridos por estrangeiros” (O Papel do Sistema de Patentes na
Transferéncia de Tecnologia aos Paises em Desenvolvimento, tradugio, adap-
tagio e organizagic por Joio Aucusto LusTosa, ed. Forense-Universitaria, Rio
de Janeiro, 1979, pags. 31-2).

Art, 11 — Para os efeitos deste Cddigo, considera-se:

1) modelo industrial toda forma plistica que possa servir de
tipo de fabricagdo de um produto industrial e ainda se ca-
racterize por nova configuragio ornamental;
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2) desenho industrial toda disposicdo ou conjunte novo de linhas
ou cores que, com fim industrial ou comercial, possa ser
aplicado & ormamentagdo de um produto, por qualquer meio
manual, mecdnico ou quimico, singelo ou combinado,

ANOTAGAO:

61. O modelo industrial distingue-se do modelo de utilidade por nio desti-
nar-se a dar melhor uso ao objeto, mas apenas lhe servir de configuragio es-
tética.

62. Um objeto novo pode ser a um tempo objeto de pedido de patente de
invencdo e de modelo industrial, desde que naquele niio se descreve este (art.
15). E que, entre ambos, ndo ha incompatibilidade, por absoluta distingio de
objeto (art. 13, alinea ¢). Enquanto que, no primeiro, se reivindicard o pro-
duto em si mesmo, no segun((ilo, reivindica-se uma mera configuragio.

Mas o modelo de utilidade e o modelo industrial sio incompativeis entre
si, pois ambos se referem & configuragio (ainda que com finalidades diferentes).
Por isso, para a mesma forma nio poderdo ser concedidas patente de modelo
de utilidade e patente de modelo industrial. Uma excluird a outra.

63. Enquanto que o modelo industrial se apresenta em trés dimensées (forma
de objeto, com volume, portanto), o desenho industrial revela-se em duas di-
mensoes.

84. A distingiio entre modelo e desenho nio é comum nas legislacies estran-
geiras. Afinal, sua finalidade € a mesma: proteger formas estéticas destinadas a
atrair o consumidor. Genericamente, ambos os institutos sio chamados de “de-
sign”.

& Art. 12 — Parg os efeitos deste Cédigo, considera-se ainda mo-
delo ou desenho industrial aquele que, mesmo composto de elemen-
tos conhecidos, realize combinagdes originais, dando aos respectivos
objetos aspecto geral com caracteristicas préprias.

SECAO II
Dos Modelos e dos Desenhos Ndo Privilegidveis

Art. 13 — Ndo sio privilegidveis:

a) o que ndo for privilegidvel, como invengdo, nos termos do
disposto no art. 99;

b) as obras de escultura, arquitetura, pintura, gravura, esmalte,
bordados, fotografias e quaisquer outros modelos ou dese-
nhos de cardter puramente artistico;

c) o que constituir objeto de privilégios de invengdo ou de
registros previstos na alinea b do art. 2¢

ANOTACAO:

65. Alinea ¢ — “Nio é privilegidvel como modelo ou desenho industrial o que
nio for privilegidvel como inven¢do diante do que dispde o art, 9 Cremos ser
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desnecessdria esta mengdo a vista das flagrantes diferencgas existentes entre os
privilégios de inven¢do e os modelos industriais, notadamente se levarmos em
consideragéo que os desenhos e modelos industriais jamais poderiam ser incluidos
na generalidade daqueles casos. Sim, porque ndo se almejaria o privilégio de
modelo ou desenho industrial para substincias, matérias, misturas, produtos e
outros. Quanto 4 justaposigiio de processos, meios ou érgios conhecidos, 0 mesmo
se poderia dizer, mas, em relagfio 4 simples mudanca de forma, nio, porque é
este o caracteristico essencial do modelo industrial, também cognominado o mo-
delo de forma. Melhor seria portanto que o legislador se detivesse em assinalar
o que realmente nio pode ser suscetivel de modelo e desenho industrial, tal
como a reprodugiio ou imitagdo das caracteristicas de novidade e de originali-
dade de desenhos ou modelos anteriormente patenteados ou que j4 se encou-
trarem no dominio publico, ¢ bem assim os modelos ou desenhos notoriamente
vulgares, como preconizava o Decreto-Lei n® 7.903/45 (Tmioco Soares, José
Carlos, Cddigo da Propriedade Industriel — Comentdrios ¢ Lei n? 5.772, de
21-12-71, e ao Decreto-Lei n? 7.903, de 27-8-1945, Ed. Resenha Tributaria, Sio
Paulo, 1974, pigs. 31-2).

66. Alinea b — Na verdade, é, por vezes, extremamente dificil distinguir um
objeto de direitos de propriedade industrial de um objeto de direitos autorais.
Quando ¢ que, por exemplo, um “conjunto novo de linhas ou cores” (art. 12)
deixa de ser uma obra de desenho, pintura ou gravura, para os fins da Lei
n? 5.988/73, e passa a ser um desenho industrial? Uma pintura abstrata pode
perfeitamente servir de padrdo de cores em caixas de bombons, por hipétese.
Mas a distingfio nio estd na natureza da obra, e sim no objetivo a que o autor
se propge. Nio ¢, alids, a mera reprodutibilidade que distingue o desenho in-
dustrial da pintura. Se assim fosse, a “Gioconda”, de Leonardo da Vinci, de
tantas vezes que foi reproduzida, seria hoje um desenho industrial. O elemento
bésico da distingio estd, isso sim, no fato de os modelos e desenhos terem fungio
configurativa de bens de consumo, duriveis ou nio, e de suas embalagens. Assim,
a patente de modelo ou desenho tem como contedido acessérios do produte,
enquanto que o direito autoral incide sobre o préprio produto da criaglo ar-
tistica,

67. Alinea ¢ — J4 se disse que um produto novo pode ser objeto, simultanea-
mente, de pedido de patente de inven¢io e de pedido de patente de modelo
industrial (v. nota 62). A alinea ¢ ndo proibe isso, desde que os objetos reivin-
dicados sejam distintos: o pedido de patente de invengio reivindicard o pro-
duto em si mesmo, intimamente ligado com suas fungbes téenicas, engnanto gue
o pedido de patente de modelo reivindicard a configuragio ornamental desse
mesmo produto, abstraida das suas fungdes.

O que a alinea ¢ proibe é a reivindicagio do mesmo objeto — o que, na
realidade, é impossivel, pois ndo se pode confundir solugio técnica (a invengio)
com solugiio decorativa (o modelo industrial).

Em se tratando de marca ou sinal de propaganda, a vedagio é mais coe-
rente. E que o art. 84 considera registraveis como marca emblemas, simbolos,
figuras e quaisquer outros sinais. Também o art, 73, caput, permite o registro
como sinal de propaganda de desenhos e gravuras.
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Nzo hi como confundir modelos industriais com sinais distintivos, uma
vez que aqueles se apresentam em trés dimensdes, e estes em duas, quando
figurativos.

A distingio entre desenhos e marcas estd na sua finalidade — enquanto
que os primeiros visarn atrair o consumidor pelo ornamento, pela atragao visual,
os segundos destinam-se a distinguir os produtos uns dos outros.

Mas é possivel registrar como marca um determinado desenho cuja patente
j4 se tenha extinguido, na hipétese de o desenho ter sido de tal modo divulgado
que, na mente do publico consumidor, ele surja sempre associado ao produto;
dessa forma, o desenho tornar-se-ia em sinal distintivo, afastando a proibigao
do art. 85, inciso 18. O inverso é que seria impossivel, por ofender o requisito
de novidade. E requerer a patente e o registro concomitantemente seria igual-
mente imposstvel, por vedagio legal.

A maior dificnldade reside em distinguir o desenho industrial do sinal de
propaganda, uma vez que também este pode destinar-se a atrair a atengio dos
consumidores ou usudrios (art. 73, caput). A diferenga (muite ténue, alids)
é que aquele propde-se a atingir esse objetivo de forma estritamente estética,
através da forma de apresentagiio do produto, enquanto que este é independente
do produto. O desenho é acessério do produto; o sinal é independente em re-
lagdo ao mesmo produto.

CAPITULO IV
Do Pedido de Pricilégio
Art. 14 — Além do requerimento, o pedido, que sé poderd se
referir a um tnico privilégio, conterd ainda:
a) relatério descritivo;
b) reivindicagdes;
¢} desenhos, se for o caso;
d) resumno;
e) prova do cumprimento de exigéneias contidas em legislagdo
especifica;
f) outros documentos necessdirios & instrugdo do pedido.

§ 1? — O requerimento, o relatdrio descritivo, as refvindicagoes,
o desenho ¢ o resumo deverdo satisfazer as condicées estabelecidas
pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial,

J 2 — As reivindicagdes, sempre fundamentadas no relatério
descritivo, caracterizardo as pariicularidades do invento, estabele-
cendo e delimitando os direitos do inventor.

ANOTAGAO:
6%. O caput do art. 14 refere-se a um dos dois aspectos que compdem o prin-
cipio da unidade de invengdo, segundo o qual “o pedido de privilégio s6 pode
comportar uma nica invengio, mesmo que constituida de uma pluralidade de
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invengdes, de tal forma ligadas entre si que constituam um sé conceito inven-
tivo, quer este se relacione com o produto, o processo ou o aparelho” {Ato Nor-
mativo n® 17, subitem 1.1.5). Este é, como dizia, apenas o primeiro aspecto
do principio da unidade de invengdo. Em seus dois aspectos, o principio pode
assim ser enunciado: uma s6 patente ndo pode incluir mais do que uma inven-
¢do e uma s6 invengdo ndo pode ser objeto de mais de uma patente {com a
exce¢do do disposto no art. 15).

O descumprimento da primeira regra nio leva ao indeferimento do pedido,
mas a formulagio de exigéncia para dividir o pedido (Convencio da Unido de
Paris, art. IV, alinea f, c/c arts. 39, 4% ¢ 19, § 3%, do Cddigo).

69. No caput, onde se 1¢ “privilégio”, leta-se “invencio”. Houve crro de técnica
de redacio.

70. Cada uma das partes em que o pedido de patente se compde tem su2
finalidade propria.

A descric@o deve consistir numa exposicdo da invencio suficientemente clara
e completa para que um profissional do ramo, com razodvel experiéncia, possa
executd-la. E este aspecto é muito importante, uma vez que o inventor, sabendo
que deverd dirigir-se a um profissional do ramo, podera ser conciso e objetivo,
sobretudo no que toca & descrigio do estado da técnica.

Note-se, a este propésito, que um curioso acérdio do Tribunal de grande
instincia de Paris decidiu que “Uma descrigiio pode ser considerada insuficiente
se ela divulga demais em vez de de menos, confundindo pelo excesso de detalhes
uma pessoa com experiéncia no assunto, de tal modo que ela deverd agir como
um inventor para atingir o resultado desejado” (International Review of Indus-
trigl Property and Copyright Law, 1974, vol. 5, n® 3, pag. 314).

Os desenhos visam complementar, quando necessirio, o relatério descritivo,
tornando-o mais claro.

As reivindicagdes, como diz o § 29, devem retirar da descricio os pontos
caracteristicos da invencdao — aquilo que é efetivamente novo e criativo — para
definicio dos direitos do inventor. Esses direitos incidem apenas sobre esses
pontos, donde decorre a extrema importincia das reivindicaces. Portanto, se
demasiadamente abrangentes, poderio recair parcialmente no estado da técnica,
ou por falta de novidade ou por falta de cariter inventivo. Mas se excessiva-
mente restritas, no darfio suficiente garantia ao inventor contra seus concor-
rentes.

Por fim, o resumo ¢ tio-somente um acessorio do pedido, visando fungdes
de informac@o técnica.

Nos termos do § 29, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial esta-
beleceu as condigBes para o relatério descritivo, as reivindicagdes, o desenho e o
resumo nos Atos Normatives n% 19 (invengio), 20 {modelos de utilidade) e 21
(modelos e desenhos industriais), todos de 11 de maio de 1976.

Art. 15 — Qualquer particularidade do invento, para ter assegu-
rada protecdo isoladamente, deverd ser requerida em separado, desde
que possa ser destacada do conjunto ¢ ndo tenha sido, antes, descrita
pormenorizadamente.

R. Inf. legisl. Brasilic a. 21 n. 82 abr./jun, 1984 277



ANOTACAO:

71. O caso mais comum de aplicagio deste artigo é o do pedido de patente
que se refira, concomitantemente, a equipamento e processo para sua utilizagio.
Na verdade, esse pedido ndo deixa de ter unidade de invengdo, mas, uma vez

ue tanto 0 processo como o equipamento podem ser destacados um do outrg,
eles poderdo ser objeto de pedidos separaXos {(desde que um ndo descreva o
outro detatlhadamente, sob pena de se incidir no procedimento de interferéncia
~ ver nota 34).

CAPITULO V

Do Depdsito do Pedido de Privilégio

Art. 16 — Apresentado o pedido, serd procedido o exame formal
preliminar ¢, se devidamente instruido, serd protocolado.

Pardgrafo inico — De certiddo de depésite, quando requerida,
constargo hora, dia, més, ano e niimero ordem da apresentagdo
do pedido, titulo e natureza do privilégio, indicagio de prioridade
quando reivindicada, nome e enderego completos do interessado e do
seu Procurador, se houver.

ANOTACAO:

72. Seria recomendével que o dispositivo, em vez de admitir uma negativa
do prottocolo ao pedido que ndo estiver devidamente instruido, estipulasse um
prazo para o atendimento das exigéneias formais gue o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial houvesse feito.

CAPITULO VI
Do Depdésito Feito no Estrangeiro

Art. 17 — O pedido de privilégio, depositado regularmente em
pais com o qual o Brasil mantenha acordo internacional, terd asse-
gurado direito de prioridade para ser apresentado no Brasil, no prazo
estipulado no respectivo Acordo.

I 1% — Durante esse prazo, a prioridade ndo serd invalidada por
pedido idéntico, sua publicagdo, uso, exploragdo cu concessdo du
puatente.

§ 2° — A reivindicagdo de prioridade deverd ser comprovada
mediante documento hdbil do pais de origem, sempre acom
de traducdo, na integra, contendo o ntimero, a data, o titulo, o rela-
tdrio descritivo e as reivindicagdes relativas o depdsito ou ¢ patente.

§ 32 — A apresentagio desse comprovante, quando nio tiver
sido feita juntamente com a do depdsito, deverd ocorrer até cento
¢ oitenta dias, contados da data do mesmo depdsito, sob pena de
perda da prioridade reivindicada.

J 4 — No caso de antecipagiio do exame na forma do art. 18, o
depositante serd notificado para apresentar o citado comprovante
dentro de noventa dias, observado o prazo limite a que se refere o
§ 3° deste artigo.
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ANOTACAO:

73. A prioridade internacional tem por finalidade recuar a data relevante do
depdsito para apuragio do estado da técnica. Note-se que a enumeragio do
§ 1° é apenas exemplificativa: qualquer outro ato que implique em divulga-
¢do do fnvento, nos termos do art, 69, § 2, ndo afetard a novidade do pedido
depositado no Brasil com reivindicagiio de prioridade.

74. Sao dois os acordos internacionais a que o Brasil aderiu, assegurando o
direito de prioridade:

- um & a Convengdo da Unido de Paris (que fixa os prazos de prioridade
em doze meses para os privilégios de invencio e os modelos de utilidade e
em seis meses para os desenhos e modelos industriais);

— 0 outro é a Convengio de Buenos Aires, de 1910 (que fixa os prazos
de prioridade em doze meses para as patentes de invengiio e em quatro meses
para os desenhos ou modelos industriais).

75. O Cédigo vinculou a apresentagio da certiddo de prioridade a publica-
¢do do pedido no Brasil. Dai o prazo de 180 dias referido no § 39 e a sua
redugdo para noventa dias, no caso de pedido de publicacio antecipada (e
nio de “antecipagio de exame”, como expressa o § 49).

76. O descumprimento da formalidade da apresentagio da certiddo nos pra-
zos fixados ndo pode levar ao indeferimento automético do pedido. A sna
conseqiiéncia é apenas a da perda da prioridade. Pelo que, se tiver havido
divulgagio anterior ao depésito do pedi(})o no Brasil, o invento serd absorvido
pelo estado da técnica, uma vez que a data relevante do depésito serd a do
protocole do requerimento da patente no Brasil. Mas se a invengio tiver sido
mantida em sigilo, no estrangeiro e no Brasil, ela permanecerd nova, para
fins de apuragdo da patenteabilidade.

77. Além da prioridade comum, ha ainda a considerar a prioridade miltipla
e a prioridade parcial.

Tome-se uma invengdo relativa 4 um equipamento e ao processo para sua
utilizagio e que é objeto de dois pedidos de patente distintos. Imasine-se ue
o pedido de patente para o equipamento foi depositado nos Estados Unidos
em 6 de outubro de 1981 e o pedido de patenfe para o processo, em 2 de
fevereiro de 1982. Nada impede que o inventor requeira um sb6 pedido de
patente no Brasil (v. nota 71} para os dois objetos. Mas, nesse caso, o inven-
tor deverd requerer prioridade muiltépla, sob pena de ver indeferidas — em
caso de divulgagéio antes do depdsito no Brasil — as reivindicagGes relativas
ao objeto do pedido cuja prioridade ndo tenha sido requerida.

Suponha-se agora que aquele inventor ndo requereu a patente de pro-
cesso nos Estados Unidos, mas tio-somente a patente para o equipamento e
que, no Brasil, juntou o equipamento e o processo para sua utilizagio num sé

dido. A prioridade, neste caso, serd parcial, pois sé incidird sobre a parte
o pedido relativa ao equipamento.
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CAPITULO VII
Da Publicagio e do Exame do Pedido de Privilégio

Art. 18 — O pedido de privilégio serd mantido em sigilo até a
sua publicagio, a ser feita depois de dezoito meses, contados da
data da prioridade mais antiga, podendo ser antecipada a requeri-
mento do depositante.

f 19 — O pedido do exame deverd ser formalizado pelo depo-
sitante ou qualquer interessado, até vinte e quatro meses contados
da publicagio a que se refere este artigo, ou da vigéneia desta Lei,
nos casos em andamento.

§ 29 — O pedido de privilégio serd considerado definitivamente
retirado se ndo for requerido o exame no prazo previsto.

f 39 — O relatério descritivo, as retvindicapdes, os desenhos ¢
o resumo ndo poderdo ser modificados, exceto:

a) pare modificar erros de impressido ou datilogrdficos;

b) se imprescindivel, para esclarecer, dprecisar ou restringir o
pedido e somente até a data do pedido de exame;

c) no caso do art. 19, f 3¢

ANOTACAO:;

78. O Cddigo adotou, neste artigo, dois sistemas que s¢ complementam, vi-
sando facilitar o trabalho do INPI: um é o da publicagio do pedido, cujo
objetivo é o de proporcionar aos terceiros interessados a possibilidade de se
manifestarem contra um eventual deferimento, mediante a apresentacio de
subsidios técnicos (caput do art. 19); outro é o do exame diferido, cuja fina-
lidade & a de é)oupar a tarefa do exame se o requerente se tiver desinteressado
da obtencdo dos direitos de Fropriedade industrial e nio tiver requerido a

apreciagiio do seu invento pelo INPIL

79. A publicagio do pedido é feita pela Revista da Propriedade Industrial
mediante referéncia ao nfimero do pedido e 4 data do depésito; & classificagdo
internacional, adotada pelo Brasil em obediéncia ao Acordo de Estrasburgpo,
de 1971; ao titulo do invento; ao nome do depositante; ¢ ao nome do inventor.

Infelizmente, isto é pouco. Deveria a publicagdo ser acompanhada de
uma breve descrigio do invento (por exemplo, o resumo). Mas, por razdes de
custos, o INPI deixou de fazeé-lo, apés um perfodo experimental de alguns
meses.

Art, 19 — Publicado o pedido de exame, correrd o prazo de no-
venta dias para apresentacio de eventuais oposigies, dando-se cién-
cia ao depositante.

§ 19 — O exeme, que mio ficard condicionado a eventuais ma-
nifestacdes sobre oposicées oferecidas, verificard se o pedido de pri-
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vilégio estd de acordo com as prescrigies legais, se estd tecnicamente
bem definido, se ndo hd anterioridades e se é suscetivel de utilizacdo
industrial.

§ 27 — O pedido serd indcferido se for considerado imprivilegid-
vel, por contrariar as disposicdes dos arts. 9° ¢ 13.

J 3% — Por ocasio do cxame, serdo formuladas as exigéncias
julgadas necessdrias, inclusive no que se refere ¢ apresentagdo de
nove relatdrio descritivo, reivindicacées, desenhos e resumo, desde
que dentro dos limites do que foi inicialmente requerido.

f 4° — No cumprimento dus exigéncias deverdo ser observados
os limites do que foi inicialmente requerido.

§ 57 — A exigéncia ndo cumprida ou ndo contestada no prazo
de noventa dias acarvetard o arquivamento do pedido, encerrando-se
e instdncia administrativa,

§ 67 — O pedido serd arquivade se for considerada improceden-
te a contestagdo oferecida a exigéncia.

§ 7% — Salvo o disposto no § 59 deste artigo, do despacho que
conceder, denegar ou arquivar o pedido de privilégio caberd re-
curso, no prazo de sessenta dios.

ANOTACAO:

80. O objetivo da oposigio é subsidiar o exame pelo INPL Portanto, o opo-
nente pode alegar qualquer matéria que obste ao patenteamento. E, eviden-
temente, sempre que as alegacGes pressuponham matéria fatica (como, por
exemplo, a falta de novidade), elas deverfio ser acompanhadas de documentacio
probante.

81. O § 19 nao proibe a réplica i oposigio, Pelo contrério, ela estd implicita-
mente admitida no caput. A nao ser assim, nio faria sentido dar-se ciéncia
da oposigio ao depositante. O que © paragrafo visa ¢ evitar a procrastinagio
do procedimento administrativo: o exame s6 serd iniciado apds extinto o prazo
de noventa dias dpara a formulagio de oposi¢bes, mas ndo aguardard necessa-
riamente que o depositante se manifeste sobre a eventual interferéncia de ter-
ceiros. A propésito, of. Anais, pags. 396-7.

82. “Saliente-se ainda que uma invencio pode ter uma, duas ou dezenas de
reivindicagdes. Se houver anterioridade apenas para uma ou algumas é légico
que somente para estas seria justificado o indeferimento e ndo para as demais,
Eis por que os sistemas norte-americano e europeu se nos apresentam como
mais eficazes que o atualmente adotado pelo nosso Pais. Aqueles convidam o
interessado a se manifestar sobre as anterioridades apontadas e, se estas nio
incidem na totalidade das reivindicagtes, determinam a retirada somente das
conflitantes concedendo-se o privilégio para o restante. No nosso caso o indefe-
rimento é total” (Tivoco Soares, José Carlos, Comentdrios, pag, 58).
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A critica era procedente. Mas o INPI j& mudou os seus critérios. Veja-se,
a titulo de exemplo, o parecer técnico contendo exigéncia 2o pedido de patente
de modelo de utilidade n® MU 5801704, de 30-11-78, intitulado “Dispositivo
para amostragem de metal em fusdo™;

“Trata o presente pedide de um dispositivo destinade & obtengio de
amostra de um metal em fusdo (estado pastoso).

O dispositivo se faz constituir de um tubo de vidro !, guarnecido de mas-
sa refratéria %, provida de canmais de suspiro paralelos ao molde do vidro e
uma ulterior capa de papelio?, que mostra, na sua parte superior, uma chp-
sula fusivel 4,

Procedemos a uma busca nos nossos arquivos, tendo sido selecionada a
anterioridade FR 2246207, publicada em 25-4-75, a qual se faz constituir de
uma forma! de vidro prolongada, formando uma cabega com estreitamen-
to?, continuando em forma cilindrica de dimetro correspondente® Aquele
da dita cabega, e se estreitando na extremidade, formando um tubo de ad-
missdo. O copo de vidro ¢ guarnecido por matéria refratiria, encimada ainda
por papelio %,

Confrontando o modelo da anterioridade com aquele, objeto do pedido
em analise, constatamos que apresentam detalhes construtivos similares, salvo
uma dispesicio de cipsula de seguranga presente no modelo do pedido.

Esta capsula confere ao pedido uma melhor utilizacdo, pois evita que a
cabega ! se funda ao entrar em contato com o metal fundido (escéria).

Ressaltada a melhor utilizagio do pedido em relagdo a anterioridade, su-
gerimos a0 requerente o cumprimento das exigéncias formuladas, a fim de que
se torne o mesmao patentedvel:

- Juntar as reivindicagdes 1, 2 ¢ 3 em uma ¥nica reivindicagio, sem langar
méo de frases explicativas concernentes A constru¢do; incluindo referéncias numé-
ricas constantes nos desenhos; as caracteristicas conhecidas (contidas na ante-
rioridade) deverio ser mencionadas antes da expressio “caracterizado por” e,
logo apés, deverde constar os detalhes introduzigos, ou seja, a cdpsula de se-

guranga 4,

83. Mas, em se tratando de reivindicagbes dependentes (aquelas que visam
proteger detalhes especificos contidos em uma reivindicagio independente), a
anterioridade da reivindicagio independente afeta-as também,

84. Quanto ao disposto no § 2% hi uma observagfio importante a fazer: quan-
do uma determinada invengiio incidir diretamente sobre tecnologia patenteével
e, entretanto, puder vir a ser aplicada para obtengéo de produtos ndo paten-
tedveis, o INPI ainda assim defere o pedido de patente, mas com ressalva do
dispositivo que restringe a patenteabilidade. Dessa forma, a alinea b do art.
9° admite que se expecam patentes Sara processos de obtengdo de produtos
quimicos. Mas, se esses produtos puderem ter aplicagdo como produtos far-
macéuticos, € uma vez que os respectivos processos de obtengdo nio séo lE)a-
tenteaveis (art. 99, alinea ¢), faz-se ressalva a utilizagéio do invento para fabri-
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cagio dos produtos farmacéuticos. Nestes termos, a exclusividade decorrente da
patente restringe-se ao objeto admitido pelo Cédigo. Se um terceiro usar o
processo para fabricar os mesmos produtos, dando-lhes finalidades unicamente
terapéuticas, a rigor, ndo haverd contrafacio.

Art. 20 — Quando se tratar de pedido com reivindicagdo de
prioridade, deverdo ser apresentados, sempre que solicitados,
as objegdes, as buscas de anterioridades ou o resultado dos exames
para a concessao de pedido correspondente em outros paises.

ANOTACAO:

85. HA quem aponte este dispositivo como ofensivo ao principio da inde-
pendéncia das patentes, adotado pelo art. IV, bis, da Convencio da Unido de
Paris, e pelo art. IV da Convengdo de Buenos Aires.

Mas, na realidade, nfio hi ofensa a esse principio, E que o art. 20 contém
regra que apenas visa subsidiar o exame pelo Instituto Nacional da Proprie-
dade Industrial. Com efeito, uma vez que o art. 69 impde a novidade absoluta,
quanto ao tempo, quanto ao espago e quanto aos meios de comprovagio do
estado da técnica, qualquer exame pelo INFI serd sempre limitado pela pouca
disponibilidade de recursos. Assim, poderd o INPI valer-se de elementos cons-
tantes de oposigbes, buscas e exames efetuados por ou perante administragdes
estrangeiras.

Por outro lado, se um pedido de patente foi indeferido em pafs estrangeiro
por estar em desacordo com dispositivo que nido vigora no Brasil, evidente-
mente esse pedido ndo poderd ser aqui indeferido. Se, por hifétese, um pedido
de patente relativo a um trator, originiric da Taildndia, tor depositado no
Brasil, ndo é pelo fato de ele vir a ser indeferido no pais de origem (a lei
tailandesa protbe o patenteamento de mdquinas destinadas partl'cu%arme'nte A
agricultura — art. 9°, item 2) que ele serd indeferido no Brasil, pois essa
restricio ndo existe no Cédigo.

Mas mesmo nesse caso ndo seria o principio da independéncia o invocavel,
e sim o da igualdade de tratamento de estrangeiros e nacionais. 86 se invoca
o principio g: independéncia em face de patentes j4 expedidas em paises
diferentes para 2 mesma invengio — e nfo em face de meros pedidos. Alis,
nesse aspecto, o texto de Buenos Aires estd melhor redigido que o da Haia,
pois referese 4 independéncia dos “direitos resultantes das patentes” — direitos
esses que o titular exerce erga omnes, incluida a prépria Administragio Phblica
(em caso de nulidade, caducidade e extingiio por decurso de prazo).

CAPITULO VIII
Da Expedicio da Patente

Art. 21 — A carta patente serd expedida depois de decorrido
0 Prézo pam o recurso ou, se interposto este, apds a sua decisao.

§ 1? — Findo o prazo a que se refere este artigo, e nio sendo
comprovado, em sessenta dias, o pagamento da retribuicdo devida,
o processo serd arquivado, encerrando-se a instdncia administrativa.
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§ 2° — Da patente deverdo constar o ndmero respectivo, nome,
nacionalidade, profissdo e domicilio do invengor, do seu sucessor ou
cessiondrio, se houver, o titulo e natureza do privilégio e o prazo
de sua duragio, bem como, medo for o caso, a prioridade estran-
geira, se comprovada, ressalvando-se os direitos de terceiros ¢ a
responsabilidade do Governo quanto & novidade e d utilidade, con
tendo ainda as reivindicacdes e os desenhos.

ANOTACAO:

86. A redagdo deste artigo é bastante confusa e tem dado lugar a muitas
duvidas. Mas ele deve ser interpretado em combinagio com os arts. 104 e 105,

Com efeito, nos termos do caput, a carta patente serd expedido: (1* hipé-
tese) depois de decorrido o prazo para recurso; ou (2* hipdtese), se interposto
este, apds a sua decisio.

Examine-se a primeira hipétese: deferido o pedido de patente, corre o
prazo de sessenta dias para interposigio de recurso por terceiros (art. 19, §
79}; uma vez vencido este prazo — e se ndo interposto aquele recurso —, o
requerente teria outros sessenta dias para recolher — e comprovar, mediante
peticio — a retribuigio (art. 21, § 19).

Mas pode acontecer que um terceiro interponha o recurso contra o deferi-
mento no sexagésimo dia. Ora, a prevalecer o texto legal, em seu rigor, o
requerente — obviamente desconhecendo ainda a cxisténciz desse recurso —
poderia pagar a retribui¢io no sexagésimo primeiro dia (contado do deferi-
mento). E estaria pagando mal

Deve-se entao combinar o texto do § 17 com o dos arts. 104 e 105.

Assim, o INPI tem procedido da seguinte forma:
— publica o deferimento;

— uma vez ultrapassado o prazo para recurso, sem que tepha sido inter-
posto, notifica o requerente para pagamento da retribuigio;

— uma vez comprovado o recolhimento tempestivo e regular, o INPI
expede a carta patente e notifica o requerente (agora titular) de que ela se
encontra & sua disposicio.

Quando tenha sido interposto o recurso (segunda hipétese), na verdade
nio se faria necessaria a notificagdo ao titular para pagamento da retribuigio
— bastaria a publicagio da decisio do recurso. Mas, ainda assim, o INPI tem
procedido a essa notificagio, em obediéncia A letra do art. 105.

87. O art, 21 gera também dividas quanto a aplicagio dos arts. 56 e 58, § 19
Pelas mesmas razées, o prazo para a anulagio e o cancelamento de patentes
deve ter sua contasem iniciada a partir daquela notificagio do INPI ao titular
{e aos terceiros), dando ciéncia de que a patente ji foi expedida e se encon-
tra 4 sua disposi¢io no setor proprio da autarquia.
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88. O § 1? ¢ excessivamente rigoroso com a mera inobservincia de um prazo,
depois de o requerente jA ter manifestado o seu interesse na obtengio dos
direitos através do pedido de exame, do eventual atendimento de exigéncias
e do pagamento de anuidades. A exemplo do que ocorre com estas, seria
preferivel a adogdo de um prazo suplementar de restauragao.

JURISPRUDENCIA:

I — “0Q direito de propriedade industrial sé se aperfeicoa com a decisio concessiva
da patente, que é constitutiva, representando o depdsito do pedido mera expectativa, (...)}"

TFR - AMS §2.888-RJ - Rel, Min. Anténio Torrefo Braz — Undinime — 2* T, em
6-12-78 — RTFR 64/160.

I1 — “Acfo ordinaria. Indenizagio pelo uso indevido de patente. — O direito do
inventor goza de protecio constitucional, mas para que esse direito se cerque das garan-
tias necessérias & sua prevaléncia e eficdcia, mister se faz que o Estado o reconheca. E 86
com g expedi¢io da patente € gque ele se torna oponfvel a terceiros. Apelagdo improvida,”

TFR — AC 69.482-RJ — Rel. Min. Miguel Jeronymo Ferrante -- Unanime -— 6* T,
em 4-8-82 — DJU, de 28-9-82, pag. 9625.

Art. 22 — Os privilégios concedidos terdo ampla divulgagdo
através de publicagio no Jdrgdo oficial do Instituto Nacional do
Propriedade Industrial.

Pardgrafo dmico — Para os fins previsios neste artigo, poderd o
Instituto Necional de Propriedade Industrial, através de convénios
com entidades governamentais ou de classe, promover a divulgacio
por outros meios de comunicagdo.

ANOTACAO:

89. “(...) a patente — como documento piiblico que é — serve 4 divulgacio
de direitos e de tecnologia.

A divulgagio de direitos tem fungio preventiva, pois permite evitar a
contrafagio. (...)

No que toca 4 divulgagdo tecnolbgica, a patente tem trés grandes vanta-
gens:
— ela d4 a conhecer a orientacio da pesquisa dos concorrentes (e denun-

cia, assim, o langamento de novos produtos com certa antecedéncia, evitando
muitas surpresas desagradaveis);

— ela evita a repetigio de esforgos de pesquisa;

— ela permite a atualizagio constante dos técnicos “{CarvaLHO, Nuno
T. Pires de, “O sistema de patentes — um instrumento para o progresso dos
paises em vias de desenvolvimento”, Revista de Informagdo Legislativa n. 76,
out,-dez./82, pags. 246-7).

90. A Convengio da Unido de Paris, art. XII, dispée que “cada um dos paises
contratantes se compromete a estabelecer um servigo especial da propriedade
industrial e um depdsito central para comunicar ao publico as patentes de
invencgdo, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais e as
marcas de fAbrica ou de comércio. Esse servigo publicard um. érgio oficial
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periédico”. O texto de Estocolmo acrescenta que o brgdo oficial publicard
regularmente “os nomes dos titulares das patentes concedidas, com uma breve
descrigiio das invengdes patenteadas”. Infelizmente, por razdes de custos, o
INPI ndo procede a essa publicacio da descrigio, limitando-se a indicar o
numero do pedido, a data do depésito, o niimero da patente, a prioridade (se
reivindicada e comprovada), o nome do titular, o titulo e o prazo de validade.

91. A nota n° 16 examinou ¢ modo indireto de exercicio da funcio de incen-
tivo a invengdo (e o modo direto de incentivo a inovagio).

Quanto & fungio de divulgagio técnica, a patente atea de modo direto
e imediato. E que, para se requerer a patente, deve descrever-se a invengiio
de tal forma que um técnico com normal experiéneia no assunto deva ser
capaz de coloci-la em prética. Isto significa que, através dos documentos de
patentes, qualquer interessado pode ter acesso 4 tecnologia mais modemna ¢ —
o que ¢ muito importante — pronta a ser industrializada.

Art. 23 — A exploragdo da invenglo por tercetro ndo autori-
zado, entre a data do depdsito e a da concessio do privilégio, permi-
tird ao titular obter, apds a expedicdo da respectiva patente, a
indenizagdo que for fixada judicielmente,

Pardgrafo tinico — A fixagdo da indenizagdo considerard, inclu-
sive, a exploragdo feita no periodo a que se refere este artigo.

ANOTAGAO:

92. A expedigio da carta patente tem efeito constitutivo, no que se refere
a Eeragﬁo dos direitos decorrentes da patente (o que ndo abrange os direitos
subjetivos publicos de se obter a patente nas condigdes fixadas em lei ao
tempo do depdsito — estas sio imutiveis e formam direito adquirido, inatacavel,
portanto, por lei nova). Nao assiste, pois, ao titular, o direito de demandar
terceiros por contrafagio antes de expedida a carta patente.

GaMma CERQUEIRA, criticando o Cédigo de 1945 (o qual mandava contar
o prazo de duragao do privilégio a partir da data da expedigio da patente),
afirmou: “(...) até que a patente seja expedida, niio dispord de nenhum meio
para impedir que terceiros também a explorem, fazendo-lhe ruinosa concor-
réncia, (...) Sabendo-se que 0s pedidos de patentes de invengdo levam varios
anos para serem decididos, compreende-se facilmente os graves prejuizos a
que o inventor fica exposto, vendo generalizar-se o uso gz sua invengdo e
sofrendo a concorréncia muitas vezes poderosa dos contrafatores; e, quando
conseguir o privilégio, a invengéio j4 poderd ter perdido todo o interesse e o
inventor espoliado em seus direitos ndo poderd ressarcir os prejufzos sofridos
antes da expedigio da patente. Quanto aos contrafatores, se assim podemos
chamaé-los, basta-thes cessar a exploragio do invento, a que impunemente se
entregavam, para sairem do caso livres de danos e responsabilidades. (...)
A solugio adequada encontra-se na protegdo proviséria da invengdio a partir
da data da publicacio dos pontos caracteristicos, tornando-se efetiva a protegiio
depois de concedida a patente. Por este sistema, a concessdo da patente teria
0 cariter de condigio suspensiva, permitindo ao inventor agir contra os contra-
fatores pelos atos praticados antes da expedigdo da patente, sendo-The licito
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também, no periodo entre o depésito do pedido ou da sua publicagio e a con-
cessdo do privilégio, requerer medidas tendentes a veriticar as contrafagoes e
praticar todos os atos necessirios 4 defesa e conservagio de seus direitos,
como vistorias, protestos judiciais, notificagbes ou outros” (Tratado, vol. 11,
tomo I, parte II, pigs. 247-8).

O atual Cédigo atendeu a sugestio de Gama CeRQUEIRA. Mas permanecem
algumas dificuldades.

Em primeiro lugar, em se tratando de pedido de patente de processo, a
verificagio da contrafagio sé poderd ser feita mediante vistoria. E, se feita
antes da agio de contrafagio (a qual s6 pode ser proposta depois de expedida
a carta patente), ela toma a figura de produgdo antecipada de provas, arrolada
pelo Cédige de Processo Civil como medida cautelar nominada (art. 846).
Portanto, por um lado, pode discutir-se (como os processualistas efetiva-
mente discutem) se o art. 808, I, do CPC, ¢ aplicivel 4 espécie (cessagio da
eficicia da medida caso a ago principal ndo seja proposta no prazo de trinta
dias, contados da data da efetivagio da medida cautelar). Por outro lado, sendo
a contrafagio uma pratica continuada, aquela medida cautelar, ainda que de
eficicia independente da propositura imediata da agio principal, apenas podera
provar a contrafacio num determinade momento, O que a torna irrelevante
para a apuragio do guentum das perdas e danos, além de exigir a sua repeticio
no curso da agdo principal para que se possa comprovar que a contrafagio ainda
nio cessou, caso o titular esteja também postulando o preceito cominatério.

A outra dificuldade é a que decorre dos termos do caput, que se refere ao
periodo entre a data do deposito e a da concessiio. A rigor, esse periodo de
protegio deve ser contado da publicacéio. Com efeito, a reparagio de danos tem
por pressupostos a agio ou omissdo voluntarias, a negligéncia e a imprudéncia
(Cédigo Civil, art. 159). Como, entdo, imputar a alguém um comportamento
ilicito se a inven¢io se encontrar ainda em sigilo? Serd que o legislador fixou
aqui uma forma de responsabilidade objetiva? E certo que nio, pois a defini-
¢do do ilicito civil é da esfera do Cédigo Civil. Portanto, antes da publicagio,
se 0 requerente tomar conhecimento de que um concorrente estd utilizando
aquele invento (provavelmente porque este, com seus prdprios meios de pes-
quisa, o desenvolveu independentemente daquele), deve notificd-lo judicial ou
extrajudicialmente, de forma a dar-lhe a conhecer a existéncia do pedido de
patente — e configurar a ilicitude do seu ato. De outra forma, nao hd cemo
pepalizar o pretenso contrafator antes da publicagio do pedido.

93. A lei austriaca sobre patentes admite a propositura de agio de contra-
fagio uma vez publicado o pedido. Mas a agfio fica suspensa até 3 expedicfo
definitiva da patente (art. 158).

A lei alemi {art. 140} adota medida semelhante.

94. Também a lei suiga (art. 72, § 29) admite a propositura de agfo a partir
da publicacdo, desde que o requerente oferega justas garantias & outra parte.
Além disso, se infundada a agdo (no caso de a patente vir a ser indeferida),
ele & civilmente responsavel pelos danos que causar ao pretenso contrafator,

95. A lei japonesa dispde, no art. 52, § 1°, que “depois da publicagio do pedi-
do, o requerente da patente terd o direito exclusivo de explorar comercialmente
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a invengiio reivindicada no pedido de patente”. O § 2° da-lhe condigbes de
propor a agio de contrafagio nos mesmos termos do titular de patente ou do
licenciado exclusivo, Mas, se ele tiver proposto a agiio de contrafagio, e tiver
abandonado, desistido ou invalidado o pedido, ou se este vier a ser indeferido,
ele serd civilmente responsével pelo prejuizo que tiver causado a um terceiro
em decorréncia do exercicio desse direito de agao (§ 4°). Isto porque, naqueles
casos, considera-se aquele direito como inexistente (§ 39).

CAPITULO IX
Da Duragéo do Privilégio

Art. 24 — O privilégio de invengio vigorard pelo prazo de quin-
ze anos, o de modelo de utilidade e o de modelo ou desenho industrial
pelo prazo de dez anos, todos contados a partir da data do depésito,
desde que observadas as prescrioes legais.

Pardgrafo unico — Extinto o privilégio, o objeto da patente
caird em dominio pitblico.

ANOTACAO:

96. Na nota n? 17 citei afirmacio de ComparaTO no sentido de que a

gatente é “garantia da amortizagio dos investimentos empresariais no setor
e pesquisa e desenvolvimento”,

A diferenga dos prazos estabelecidos pelo art. 24 ¢ uma das mais nitidas
manifestagbes dessa funcio da patente,

A invengdo, por exigir maior atividade inventiva e, portanto, maiores in-
vestimentos em pesquisa e desenvolvimento, tem um retorno mais demorado
— daf a maior duragdo da respectiva patente. Além disso, pela mesma razio,
a obsolescéncia média das invencdes é menor. Com os modelos € os desenhos,
porque pressupdem uma atividade inventiva inferior, ocorre o contrério: os
investimentos sio menores e a obsolescéncia é muito mais rapida — por isso,
as patentes respectivas tém menor duragio.

97. Justifica-se que os prazos sejam contados do depdsito, em face do dispos-
to no art. 23.

1

98. O parigrafo tnico nio se aplica somente i extin¢io dos direitos em
razdo do decurso de prazo de vigéncia, mas também as outras formas de
extingio (art. 48).

99. “(...) toda a inova¢do tecnoldgica tem um prazo de vida 4til, mais ou
menos longo, dependendo do ramo c%—l atividade industrial ou comercial, pelo
que tende a ser ylirapassada por outras inovagbes, ¢ que torna desinteressante
a sua proteciio por tempo ilimitado ou, pelo menos, dilatado. Mal comparando,
também com o objeto da patente se dd como que um perecimento” { CARVALHO,
Nuno T. Pires de, “Aquisi¢ito e perda dos direitos de patente”, Rev. Jur. LEMI
n® 139, fev/8l, pig. 18).

100. Em face do disposto no art, 117 do Cédige (O disposto neste Codigo
se aplica a todos os pedidos em andamento, inclusive os de prorrogagéo e re-
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cursos), os prazos do art. 24 tém sido aplicados aos pedidos de patente depo-
sitados antes da entrada em vigor da Lei n? 5.772/71.

O argumento tem sido o de que, antes de expedida a patente, o requerente
apenas goza de uma mera expectativa de direito, pelo que, em se aplicando
os prazos da lei nova, ndo se estd ofendendo qualquer direito adquirido.

Dai surgiu o enunciado da Sumula n? 10, do Tribunal Federal de Re-
cursos, recentemente confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (v. Stmula
¢ acorddos abaixo transcritos),

Mas esse enunciado incorre em virios erros, nomeadamente;

— quando o inventor pesa 0s prés e os contras do requerimento da patente
(a exclusividade versus a integral divulgagio} ele tem que ter em conta as
condigbes fixadas pela lei em vigor no momento em que deposita; ora, se o
inventor divulga a invencio contando com que a patente lhe traga determina-
das vantagens, é porque ele entendeu que estas vantagens superavam ou, no
minimo, se equiparavam as desvantagens; por isso, no momento do depésito,
cria-se para o requerente um direito subjetivo pablico de obter a patente (art.
5%}, desde que satisfeitos os requisitos legais (e cuja presenga — ou auséncia
-- 86 @ posteriori vai ser examinada), e nas condigGes prescritas em lei (nomea-
damente, o prazo de duragio); qualquer medida posterior restritiva dessas
condigdes vai afetar esse direito piblico subjetivo — que estd constituido e
aperfeicoado desde o depésito — e serd, portanto, inconstitucional; expectativa
de direito existe quanto & apreciagdo do preenchimento dos requisitos de pa-
tenteabilidade — apreciagio essa que fica dependente do exame do INPI —
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, cuja atividade, apesar de vincula-
da, é de resultados imprevisiveis, desde que o Codigo adotou o principio da
novidade absolutz; o que o Tribunal Federal de Recursos fez foi confundir
conceitos inconfundiveis: o de direito pablico subjetivo de se obter a patente
nas condigbes em que a lei assegura concedé-la e o de mera expectativa de
se obter uma decisio favordvel pelo INPI;

— além disso, o modo de contagem dos prazos introduzido pelo TFR &
usualmente adotade para a solugio de conflitos intertemporais de leis que
dispbem sobre prazos de prescrigio — ora, os prazos do art. 24 nio sdo prazos
de prescri¢io, mas sim prazos de duragio de um bem; nio é, pois, o prazo
para o exercicio do direito que estd em questdo, mas sim o prazo de vida do
préprio direito ou, melhor, a duragio do préprio bem sobre o cual recai o
direito,;

— no meu trabalho atrds citado, referi-me ainda a outro ponto: ¢ que
havendo conflito intertemporal de leis, 0 TFR deveria ter optado por uma
delas e ndo criar, como criou, um terceiro modo de contagem de prazos.

JURISPRUDENCIA:

I — “Considera-se como terme inicial dos prazos do art, 24 da Lei n? 5.772/71, de
21 de dezembro de 1971 {Cddigo da Propriedade Industrial), para os depdsitos anteriores
a essa lei, a data de sua vigéncia.”

Stimula n? 10 do TFR — Incidente de Uniformizagio de Jurisprudéncia na AMS
71.7714-RJ — PFPleno, em 25-10-78.
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II — “Propriedade Industrial. Termo inicial dos prazos do art. 24 da Lei n® 5.772,
de 21-12-71. Nio ofende o prinefpio constitucional do direlto adquirido decisho que manda
contar esses prazos, para os depdsitos anterfores a essa lei, da data da vigéncia da re-
ferida lei, Falta de prequestionamento da outra questio (Simulas 282 e 356). Dissidio néo
demonstrado. Recurso extraordindrio mio conhecido.”

STF — RE 94.381-1-RJ — Rel, Min. Leitio de Abreu — Unénime — 2¢ T., em 18-§-81
— DJU, de 7-8-81, p&g. T436. (Com idénticas ementas, RE 94.387-1, ibidem, e RE 94.473-17,
idem, phg. 7437}

IIT — “Administrativo. Propriedade Industrial. Concessio de privilégio. Palente de
invencdo. O prazo do art. 24 do vigente Cédigo da Propriedade Industrial, Lei n°® 5.772/71,
para o8 depdsitos anteriormente feitos, conta-se & partir da vigéncia do novo diploma.
Entendimento da Sdimula n? 10 do Tribunal Federal de Recursos, que se mantém.”

STF — RE 94.421-4-RJ — Rel. Min. Décio Miranda — Unanime — 2* T., em 23-6-81
— DJU, de 7-8-81, pags. 7438-7. (Com ldénticas ementas, RE 94.426-5, RE 94.442-7, RE
94.444-3 ¢ RE 94.454-1, todos ibidem.)

CAPITULO X
Das Anuidades

Art. 25 — O pagamento das anuidades do privilégio deverd ser
feito a partir do inicio do terceiro ano da date do depdsito, com-
provado cada pagamento dentro dos primeiros cenfo e oitenta dias
do respectivo periodo anual.

ANOTAGAO:

101. Anuidade é o valor que se paga pela manutengio em vigor dos direitos
de propriedade industrial. Ndo sc trata de tributo, pois nio tem o INPI agdo
executiva para cobrd-la. E ndo se trata de prego, pois ndo é contraprestagio
de servigos, Afinal, a anuidade é um Onus que recai sobre o titular para que,
em pagando-a tempestiva e regularmente, c?emonstre o seu interesse pela ma-
nutengiio dos scus dircitos.

102. O sistema adotado no Brasil é o das anuidades progressivas. Este sistema
tem duas vantagens: consiste num rendimento para o INPI, dando-lhe condi-
¢oes para se equipar de forma satisfatéria; e, aplicando-se o art. 50 (caduci-
dade automdética pelo nio pagamento), diminui o niimero de patentes em vigor,
eliminando aquelas que nao oferecem mais interesse para os seus titulares.

103. Apesar de o art. 25 falar em privilégio, o 6nus do pagamento das anui-
dades incide também sobre os pedidos de patente em andamento. Nem pode-
ria ser de outra forma, pois a primeira anuidade deve ser paga nos cento e
ocitenta dias seguintes ac término do segundo ano da data do depbsito; ora,
em dois anos e meio, ponguissimas patentes terdo sido concedidas,

JURISPRUDENCIA:
I — “Comercial — Privilégio de Invengido — Patentes. Anuidades. Pagamento. Prazo.

Privilégic de invencio. Pagamento de anuldades. Prazo. O praze a que se refere o
art. 25 da Lei n? 5.772, de 21-12-71, é de direito material e néo de patureza processual.
O critério de sus contagem nao obedece &s regras do Decreto-Lel n® 3.608, de 9-9-41, que
regula 05 prazos em processos de natureza administrativa, O artigo 256 da Lel n® $.772/71
ndo faz referéncia & cobranca de anuidades de pedidos de privilégic. Se dos mesmos se
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exige o pagamento, devem ter tratamento igual ao dispensado &s patentes de invencéo,
no que toca ac prazo de favor, previsto no artigo 51, em consonancia com o disposto no
artigo 5°-bis da Convengio da Unifio de Paris, de 20-3-1883.”

TFR — AMS 86.865-RJ — Rel. Min. Carlos Madeira — Uninime — 4* T. — DJU,
de 22-2-80 — EJTFR 9/17.

II — “Propriedade Industrial. Anuidade. Pagamento. Prazo. Cédigo da Propriedade
Industrial de 1971, art. 25. Convencdo de Paris, art. 5%-bis. O prazo fixado pelo art. 25
do CPI (Lei n? 5.772/71) nfo ¢ de somar-se aquele de que trata o art. 5°-bis da Con-
vencio de Paris (Decreto n* 19.050, de 31-12-1929) . Entretanto, quer se considerem as anui-
dades como feras quer como precos publicos, o prazo de trés anos fixados para paga-
mento das anuidades pelo art. 25 do CPI nido & de ser contado para os depdsitos efe-
tuados anteriormente & sua vigéncia, senfo a partir desta, sem abranger pericdo ante-
rior. Em sendo taxa, ndo poderia onerar o contribuinte com abrangéncia de tempo tran-
sato e em sendo prego publico, e, correspondendo, assim, & servico prestado, ndo pode-
ria retroagir para tornar remunerado servico que até entdo era gratuito.”

TFR — AMS 77.283-RJ — Rel. Min. Aldir G, Passarinho — 3% T. — Por maioria
— DJU, de 10-3-81 — EJTFR 23/25.

CAPITULO XI

Da Transferéncia, da Alteragido de Nome e de Sede do Titular do
Privilégio Depositado ou Concedido e dos Confratos para sua
Exploracao

Art. 26 — A propriedode do privilégio poderd ser transferida

por ato “inter vivos” ou em virtude de sucessdo legitima ou testa-
mentdria.

ANOTAGAO:

104. “De acordo com esse artigo, a propriedade da invengio, assegurada pela
patente, e os direitos desta resultantes podem ser transmitidos por qualquer
modo admitido pela legislagio comum para a transmissio de direitos. A trans-
missdo pode operar-se por ato infer vivos ou cause mortis, a titulo gratuito ou
oneroso. A cessdo, a compra e venda, a troca, a doagdo, o usufruto, a sucessdo
legitima ou testamentéria, sdo titulos legais de transmissdo da propriedade
do inventor, a qual pode, ainda, resultar de sentenga judicial proferida em agio
reivindicatdria da patente ou em virtude de desapropriagio do privilegio.

A cessiio, entretanto, ¢ o modo usual da transferéncia dos privilégios de
inven¢io” (Gama CErQUEmA, Tratado, vol. II, tomo I, parte 1I, pag. 199}.

105. Sobre modalidades, formas e condigbes da cessio v. GaMa CERQUEIRA,
idem, péags. 200-215.

106. A cessio de patentes, na perspectiva da transferéncia de tecnologia, serd
examinada nas notas 109 e ss.

JURISPRUDENCIA:

— *IMPOSTO SOBRE SERVICOS — Cessfio de marcas, patentes e licencas de fa-
bricagfio. — Nio incidéncia. A cessio de marcas, Patentes e licengas de fabricacfo, néo se
enquadrando em qualquer dos ifens especificos das listas de servigos, néo estd sujeita &
incidéncia do ISS.”

19 TA Civil SP — Ap. 292870 (reexame) —— Rel. Juiz Rangel Dinamarco — Unéni-
me — 2% Cam., em 9-6-82 — RT 562/144 {(ementirio).
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Art. 27 — O pedido de anotagdo de transferéncia e o de alte-
racdo de nome ou de sede do titular deverdo ser formulados medi-
ante apresentagio da patente e demais documentos necessdrios.

§ 1?9 — A transferéncia s produzird efeito em relagdo a ter-
cefros depois de publicado o deferimento da respective anotagao.

§ 22 — Sem prejuizo de outras exigéncias cabiveis, os documentos
originais de transferéncia conterdo, no minimo, a qualificagdo com-
pleta do cedente e do cessiondrio, bem como das testemunhas, e a
indicagiio precisa do pedido ou do patente.

§ 3¢ — Serdo igualmente anotados os atos que se refiram a
suspensdo, limitagdo, extingio ou cancelamento do privilégio por de-
cisdo de autoridade administrativa ou judicidria.

ANOTACAOQ:
107. Fago aqui remissdo idéntica & da nota 104.

JURISPRUDENCIA:

— “PATENTE DE INVENCAO — TRANSFERENCIA — REGISTRO — INFRACAO,
— Antes de registrada a transferéncia da patente de invencfio, hiio tem o novo titular
qualidade pars agir civil ou criminalmente contra os infratores do privilégio.”

STF — RE 37.101 — Rel. Min. Afranlo Costa — Unédnime — 2* T, em 1°-7-58 —
RF 182/128.

Art. 98 — O titular de privilégio depositado ou concedido, seus
herdeiros ou sucessores, poderdo conceder licenga pura sua explo-
ragdo.

ANOTAGAO:

108. V. Gama Cerguera, Tratado, vol. 11, tomo I, parte I, pags. 215 a 222,
quanto & natureza, modalidades e condi¢Bes do contrato de licenga.

109. “Diz PRaTNER que “a época dos privilégios das primeiras leis sobre as
patentes manteve, entretanto, uma regra que impediu que a invengdo e a
patente se integrassem completamente na ordem social capitalista € no seu de-
senvolvimento: as patentes sd eram concedidas ao verdadeiro inventor true and
first inventor) e unicamente para seu beneficio pessoal”. E mais adiante:

“O elemento desta nova legislagio que foi determinante para o
sistema social é o dispositive da lei francesa abolindo o principio até
entio em vigor, segundo o qual a patente ndo podia ser concedida
sendo ao primeiro e verdadeiro inventor e era inaliendvel. O fato de se
admitir a cessio da patente ¢ dos direitos dela decorrentes permitiu
também a integracio das invengdes ao conjunto do processo econdmico
de circulagio. Esta possibilidade, que correspondia de fato aos prin-
cipios da liberdade contratual, permitiu em primeiro lugar que as in-
vengdes se transformassem em capital por meio da protecio da patente”
{PRATNER, S., “La protection de la propriété industrielle et Tordre so-
ciale”, La Propriété Industrielle (Revista da OMPI) 1981, pigs. 134/5).
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E, desta forma que a patente transforma a invengio — um bem imaterial —
num objeto de troca. O que, afinal, facilita — em conjunto com a fungio de
divulgagio — a transferéncia de tecnologia” (Carvarro, Nuno T. Pires de, “O
sistema de patentes ...” j4 cit., pdgs. 247-8).

110. Tecnologia é um conjunto organizado de conhecimentos que possibilita
a produgio de um bem econdmico, material ou imaterial,

111. “A tecnologia é fregiientemente evocada em termos vagos e confusos,
cercados de mistério. Ora, a nogiio de tecnologia nio é nem vaga nem misteriosa.
A tecnologia é um fator essencial de produgiio e, como tal, ela é comprada, é
vendida no mercado mundial como um “produto de base”, (...).” (“Le transfert
de tecnologie vers les pays en développement”, dossier organizado por Ewing,
ArTHUR, F. e Kocn, Gloria-Veronica, Problémes Politiques et Sociaux n® 386, 3°
Trim. 1979).

E que espécie de fator de produgiio ¢ a tecnologia?

Segundo alguns economistas, a tecnologia & capital. Segundo outros, ela é
um fator atheio & cldssica divisio tripartite dos fatores de produgio (natureza,
trabalho e capital) e que, a eles acrescido, dilata a fronteira das possibilidades
de produgio, Se§undo outros ainda, a tecnologia incorpora-se a cada um desses
trés fatores, contorme for o caso, nio assumindo, pois, a qualidade de um fator
auténomo.

Se considerarmos uma nova variedade de semente, aperfeigoada por técni-
cas de engenharia genética, podemos encontrar ai tecnologia incorporada na
natureza. Os equigamentos que permitiram o aperfeicoamento da semente tém
tecnologia embutida. E o engenheiro altamente especializado que desenvolveu o
processo de aperfeicoamento tem também, dentro de si, tecnologia.

Por outro lado, se se pensar que, para o desenvolvimento de novos proces-
sos e produtos, ¢ preciso alocar recursos para a produgio de bens (conhecimen-
tos técnicos) que, posteriormente, serdo utilizados para a produgéo de outros
bens, entdo a tecnologia ¢ capital.

Por fim, se atentarmos que se pode acentuar mais o desenvolvimento técnico
de um outro fator, entéio a tecnologia é um elemento estranho que se condiciona
aos fatores de produgio disponiveis visando, sobretudo, uma maior rentabi-

lidade.

112. Duas importantes classificagdes de tecnologia emprestam os contornos
aos contratos que implicam a sua transferéncia.

A primeira é a que distingue a tecnologia disponivel da indisponivel. A
tecnologia indisponivel é a que ¢ objeto de uma apropriacio — de direito, em
se tratando de objeto de patentes, ou de fato, em se tratando de conhecimentos
mantidos em sigilo —, e que ndo se encontra livre para ser usada. A patente
ou o segredo dio a essa tecnologia o atributo da escassez (absoluta para o
segredo; refativa para a patente, como se viu na nota 14} e transformam-na
num bem econdmico. Saliente-se que nem sempre a indisponibilidade ¢ juri-
dicamente oponivel; ela s6 0 é quando decorrer da protegdo de patentes, a qual
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gera a apropriagdo de direito; em se tratando de segredo, a indisponibilidade é
puramente de fato, e, portanto, relativa. E que se um concorrente do detentor
do segredo desenvolver, por seus préprios meios, tecnlogia idéntica e a divul-
gar, desaparece a indisponibilidade. A tecnologia disponivel é aquela que é
acessivel 20 plblico e livre para ser usada por qualguer pessoa. O seu conceito
corresponde, pois, ao do estado da técnica (art. 6°), excetuada, evidentemente, a
tecnologia que é conteido de patentes em vigor ou de pedidos de patente j4
publicados e sob processamento administrativo.

Para a segunda classificagio, a tecnologia assume formas diferenciadas de
acordo com o seéu suporte material. Assim, a tecnologia diz-se incorporada
quando adere a um corpo — pessoas (a experiéncia e 0s conhecimentos de cada
um, cuja quantidade depende da formagdo profissional) e bens manufaturados (a
respectiva produgdo pressupde o emprege de tecnologia que, dessa forma, a eles
adere). E diz-se desincorporada quando descrita em qualquer espécie de do-
cumentos (patentes, artigos, livros etc.).

A tecnologia patenteada, portanto, é indisponivel e desincorporada.

113. H4 autores que chamam a atengio para a relativamente pouca impor-
tincia das patentes na transferéncia internacional de tecnologia, E fundamen-
tam-se, para isso, no pouco peso dos “royalties” pagos em relagiio ao total das
remessas pelo pagamento de tecnologia.

A titulo de exemplo, note-se que a Revista da Propriedade Industrial n.os
804, 606, 607, 810, 617 e 622 publica a aprovagdo da averbagio de 731 contratos
de transferéncia de tecnologia e correlatos (cessdo e licenga de patentes; cessdo
e licenga de marcas; fornecimento de tecnologia industrial; cooperagdo técnico-
industrial; e servigos técnicos especializados). Desse total de 731, apenas 38 se
referiam a contratos de cessiio e Se licenga de patentes — isto é, 5,1%. E desses 38
contratos, somente 11 eram onerosos, Dos 27 contratos gratuitos, 13 foram ce-
lebrados entre subsididrias nacionais e as respectivas matrizes estrangeiras ¢ 8
tiveram por objeto pedidos de patente (ora, em nenhum desses casos cabe o
pagamento de royalties — art. 30, paragrafo Gmico).

Aparentemente, estes dados confirmam a pouca importincia das patentes
no fluxo de tecnologia.

Mas, em primeiro lugar, note-se que a maioria dos 731 contratos se vefere a
servigos téenicos especializados (412) e cessdo e licenga de utilizagio de marcas
(179). Ora, os contratos que envolvem direitos de marcas nio implicam, sendo
indiretamente, a transferéncia de tecnologia, através de priticas de controle
de qualidade. E os contratos de servigos técnicos especializados raramente en-
volvem a absorgio de conhecimentos técnicos pelo adquirente: na maioria
dos casos este satisfaz-se com a realizagio dos servigos pelo prestador, nido se
preocupando em aprender como realizd-los. A excegdo a essa regra reside, sobre-
tudo, nos contratos que envolvem treinamento de pessoal.

Sobram, portanto, 140 contratos envolvendo transferéncias de tecnologia, no
sentido rigoroso da expressdo (38 relativos a patentes e 102 relativos a forne-
cimento de tecnologia industrial e cooperagio técnico-industrial). A percenta-
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gem dos contratos de cessdo e de licenga de patentes, em relagio ao total dos
que implicam transferéncia efetiva de conhecimentos técnicos, sobe entdo para
27,1%.

Em segundo lugar, nem sempre (ou, melhor, quase nunca} 2 invengdo
patenteada abrange todo um processo produtivo, mas apenas a garte nuclear
dele. Entdo, as informagtes complementares deverdo ser fornecidas mediante
outros contratos — tais como os de fornecimento de tecnologia industrial e de
servigos técnicos especializados, Nesse caso, o licenciante prefere celebrar o
contrato de licenca de exploragio de patente a titulo gratuito e onerar o
outro {ou outros) contrato(s). Isto porque, em se tratando de tecnologia em si-
gilo, é muito mais dificil o exercicio do controle sobre o prego contratual pelas
autoridades do pais receptor.

Mas os contratos de cessio e de licenca de patentes apresentam grandes
vantagens em relagio aos outros: por um lado, o cessionirio (ou licenciado) pode
saber com mais certeza o que estd adquirindo — o que nao acontece com o
know-how em sentido estrito que, por ser sigiloso, é muitas vezes comparado
a uma caixa preta. Por outro lado, o cessionario (ou licenciado) pode ter uma
relativa certeza de que a tecnologia descrita na patente € nova e que, portanto, 0
colocard em posigio vantajosa no mercado. Por fim, dadas as exigéncias rela-
tivas A redagio dos documentos de patentes, a tecnologia patenteada estd, em
principio, pronta a ser industrializada.

Contudo convém salientar que a patente é um mero documento comproba-
tério da existéncia de um direito. Portanto em si mesma, a patente ndo implica
transferéncia de tecnologia. Esta sé se realiza se houver condigfes a induzi-la.
Por exemplo, se 2 legislagio do pais subdesenvolvido contiver normas impondo
a caducidade por falta de uso — o que obriga o titular estrangeiro, na eventual
impossibilidade de explorar a patente no pafs que the concedeu, a licencid-lo
para um produtor nacional.

114. Um dos pontos polémicos em matéria de licenca de patentes consiste na
possibilidade (ou impossibilidade) de o licenciade propor ages de contra-
faciio.

Essas agbes sio de duas espécies: a criminal, prevista pelo art. 169 do
Decreto-Lei n® 7.903/45, ¢ a civel, de preceito cominatério, admitida pelo
art. 189 do mesmo decreto-lei.

A aciio criminal cabe exclusivamente ao titular da patente, pois o art. 169
refere-se expressamente ao concessiondrio {isto €, aquele a quem foi concedida
& patente) e ao cessiondrio (aquele a quem a patente foi cedida). Também o
direito de propor a agiio civel cabe exclusivamente ao titular, nos precisos ter-
mos do caput do art. 23, Portanto, para que o licenciado tenha legitimidade
para defender os seus direitos contra terceiros, deve constar do contrato autori-
zagdo do licenciante. A excego, por motivos 6bvios, ¢ a da licenga obrigatéria
— e decorre dos termos expressos do art. 38.

Qutros ordenamentos, entretanto, seguem orientagio diversa, atribuindo
legitimidade ao licenciado a titulo exclusivo. £ o caso da lei australiana (art.
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114), da lei das Bahamas (art. 23), da lei francesa (art. 53), da lei da Rept-
blica da Coréia {art. 155, § 1°) e da lei inglesa (art. 67, § 1°).

A lei finlandesa dé esse direito a qualquer licenciado (art. 63), enquanto
que a lei holandesa (art. 43, § 4°) segue um sistema semelhante ao brasileiro.

115. H4 erro de redagio no art. 28. Com efeito, nio existe “privilégio depo-
sitado”, mas sim “pedido de privilégio depositado”, Tampouco, nesse caso,
existe “titular”, mas apenas “requerente”.

O contrato de licenga de exploragiio de pedido de patente é celebrade sob
condigdo suspensiva. Assim, a e})etivagfio do pagamento de “royalties” s6 cabe
aI;Ss a expedigdo da carta patente, mas o seu computo inicia-se a partir da ce-
lebragdo do contrato.

O INPI tem, inclusive, incidido no erro de averbar esse contrato apenas até
3 expedicio da carta patente, levando os contratantes & celebragéio de nove con-
trato, apés a expedigio. Evidentemente, a orientacfio estd errada. A expedigdo
constitui o advento da condigdo, efetivando, por si s6, a validade do contrato,
De qualquer forma, assiste ao licenciante o direito de receber do licenciado
royalties pelo uso da invencio antes da exgedjg:?m da patente, quer a titulo de
cobranga de um crédito, quer a tftulo de cobranga de perdas e danos, nos termos
do art, 23. :

DOUTRINA:

— FROES, Carlos Henrique de C., “Contratos de tecnologia”, Revista Forense,
253/123.

— LEONARDOS, Luiz, “O contrato de licenca para exploracio de privilégio de in-
vengfio e para uso de marca”, Revistq dos Tribunais, 509/11,

Art. 29 — A concessdo de licenga para exploragdo serd feita me-
diante ato revestido dos formalidades legnis contendo as condigdes
de remuneragio e as relacionadas com a exploragdo do privilégio, bem
como a referéncia ao numero e ao titulo do pedido ou da patente.

§ 1? — A remuneracdo serd fixada com observdncia da legislagio
vigente e das normas baixadas pelas eutoridades monetdrias ¢ cam-
biais.

§ 2¢ — A concessio ndo poderd impor restrigies & comercializa-
¢do e d exportagdo do produto de que trate a licenga, bem como 2
importacdo de insumos necessdrios a sua fabricagdo.

§ 3% — Nos termos e para os efeitos deste Cddigo, pertencerdo
ao licenciado os direitos sobre os aperfeicoamentos por ele intro-
duzidos no produto ou no processo.

Art. 30 — A aquisigdo de privilégio ou a concessdo de licenca
para a sua exploracdo estdo sujeitas & averbagdo no Instituto Nacio-
nal da Propriedade Industriul.
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Pardgrafo tinico — A averbagdo ndo produzird quelguer efeifo,
no tocante a “royalties”, quando se referir a:

a) privilégio ndo concedido no Brasil;

b) privilégio concedido o titular residente, domiciliado ou com
sede no exterior, sem « priovidade prevista no art. 17;

¢) privilégio extinto on em processo de nulidade ou de cancela-
mento;

d) privilégio cujo titulur anterior ndo tivesse direito a tal remu-
neragdo,

ANOTACAO:

116. A remuneragio pelos contratos de transferéncia de tecnologia envolve
custos diretos e indiretos.

Nos custos diretos encontram-se os custos do desenvolvimento e da pesquisa,
0s quais sfio, em parte, repassados ao licenciado ou cessiondrio da patente. Além
desses, ha ainda a considerar os custos de oportunidade, os quais consistem nas
perdas enfrentadas pelo titular da patente em decorréncia de nio ter mais a
possibilidade de atender o mercado com exclusividade,

Estes sao os custos que, com maior ou menor peso, afetam a remuneragio
pelos contratos de forma direta.

Outros custos repassados ao licenciado assumem forma indireta: sio as
cldusulas restritivas, operagdes de super on de subfaturamento etc, Esses custos
estio relacionados com uma situagdo de dependéncia quer técnica quer eco-

A
ndmica.

117. Para que um pais subdesenvolvido atinja um razodvel estigio de desen-
volvimento econdémico, ele tem, obviamente, quc aumentar a rentabilidade dos
tatores de produgiio de que dispde. E, para isso, a aquisigio de tecnologia &,
sem dtvida, o 1inico caminhao,

A questio fica num dilema basico: como e até que ponto desenvolver teeno-
logia endbgena; qual tecnologia exégena adquirir.

As opcdes desse dilema vinculam-se a alguns temas extremamente delicados
e que, freqgiientemente, se colocam num circulo vicioso. O Brasil, por exemplo,
na década de 70, adotou o chamado “modelo exportador”. Ora, para que os
manufaturados brasileiros tenham competitividade no estrangeiro, ¢ necessirio
que eles incorporem tecnologia no minimo compativel com os padrdes de con-
sumo dos paises importadores. O que forcosamente implica a utilizagio, pelo
Brasil, de tecnologia que aqui nao existe.

Por outro lado, ¢ fator relevante aquilo a que os cconomistas chamam de
efeito-demonstragio, pelo qual os padrdes de consume, em razio dos meios de
comunicagio, tendem a uniformizar-se no mercade mundial. Em conseqiiéncia
disso, os anseios de consume de um cidaddo de Ankara, Buenos Aires, Rio de
Janeiro ou Téquio sio bastante semelhantes.
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Tanto um aspecto como outro levam paiscs como o Brasil a necessitar de
importar e absorver tecnologia estrangeira.

118. “Qualquer invengdo que consiga vencer no sistema de concorréncia tem
que elevar o saldrio real ou a taxa de juro — ou ambos.

Entretanto, certas invengdes terio, por sua natureza, uma tendéncia a au-
mentar a participagio relativa da mio-de-obra; outras, a aumentar a participa-
¢Ao relativa do capital e da propriedade de modo geral; e outras, a afetar ambos
os fatores mais ou menos no mesmo grau. Isso sugere a conveniéncia da defini-
¢io (que se segue,

Definigio: Diz-se que uma invengio poupa mio-de-obra, poupa capital ou
¢ neutra, dependendo de sua tendéncia a reduzir a participagio relativa da
mio-de-obra, a reduzir a participacio relativa da propriedade, ou a deixar inal-
teradas as participagbes relativas.

Um exemplo extremo de uma invengiio que poupa mio-de-obra seria aquela
que possibilitasse a miquinas que nio necessitam de quem as maneje a produgio
de robds que pudessem fazer qualquer das tarefas manuais e intelectuais do tra-
bathador humano. Nio hé divida de que isso iria reduzir de modo dréstico o
salirio competitivo e poderia, até, reduzir a participagio da médo-de-obra no
PNL (Produto Nacional Liquido} do seu nivel atual de cerca de 75% a 80% para
menos de 30%. Um exemplo de uma invengio que poupe capital seria o caso de
um computador barato que possibilitasse as firmas um estogue muito menor de
mercadorias ou bens; a invengdo do papel de seda Kleenex, para substituir os
lengos durdveis; ou a invenciio de satélites de fécil langamento, refletores de
ondas, que tornassem desnecessarios os cabos submarinos” {SanueLson, Paul,

ob. cit., pag. 793).

Numa primeira abordagem, portanto, seria do maior interesse que os paises
em desenvolvimento importassem tecnologia poupadora de capital, dada a
escassez deste em relagio & abundédncia de miao-de-obra e ao seu baixo prego.
Mas a questdo ndo ¢ assim tdo simples,

Por um lado, “a mio-de-obra de baixo preco pode nio ser barata, devido &
ma nutrigio, incapacidade de seguir a disciplina do trabatho em fabricas ou por
altas taxas de absenteismo (possivelmente, em época de colheita ou de festas
religiosas). (...) Nestas circunstincias, hd um argumento a favor da tecnolo-
gia poupadora {de méao-de-obra)”.

Por outre lado, “poupar um tipo de méo-de-obra exige a utilizagdo de outro.
Quanto mais automatica a maquinaria, tanto maior o treinamento exigido dos
clementos especializados na sua manutengao, dos engenheiros de produgfio ete.
Com o pouco treinamento existente e na falta de recrutar no exterior pessoal
especializado para manutencio, tanto a produgéo de uso intensivo de mio-de-
obra como a de poupanga de mio-de-obra torna-se impossivel.”

Por fim, “além do baixo prego e baixa eficiéncia, um outro obsticulo & tee-
nologia de uso intensivo de mao-de-obra séic os trabalhadores ineficientes e de
alto preco. Nos casos em que o efeito-demonstragio se estendeu ao campo dos
servigos sociais ¢ do dissidio trabalhista coletivo, o prego da mao-de-obra, inclu-
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sive saldrios e beneficios, serd alto, apesar da baixa produtividade” ( KiNpDLEBER-
ceR, Charles P., Desenvolvimento Econdémico, trad. de SONIA SCHWARTZ, revisdo
técnica de Lurz RoBerTo AzeviDpo Cunia, ed. Mc-Graw-Hill do Brasil, 1976, Sio
Paulo, pigs. 264-5).

119. Um outro aspecto importantissimo a considerar estd relacionado com uma
das escolhas basicas da atividade econémica: quais bens devem ser produzidos?
(e conseqiientemente: como devem ser produzidos?) O que leva a pergunta:
qual tecnologia adquirir? Isto nfio s6 em termos de tecnologias aplicaveis a um
finico setor de produgao, mas também em termos mais amplos de defini¢io dos
setores de produgio inexistentes a serem instalados.

Exemplificando-se, no caso do Brasil: deverd suplementar-se a produgio de
energia hidrelétrica por meio de energia nuclear? Esta, a primeira opgdo. A
segunda, em caso de resposta afirmativa: dentro das varias tecnologias nucleares
existentes nos paises desenvolvidos, qual delas adquirir?

120. Os custos, as opgdes e o grau de dependéncia gerados pela importagio
de tecnologia fazem com que as autoridades publicas dos paises em desenvol-
vimento participem ativamente das negociagbes cue, em principio, numa eco-
nomia de mercado, seriam privativas dos empresarios.

A aquisi¢do de tecnologia é inserida nas atividades do planejamento, para
definicdo de prioridades. E. por normas legais ou regulamentares, tixam-sc,
imperativamente, condi¢des de negociagio.

E nesta perspectiva que devem ser colocados os arts. 29 e 30 do Cédigo,
o art. 29 da Lei n® 5.648/70 e os Atos Normativos n.os 15/75, 30/78, 32/75,
53/81, 55/81, 58/81, 60/82 e 61/82 do INPL

Nessa perspectiva ainda deve ser examinada a legislagiio tributdria sobre
remessa de royalties e despesas de assisténcia téenica.

121. Os rendimentos obtidos pelo titular da patente, em decorréncia da cessio
ou da licenca de patente, constituem royalties (Lei n° 4.506/64, art. 22, alinea c).

A remessa para o exterior desses rendimentos estd sujeita ao imposto de
renda na fonte, a aliquota de 25% (Decreto n? 85.450/80, que aprovou o Regu-
lamento do Imposto de Renda, arts. 554 e 533).

A percepeio de royalties no Pais estd sujeita ao duplo regime da fonte (10,
Regulamento, art. 569) e da declaragio.

Os royalties pagos por nacional a estrangeiro podem ser deduzidos, até o
limite maximo de 5% da receita bruta do produto fabricade ou vendido, cabendo
ao Ministro da Fazenda fixar os coeficientes percentuais (Lei n? 4131, art.
12, § 19). Esses coeficientes estdo fixados pelas Portarias n% 436, de 30-12-58, e
113, de 25-5-69, ambas do Ministro da Fazenda. Os royalties que ullrapassarem
esses limites sdo considerados lucros distribuidos.

A dedutibilidade fica condicionada i averbacio do contrato de cessiio ou
de licenca pelo INPI (Lei n® 4.131, art. 12, § 2°, e Decreto n? 85.450/80, art. 233,
§ 3%} e ao registro no Banco Central (Lei n® 4.131/62, art. 3°, alinea b).
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Nio se permite a remessa de royaltics entre filial ou subsididria de empresa
estabelecida no Brasil e sua matriz com sede no exterior ou quando a maioria
do capital da empresa brasileira pertenga a quem ird receber os royalties no es-
trangeiro (Lei n? 4.131/62, art. 14).

122. Dois sfo os critérios possiveis para a tributagio: o critério da residéncia
e o critério da fonte do rendimento. O primeiro é geralmente adotado pelos
paises ricos, os quais, tendo organizado a sociedade com base na tributagio
progressiva dos seus nacionais, querem tributar, nesses moldes, os cidadéos
neles residentes. O critério da fonte do rendimento é o adotado pelos paises me-
nos desenvolvidos, os quais sio importadores de cap'tais ¢ querem, assim, fazer
valer o seu direito de soberania.

Dessa forma surgem os problemas relativos 4 bitributagdo, os (iléais 56
podem ser sanados por tratados internacionais, visando a desoneragio dos cha-
mados investimentos tecnol6gicos.

Por forca desses tratados (até o presente momento, ¢ Brasil celebrou Con-
vengdes para evitar a dupla tributagdo com os seguintes pafses: Japdo, No-
ruega, Portugal, Franga, Bélgica, Finlindia, Dinamarca, Es anha, Alemanha,
Suécia, Austria, Luxemburgo, Itdlia e Argentina), o pais da fonte reduz a ali-

uota de incidéncia do imposto; quanto ao de residéncia, cabem-lhe varias
alternativas: ou concede isengdo {mas esta medida tem sido evitada, pois fa-
vorece O investimento em paises estrangeiros em detrimento do investimento
internc ), ou adota o sistema da imputagio (pelo qual o receptor do rendimento
tem direito de se creditar do imposto pago no pais da fonte), ou adota o sis-
tema do crédito presumido (isto ¢, independentemente do valor real do tri-
buto que foi pa%o na fonte), ou, por fim, institui o chamado crédito ficticio
(segundo o qual, o imposto pode ser creditado mesmo que nio tenha sido
pago na fonte).

A responsabilidade tributéria é da fonte pagadora (Regulamento, art. 576).
O fato gerador é o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou i remessa
{Regulamento, art. 575, TV). Contribuinte é o titular dos rendimentos.

Se o imposto for deduzido da remuneragio bruta do contrato, incide a
aliquota normal, fixada em lei ou em Convengio. Mas se a remessa for feita
em montante liquido, assumindo o licenciado ou o cessiondrio o 8nus do im-
posto, o respectivo rendimento bruto deverd ser reajustado (Regulamento,

art. 577).

123. O controle exercido pelo Governo brasileiro sobre os contratos de cessio
e de licenga de patentes nido ¢ sé fiscal. Ele também pretende: controlar a
tecnologia importada (escolha de prioridades, tendo em vista as necessidades
nacionais); diminuir os custos diretos {imposigio de pregos razoaveis) e indire-
tos (proibigio de clausulas restritivas); e impor a absorcdo e o uso efetivo da
tecno{’ogia (para redugdo da dependéncia nacional}.

Por isso, a Lei n® 5.648/70 atribuiu ao INPI competéncia para adotar,
com vistas a0 desenvolvimento econdmico do Pais, medidas capazes de acele-
rar ¢ regular a transferéncia de tecnologia e de estabelecer melhores condiges
de negociagio e utilizagio de patentes (art. 2% pardgrafo dnico).
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Em obediéncia a esse dispositivo, o INPI baixou os atos normativos ja ci-
tados, fixando condigdes para os contratos que envolvam transferéncia de tec-
nologia.

Os contratos de cessdo e de licenga de patentes tornam-se, assim, mistos
(pois ndo sdo absolutamente nominados, ja que hd clausulas que podem ser
fixadas livremente pelas partes, nem totalmente inominados, pois nao dispdem
os contratantes de inteira liberdade contratual).

Esses contratos sio bilaterais, pois ao cedente {ou licenciante) e ao cessio-
nario (ou licenciado) cabem obrigacGes reciprocas: entre outras, deve o ce-
dente (ou licenciante) fornecer informacées e dados técnicos complementares e,
quando for o caso, prestar assisténcia técnica e dar treinamento (Ato Norma-
tivo n? 15, subitem 2.1.1); ao cessionario (ou licenciado) cabe pagar os “ro-
yalties” ajustados e explorar efetivamente a patente.

Os contratos podem ser a titulo oneroso on gratuiio.

Por fim, sio contratos solenes, na acepgio que se vera a seguir.

Note-se, entretanto, que, em dezembro de 1982, o Brasil dirigiu Carta de
Intengdo ao Fundo Monetdrio Internacional onde, no § 28, se afirma que: “Du-
rante o primeiro ano do acordo com o Fundo, as autoridades pretendem tam-
bém eliminar um nimero de restrigdes cambiais de menor impacto, num es-
forco para facilitar os pagamentos e transagbes internacionais e substitui-las,
sempre que necessario, por medidas de natureza nio cambial”,

E no item 6 do Memorando Técnico de Entendimento anexo & Carta de
Intengdo, esclarece-se: “As pequenas restrigbes cambiais referidas no § 26
da Carta sdo I) limitaghes nas remessas externas de taxas de assisténcia técnica
e royalties (...)" (Jomal do Brasil, de 7-1-83, pags. 14 e 13).

Acredito, pois, que algumas restrigbes que o INPI tem feito, nomeadamen-
te sobre pregos, devem ser abrandadas. Mas acredito também que o controle
das opgdes quanto a tecnologia necessiria ao Pais deverd ser mantido.

124. O art. 29, § 29, refere-se a duas cldusulas restritivas e o Ato Normativo
n? 15, a sete tipos de clausulas. Mas ndo ¢ que este seja ilegal, pois ele apenas
expressa normas que implicitamente estdo contidas na Lei n? 4.137/62, que dis-
pode sobre a repressio ao abuso do poder econémico.

Alias, a proibicio do § 29 ndo é absoluta no que respeita as restricbes &
comercializagio e & exportacio do produto de que trata a licenga. Com efeito,
por vezes o préprio licenciante estd condicionado A observincia da legislacdo
interna de seu pais, que pode eventualmente proibi-lo de exportar para deter-
minados paises. Ora, qualquer contrato que ele venha a celebrar com terceiros,
sem essa restri¢ao, poderd configurar uma fraude aquela proibi¢io. Recorde-se o
caso recente da proibicfio de exportacdes de equipamentos para o gaseduto da
Unifio Soviética, imposta pelo governo norte-americano. Nesse caso, a restrigio
contratual nio decorreria de um abuso do poder econdmico, mas sim da obser-
véncia ética de normas em vigor — nio havendo, portanto, ofensa aos preceitos
da Lei n? 4.137/62.
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125.  Os contratos de cessdo e de licenga de patentes sio, em principio, solenes.

Mas a formalidade de averbagdo e anotagio no INPI é puramente ad {:vr -
bationem e niio ad solemnitatem — isto €, o contrato nio averbado prevalece
entre as partes, ainda que nio possa ser oposto a terceiros.

Essa solugdo esti implicita na lei,

Quanto a0 contrato de licenga, a tnica formalidade exigida é a averbagéio
(art. 30). Quanto ao contrato de cessio, duas sao as formalidades necessarias:
averbagdo (art. 30) e anotagio (art. 27).

Diz o § 19 do art. 27: “A transferéncia s6 produzirs efeito em relagio a
terceiros depois de publicado o deferimento da respectiva anotagio”. A con-
trario, enquanto nio anotada, a transferéncia nao produz efeitos em relagio a
terceiros, mas produz efeitos entre as partes contratantes.

Ora, se isso é assim com relagdo 4 transferéneia, com maioria de razdo
deve ser também com relagiio & averbagio da licenga.

Portanto, valendo o contrato de licenga entre as partes, ainda que néo
averbado, nio pode o licenciado recusar-se ao pagamento dos “royalties” ao
licenciante. E nao pode o licenciante proibir o licenciado de explorar a patente
nas condigbes ajustadas.

No entanto, a falta de averbagfio produz as seguintes conseqiiéncias:

— ndo pode o licenciado (ou cessiondrio) deduzir os royalties do im-
posto de renda;

— se o licenciante (ou cedente) residir no estrangeiro, a remessa de di-
visas nio poderi ser efetuada;

- a exploragio da patente pelo licenciado (ou cessiondrio) ndo servira
de prova de uso e, portanto, nio impedird uma eventual licen¢a obrigatéria ou,
até mesmo, a decretagio de caducidade.

126. Mas, por vezes, nem a averbagio legitima o pagamento de “royalties”.
Trata-se, nomeadamente, daqueles casos previstos no paragrafo tinico do art. 30:

-~ privilégio ndo concedido no Brasil (pois, por um lado, se a patente
nio tiver sido aqui concedida, a tecnologia é de dominio piéblico e, por
outro, se o pedido estiver ainda em andamento, ao requerente ainda ndo assiste
qualquer direito de propriedade industrial — o contrato dependerd entio de
condigiio suspensiva, como se viu);

— privilégio sem a prioridade unionista (CarLos HenriQue FrOES critica
esta restrigio, alegando que “afinal de contas, a reivindicagio de prioridade
constitui um direito e nio uma obrigagdo” — “Contratos de tecnologia”, Revista
Forense, 153/125; mas parece-me que a restrigho estd ligada ao disposto no
art. 20);

— privilégio extinto ou em grocesso de nulidade ou de cancelamento (o
que se justifica pela inviabilidade pratica de, em caso de decisio final de
anulagio, se obter de volta a remessa feita indevidamente para o exterior);
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— e privilegio cujo titular anterior nio tivesse dircito a tal remuneragio
( aqui pretende-se evitar a fraude ao ji citado art, 14 da Lei n® 4.131/62, pela
operagio chamada de “angular”; por essa operagio {raudulenta, a matriz, proi-
bida de receber “royalties” da subsidiiria, cede ou licencia a patente para uma
terceira empresa que, por sua vez, a cede ou sublicencia para a subsigiziria).

JURISPRUDENCIA:
I — “INPI — Patente — Caducidade.

A exigéncia de averbagio do conbrato de licenga para exploragio de patente, pre-
vista no art. 30 do Cddigo da Propriedade Industrial, cinge-se & necessidade de se saber
o que estd sendo contratado e o que deve ser transferido para o Pais em matéria de tec-
nologia. (...)"”

TFR — AMS 81.681-RJ — Rel. Min. Otto Rocha — Unénime — 1* T, em 3-8-79 —
DJU, de 19-3-80 (v. integra da ementa no art. 49, Jurisprudéncia, III).

II — “Administrativo. Propriedade industrial. Licenga para exploracio de patente
estrangeira, Competéncia do INPI para decidir sobre as melhores condigdes de nego-
claglio e utilizacho nos contratos de licenga (art. 126 da Lei nv 5.772/71, e art. 2°, pari-
grafo tnico, da Lei n® 5.648/70), Invocacio dos §§ 19 e 2¢ do art. 153 da Constituiciio
né&o prequestionados.”

STF — Ag. 87.836-0-RJ — Ag. Rg. — Rel. Min, Décio Miranda — Undnime — 28 T,
em 28-6-82 — DJU de 20-8-82, pag. 7874.

Art, 31 — Do despacho que denegar a anotagio ou a averbagio
caberd recurso, no prazo de sessenta dias.

Art. 32 — A requerimento de qualquer pessoa, com legitimo
intcresse, que tenha iniciado processo judicial de falsidade ou rela-
tivo @ ineficdcia dos atos referentes & anotacdo de transferéncia de
direitos de patentes, ou de pedidos de putentes, ou a averbagio de
contrato de exploragio, poderd o Juiz, motivando o seu ato, ordenar
a suspensio do processo de anotacdo de transferéncia ou de averba-
¢do, até decisio final.

CAPITULO XII

Da Licenca Obrigatdria para Exploragdo
do Privilégio

Art. 33 — Salvo motive de forga maior comprovado, o titular
do privilégio que ndo houver iniciado a explovacdo da patente de
modo efetivo ne Pais, dentro dos trés anos que se seguirem a sua
expedicdo, ou que a tenhqg interrompido por tempo superior ¢ um
ano, ficard obrigado a conceder a terceiro que a requeira licenga
para exploracdo da mesma, nos termos ¢ condicées estabelecidos neste
Cddigo.

§ 1° — Por motivo de interesse publico, poderd também ser
concedida a terceiro que a requeira licenga obrigatéria especial,
ndo exclusiva, para a exploragdo de privilégio em desuso ou cuja
exploracio efetiva ndo atenda ¢ demanda do mercado.
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{29 — Ndo serd considerada exploragio de modo efetivo a in-
dustrializagdo que for substituida ou suplementada por importagdo,
salvo no caso de ato internacional ou de acordo de complementagdo
de que o Brasil participe,

§ 3% — Para os efeitus deste artigo, bem como dos arts. 49 e 52,
deverd o titular da patente, sempre que solicitado, comprovar a ex-
ploragio efetiva de sew objeto no Puis, quer diretamente, quer por
terceiros autorizados.

ANOTAGAO:

127. Em principio, o inventor, tendo divulgado o invento de forma que um
técnico no assunto possa colocd-lo em pratica, teria ja dado a sua contrapres-
tagio ao favor da exclusividade decorrente da patente,

Ocorre, entretanto, que aqueles paises que mais necessitam da tecnologia
estrangeira ndo se satisfazem com essa relagio de troca: a divulgagdo é sufi-
ciente para a concessio da patente; mas para que esta se mantenha em vigor,
¢ necessirio que o inventor dé algo mais ao pais que o favoreceu.

Esse algo mais reside precisamente na introdugio da invengio patenteada
no setor produtivo do pais, isto é na sua efetiva exploragio. Ora, como nos
paises subdesenvolvidos, a grande maioria das patentes expedidas o sio em
favor de estrangeiros residentes em paises ricos, a exigéncia de exploragio equi-
vale, em tese, a introdugio de tecnologia estrangeira nos processos produtivos
dos paises pobres. No caso, o prego da tecnologia a ser pago pelo pais impor-
tador seria a patente e seu efeito monopolizante,

Diz Kunz-HALLSTEIN que esta atuagdo funcional dos sistemas de patentes
dos paises subdesenvolvidos é semelhante a dos privilégios medievais (Kunz-
HavListeN, Hans Peter, “The revision of the international system of patent
protection in the interest of developing countries”, Infernational Review of In-
dustrial Property and Copyright Law, vol. 10, n® 8/1979, pig. 653). E essa
afirmacio tem muito de verdade. Segundo FRANCESCHELLI, os primeiros
privilégios (patentes) de que se tem noticia foram: um privilégio concedido
em 1236, pela autoridade municipal de Bordéus (entdo sob o dominio inglés),
“a um certo Bonafusus de Sancta Columbia e companheiros, para a tecelagem,
pisoagem e tintura, na cidade, de 13 para roupa, ao modo flamengo, francés
ou inglés, com a duragio de 15 anos e com cariter de exclusividade”; e um
“privilégio concedido, na Inglaterra, pelo rei Eduardo III, em 1331, a um certo
John Kempe, tecelio flamengo, para induzi-lo a introduzir naquele pafs a in-
distria da tecelagem” (Francescurini, Remo, Trattato di Diritto Industriale,
Ed. Dott. A. Giuffre, Mildo, 1973, vol. I, pags. 285/6).

Acresga-se a isto que:

— por um lado, foi a partir do século XIV que a Inglaterra se preocupou
em restringir a exportagio de 14, reservando-a para seus teceldes, e preocupan-
do-se em exportar os tecidos (para o que necessitou da introdugio de técnicas
de que nio (i]ispunha e que estavam mais desenvolvidas em Flandres e na Itdlia);
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— por outro lado, o objetivo essencial da corporagio era “proteger o artesao,
nio sé contra a concorréncia do estrangeiro, mas também contra a des colegas.
(...) Ninguém pode permitir-se prejudicar os outros por processos que o capa-
citariam a produzir mais depressa e mais barato. O progresso técnico é consi-
derado como uma deslealdade” { Pirenne, Henri, Histéria Econdmica e Social
da Idade Média, Ed. Mestre Jou, 5% ed., Sdo Paulo, 1978, trad. de Lycurco
GoMres DA MotTa, péags. 184-5); mas esta restricio 4 inovagio aplica-se so-
mente As corporagdes destinadas a atender o mercado interno, e nao s corpo-
ragbes das indastrias de exportagio - onde, alids, surgiram as primeiras formas
de capitalismo.

Daqui se pode concluir que os primeiros privilégios medievais foram con-
cedidos, na Inglaterra, visando a introdu¢io de técnicas estrangeiras para per-
mitir a exportagdo de produtos manufaturados. O que apresenta notdveis coin-
cidéncias com o que ficou dito na nota n° 117 sobre o modelo exportador bra-
sileiro.

128. “A politica legislativa dos Estados deveri, portanto, atentar para os
aspectos internos e externos da concorréncia industrial e comercial, nio esque-
cendo que a protegio concedida ao estrangeiro, nos paises de menor desen-
volvimento relativo, se ¢ um meio de adquirir o conhecimento de novos pro-
cessos industriais, ¢, também, 6nus, bem como vinculo e sinal de dependéncia
comprometedores do poder nacional,

A grande vantagem econfmica trazida pela internacionalizagio do direito
de propriedade industrial ¢, sem dudvida, a substitui¢io das importagdes de pro-
dutos acabados pela sua produgio no territério do Estado recipiendiério. Se o
problema é equacionado em termos de balango de pagamento, de ocupagio e
de renda da mao-de-obra nacional, de remuneragdo e acumulagio dos capitais
do pais, investidos em um ou outro negdcio, constata-se que, sem divida, a
importagio da técnica e do processo de fabricagio ¢ menos onerosa do gue
a da mercadoria” ( Anais, pag. 355).

129. Portanto, deixar de explorar a patente num pais em vias de desenvolvi-
mento, em principio, frustra um dos principais objetivos do sistema. B irrele-
vante até que o titular estrangeiro da patente exporte o produto para o pais
onde a obteve a pregos razodveis (sem, portanto, recorrer ao superfatura-
mento). E isso é irrelevante porque o pais que a concedeu estd ¢ interessado
em que a tecnologia seja introduzida no processo produtivo, gerando empre-
go, investimentos, treinamento de recursos humanos, divisas (através da expor-
tagdo), a geracio de riquezas, enfim.

130. “"Reconhece-se universalmente que muito poucas patentes estrangeiras
concedidas por um pais sdo realmente exploradas no pais que as outorga. Isto
é de se esperar, J4 que as empresas internacionais, a que corresponde a maior
parte das patentes concedidas no exterior, nio fabricam os seus produtos pa-
tenteados em todos os paises onde os patenteiam. O principal propésito de
um patenteamento internacional muito amplo é o de proteger os mercados dos
produtos amparados pelas patentes; se os donos das inovagbes tecnolégicas nao
as patentearam, as empresas concorrentes poderiam iniciar a ]produgﬁ.o dos
bens com hase nessas técnicas nesses paises “livres” ou exportd-los para esses
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paises a partir de outros paises ‘livres”, Por esta razdo, chega-se com freqiién-
cia & conclusio de que as patentes estrangeiras servem em primeiro lugar como
permissées de importagdes exclusivas para os fabricantes estrangeiros” ( PENROSE,
Edith Tikon, “El patenteamiento extrangero y la transferencia de tecnologia a
los paises en desarrollo”, Comércio de Tecnologia y Subdesarrollo Econdmico,
selecio de Micuer. WioNEZEK, México, Coordinacién de Ciencias, Universidad
Auténoma de México, 1973, ed. mimeografada, Fund. Getilio Vargas).

131. Para evitar esse nio-atendimento do objetivo da patente, bem como para
coibir que a patente sirva a uma mera reserva de mercado, os arts. 33 e 49
impdem, com sang¢des diversas, o 6nus da exploragio.

O conceito de exploragio ¢é fixado pelos arts, 52 e 33, §§ 29 e 39 Assim, a
exploragio é o uso comprovado (ou, melhor, comprovavel), continuo (isto &,
sem solugdo de continuidade superior a um ou dois anos, conforme a sangéo
que se pretenda aplicar) e regu}::; da invengio em escala industrial (incluida
a escala artesanal, se o titular da patente for um artesio}, seja através da pro-
dugio pelo titular da patente, seja por produgdo através da concessio de
licenga de exploragio a terceiros (e devidamente averbada no INPI). Essa
exploragio deve ser feita no Brasil, ndo se considerando exploragio a impor-
tagio do produto patenteado ou fabricado pelo processo patenteado,

Nio se exige, portanto, que o inventor atenda a toda a demanda do mer-
cado mas que, dentro de suas possibilidades, coloque a invengiio em pritica.

A esse propésito, o disposto no § 22 deve ser entendido em termos, A su-
plementagio da industrializagio do invento pela importagio nio configau;s ex-
ploragio efetiva para fins de licenga obrigatéria, mas ndo pode ser fundamento
de caducidade. E que ndo se pode esperar, razoavelmente, que o titular de
uma patente — que, entre os nacionais, é, na maior parte dos casos, inventor
isolado — disponha de recursos suficientes para atender toda a demanda do
mercado. Portanto, aquela parte do mercado que nilo tiver sido atendida pela
produgdo, no pais, dos produtos patenteados (ou fabricados pelo processo pa-
tenteado), pode (e, muitas vezes, deve, em se tratando de bens essenciais) ser
satisfeita pela importagio — a qual, alids, é um dos atos que o titular pode
praticar com exclusividade (Decreto-Lei n® 7.903/45, art. 169, inciso III}.

Por isso mesmo, o § 19 admite hipdteses de exploragio efetiva que nio
atendam & demanda do mercado, seja ele intemo ou externo.

Entéo, o que ndo se considera exploragio efetiva é a parcela de suplemen-
tagio — e sb essa.

Além disso, ndo é de estranhar que o mercado, a que o § 1° se refere, seja
o interno e o externo. Com efeito, o Brasil importa muito para atender o mer-
cado externc — bastando lembrar a existéncia do regime de incentivos fiscais
para as operagbes de draw-back. Qualgquer medida tendente a reduzir essas
importagdes serd sempre bem recebida pela administragdo, a titulo de licenga
obrigatéria comum ou especial.

O conceito de exploragio é, obviamente, o definido em lei. Mas hd um
acérdio do TFR em sentido contrdrio, decidindo que esse conceito deveria
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ser definido na prépria carta patente, pela Administragio Piblica (ver “Juris-
prudéncia”’, no art. 49).

132. A Convengio da Unido de Paris, em seu art. V, § 29, refere-se aos abusos

do direito exclusivo conferido pela patente e exemplifica com a falta de uso
efetivo.

Mas nem sempre a falta de uso significa um abuso de direito. Se se con-
siderar, por exemplo, que a precipua finalidade do sistema de patentes ¢ a
divulgacio da invencio (aquela transformagio da escassez absoluta em escas-
sez relativa), entdo, quando a patente é entregue ao titular, pressupde-se que
ele j4 cumpriu a fungio social do direito que, por esse meio, se lhe outorga,
Dele nada mais ha a exigir.

Mas se se adotar o principio — seguido pelos paises em desenvolvimento,
como se viu — segundo o qual a patente é concedida visando 2 introducio
de novas técnicas de producio, entio a falta de exploragio contraria os fins

para os quais se outorgou um favor ao titular. Estd ai configurado o abuso do
direito.

Considere-se, entretanto, que esse abuso nio foi deixado, pelo legislador,
4 apreciagio individual do juiz, caso por caso, mediante pesquisa da intengio
do titular do direito. Seguiu-se aqui a corrente objetivista, siﬁundo a qual
“pode haver abuso do direito mesmo sem a intengdo de prejudicar. O ato é
licito ou ilicito conforme se realize ou nao de acordo ou em harmonia com a
finalidade do instituto juridico” (Castro FmLeo, José Olimpio de, Abuso do
Direito no Processo Civil, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 22 ed., 1960, pag. 27).

Por isso o art. 33 sé releva motivos de forga maior e ndo, por exemplo,
uma situagio em que o titular da patente, ndo dispondo de instalagdes para
industrializar a invencdo, nao encontra comprador para a patente ou, pelo
menos, um terceiro interessado em com ele celebrar uma licenca de exploragio.
Niao ha, neste caso, um motivo de forca major. Ndo adianta tampouco, como
algumas empresas multinacionais fazem, publicar andncios na imprensa ofere-
cendo as suas patentes para negociagiio com eventuais interessados. E que,
tendo o Cédigo adotado a corrente objetivista, nio importam as intengGes:
apenas interessa saber se o titular fez uso ou ndo da patente, nas estritas con-

dicdes legais, ou se algum motivo revestido de caracteristicas de inevitabili-
dade o impediu de fazé-lo.

133. Para a falta de exploragio o Cédigo reservou dois tipos de sangio: a
licenga obrigatéria comum e a caducidade.

Mas, além disso, o Cadigo ainda previu a licenga obrigatéria especial, a
qual nio fica condicionada a prazos (ela pode ser requerida logo no primeiro
dia seguinte ao da expedi¢do da carta patente). Apenas se condiciona essa
licenca & existéncia de interesse publico e, dependendo do caso, ao desuso ou
a falta de pleno atendimento da demanda.

Por outro lado, e uma vez que o que estd em jogo é o interesse publico de
pleno atendimento do mercado, nio pode o titular contrapor ao pedido de licen-

ca obrigatéria especial a existéncia de motivos de forga maior a impedi-lo de
usar a patente.
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Esse conceito de interesse publico é extremamente dificil de ser definido.
Deve dizer respeito a toda a sociedade ou apenas a um grupo, por maior que
ele sejaP O seu enfoque deve ser estritamente econémico ou deve ser mais am-
plo, abrangendo a nogdo de bem-estar coletivo?

Uma vez que esta licenga obrigatéria é de cariter excepcional, parece-me

que o conceito de interesse publico deve ser usado na sua acepgio mais abran-

ente: deve, pois, referirse a toda a sociedade e deve visar a satisfagio do
Eem-estar coletivo.

134. A licenga obrigatéria tem uma consegiiéncia principal e imediata: o
titular da patente perde a exclusividade de uso.

Pode, entretanto, ocorrer que o requerente da licenga obrigatéria comum
Froponha que ela seja celebrada a titulo exclusivo e que o titular nio se mani-
este, quando, entio, a proposta serd considerada aceita. Neste caso, o titular
perde mais que a exclusividade: ele perde o direito de uso.

Quanto A licenga obrigatéria especial, ela serd sempre concedida a titulo
ndo exclusivo. Isto, porque, se o fundamento para a sua concessio for o do
insuficiente atendimento do mercado, tornar-se-ia extremamente injusto virar-se
a patente contra o seu préprio titular que, afinal, a estava explorando. Também
se o fundamento for o do desuso, permanece essa idéia de injustica, pois, em
principio, ndo decorreu ainda o prazo de trés anos para que o titular iniciasse
a exploragio (apds o decurso de trés anos apés a expedigio da patente j4 nio
€ necessario requerer a licenga especial; basta requerer a licenga comum, a qual,
alids, dispensa a comprovagiio da existéncia do interesse piblico).

135, "Se%'undo informa o nosso INPI, até hoje nunca se concedeu em nosso
pais uma licenga obrigatéria de exploragdo por ndo-uso de patentes, j4 tendo
havido casos de cancelamento por caducidade, o que demonstra a ineficiéncia
daquele remédio para prevenir o abuso por omissio dos titulares de patentes”
(Comeararo, Fibio Konder, conferéncia citada).

Poder-se-a acrescentar, alids, que a licenca obrigatéria tem tido pouquis-
sima utilizagio em todo o mundo. E isso nio ¢ s6 devido a questes de ordem
formal, como, por exemplo, a questdes relativas ao procedimento administra-
tivo ou judicial (possibilidade de recurso, necessidade de caugio, etc.). E que
o interessado sabe que é preferivel propor a celebragio de um contrato de li-
cenga voluntdria ao titular da patente, mesmo apés o decurso do prazo para o
inicio da exploragiio. E se este a recusar, dificilmente poders o interessadg con-
seguir, com a licenga obrigatéria, que o titular Ihe comunique o know-how
suplementar necessirio para a colocagio do invento em prética,

A licenga obrigatéria comum realiza a sua fungio como ameaga. Por isso,
se o titular ndo explora a patente e se um terceiro the propde a celebracio
de um contrato de licenga, em principio aquele aceitarA — primeiro, porque isso
pode ser uma forma de ele realizar (ou majorar) lucros com a invencgio; se-
gundo, porque, se ele nio aceitar livremente, o Estado poder4 fazé-lo em seu
nome, compulsoriamente, ou, num estigio ulterjor, até extinguir a patente, via
caducidade.
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Por outro lado, em paises em que a caducidade pode ser requerida inde-
pendentemente da concessdo prévia de uma licenca obrigatéria (é o caso do
Brasil), se o interessado considerar as informagGes constantes da patente sufi-
cientes para a sua exploracfo, é preferivel aguardar mais um ano e requerer a
caducidade — quando ndo terd que pagar royalties pela exploraciio da invengao.
136. Outras legislagdes estipulam diferentes modalidades de licengas obriga-
térias, ndo previstas no Cédigo.

E o caso da licenga obrigatéria nao exclusiva concedida em favor de ter-
ceiro que, até a data relevante de prioridade, tenha desenvolvido (ou tenha to-
mado conhecimento de) invengio idéntica a depositada, a tenha explorado ou
tenha iniciado os preparativos para explord-la, sem, no entanto, ter tido acesso
4 descrigio da invencio reivindicada no pedido de patente (lei japonesa, art.
79; lei alemi, art, 12; lei austriaca, art. 22: lei dinamarquesa, art. 48; lei finlan-
desa, art. 48; lei francesa, art. 31; lei italiana, art. 69, dessas leis, s6 as do Japdo,
da Dinamarca e da Finldndia se referem & licenga obrigatéria; os outros orde-
namentos limitam-se a dizer que contra aquele terceiro nio pode prevalecer
o direito de patente, sendo que a lei austriaca admite que, a pedido do interes-
sado, o titular emita em seu favor um certificado; de (i'orma bastante razodvel,
as leis da Dinamarca e da Finlindia niio se referem a data de prioridade, mas
sim a data de publicagio do pedide de patente).

O outro caso é o da licenca obrigatdria em virtude da expedi¢io de uma
patente dependente, isto é, de uma patente que, para ser explorada, dependa
de autorizagio de uso de outra. A hipdtese mais comum é a das patentes de
aperfeicoamento. Entre as leis que prevéem esse tipo de licenca obrigatoria estdo
a do Japao (art. 92 c/c art. 72), a da Austria (art. 36, mas a invengio depen-
dente deve ter “valor industrial incontestivel”), a da Dinamarca (art. 46, desde
que a licenga “pareca razodvel tendo em conta a importdncia da primeira in-
vengio ou outros motivos particulares”) e a da Finldndia (art. 46, com idéntica
observagio).

137. Tém surgido recentemente algumas propostas alternativas aos sistemas
tradicionais de patentes, visando, por um lado, abrandar o rigor das sangbes para
a ndo-exploragiio e, por outro, coibir o abuso dos direitos decorrentes da pa-
tente.

Uma dessas propostas, ji referida na nota n? 23, é a da instituigio dos cer-
tificados de inventor, adotados pela lei mexicana de 1975.

A grande diferenga que existe entre a patente e o certiticado de inventor
é que, enquanto o titular daquela pode opor-se a que terceiros explorem a in-
vengao, o titular deste ndo pode recusar a licenga a quem lha propuser. Licenca
essa que, evidentemente, serd remunerada. Mas note-se que nio se trata de li-
cenga obrigatdria — seja ela comum ou especial —, pois nio fica condicionada
A falta de exploraciio, a prazos de caréncia ou a existéncia de interesse publico.

A principal vantagem dos certificados de invengio é a de, além de poderem
proteger invencbes nio patentedveis (como, por exemplo, produtos farmacéu-
ticos) e, dessa forma, levarem a divulgacio de invencgbes que, doutra forma,
seriam mantidas em sigilo, nio originarem a reserva de mercado A importagéo.
Qualquer industrial nacional pode obter licenga de exploragio e utilizar a
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tecnologia no pais. O certificado de invengio evita, pois, ¢ monopélio. Em con-
trapartida — e por essa mesma razio —, nio assume o seu titular o énus da
exploragéio, sob a ameaga de caducidade, a qual é inaplicivel & espécie.

Outra proposta ji institucionalizada é a das patentes de curta duragiio
sujeitas a prorrogacdo, mediante prova de uso efetivo. Este sistema foi adotado
pela nova lei da Tugoslédvia (lei de 1981, art. 51).

Outra proposta é a do Grupo dos 77 para a revisao da Convenciio da Unido
de Paris. Trata-se da instituicio de uma licenga obrigatéria exclusiva caso o
titular ndo explore o objeto da patente. A proposta, que é demasiadamente
rigorosa, por permitir que a patente venha a produzir efeitos contra o préprio
titular ndo explore o objeto da patente. A proposta, que é demasiadamente
retirada na dltima conferéncia dipl:iomética, realizada em Genebra, em 1932.

Recentemente a Associagiao Internacional para a Protecic da Propriedade
Industrial ofereceu sugestio, segundo a qual, caso o titular nido explorasse o
objeto da patente, os direitos desta decorrentes deveriam ser suspensos. En-
quanto ndo pudesse o titular comprovar o uso, ele ndo teria legitimidade para
propor agbes de contrafacio contra terceiros. A sugestio vai ainda mais longe:
se, durante a inércia do titular, um terceiro iniciasse a exploragio da patente,
ele niio poderia mais tarde ser constrangido a abster-se dessa exploragio; o
titular s6 poderia posteriormente exercer os seus direitos se esse terceiro, em
vez de aplicar a invengiio industrialmente, no pafs, importasse o produto paten-
teado ou fabricado pelo processo patenteado.

Art. 34 — O pedido de licenga obrigatdria deverd ser formulado
mediante indicagdo das condigbes oferecidas ao titular da patente.

§ 1° — Apresentado o pedido de licenca, serd notificado o titular
da patente para manifestar-se, no prazo de sessenta dias.

§ 22 — Findo esse prazo, sem manifestacdo do notificado, serd
considerada aceita a proposta, no prazo de sessenta digs.

J 37 — No caso de contestagio, deverdo ser ordenadas investi-
gacdes e pericias, bem como providenciado tudo quanto se faga
necessdrio ao esclarecimento do assunto para permitir determinar
a retribuigdo a ser estipulada.

J 4° — Para atender ao disposto no pardgrafo anterior, poderd
ser designada uma Comissdo constituida de trés técnicos, inclusive
estranhos aos quadros do Instituto Nacional da Propriedade Indus-
trial, a qual deverd elaborar parecer conclusivo dentro de sessenta
dias.

Art. 35 — Salvo motivo de forca maior comprovado, o detentor
da licenga obrigatéria deverd iniciar a exploracio efetiva de seu
objeto dentro dos doze meses seguintes & data de sua concessdo, nio
podendo interrompé-la por prazo superior ¢ um ano.

Art. 36 — Caberd ao titular da patente o direito de fiscalizar a
producdo, o montante das vendas e a boa utilizagdo do invento,
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conforme os termos da lcenga, bem como o de exigir a retribuigdo
estipulada.

Art. 37 — O titular da patente poderd obter o cancelamento
da licenga obrigatdria, quando provar que o cessiondrio deixou de
atender ao disposto nos arts. 35 e 36.

Art, 38 — O detentor da licenca de exploragio ficard investido
de poderes de representacdo que lhe permitam agir administrativa
ou judicialmente em defesa do privilégio.

CAPITULO XIII
Du Desapropriagio do Privilégio

Art. 39 — A desapropriagdo do privilégio poderd ser promovida
na forma da lei, quando considerado de interesse da seguranca na-
cional ou quando o interesse nacional exigir a sua vulgarizagio ou
ainda sua exploraciio exclusiva por entidade ou drgio da Adminis-
tragdo federal ou de que esta participe.

Pardgrafo tinico — Salvo no caso de interesse da seguranga na-
cional, 0 pedido de desapropriagdo, sempre fundamentado, serd for-
mulado ao Ministério da Indistria e do Comércio, por qualquer
orgdo ou entidade da Administragdo federal ou de que esta participe.

ANOTAGAO:

138. O interesse que fundamenta a desapropriacio de patentes ¢ um pouco
diferente, quanto & sua amplitude, daquele que motiva a desapropriagio em
geral: o art. 39 refere-se ao interesse nacional, nio podendo esse interesse, pois,
restringir-se ao imbito dos Estados, dos Municipios, do Distrito Federal ou
dos Territérios. Por isso, nio podem essas autarquias territoriais desapropriar
patentes.

Essa diferenca tem sua razio de ser: ¢ que o direito de patentes, tal como
garantido pela Constituigio, vale para todo o territério nacional. Nao poderia,
pois, uma entidade da federagio, de ambito territorial limitado, desapropriar
esse direito para atendimento de interesses regionalmente localizados. A essas
entidades cabe, no méximo, requerer a licenca obrigatéria especial, quando for
0 caso.

139. O procedimento expropriatério, exceto no que respeita a legitimidade
e A iniciativa, segue o disposto no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de
1941.

CAPITULO XIV

Do Invento Ocorrido na Vigéncia de Contrato
de Trabatho ou de Prestagdo de Servigos

Art, 40 — Pertencerdo exclusivamente ao empregador os inven-
tos, bem como os aperfeigoamentos, realizados durante a vigéncia
de contrato expressamente destinado a pesquise no Brasil, em que
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a atividade inventiva do assaleriado ou do prestador de servigos
seja prevista, ou ainda que decorra da propria natureza da atividade
contratada.

§ I¢ — Salvo expressa disposicdo contratual em contrdrio, a
compensagio do trabalho ou servigo prestado serg limitada & remu-
neragdo ou ao saldrio ajustado.

f 22 — Salvo afuste em contrdrio, serdo considerados feitos
durante a vigéncia do contrato os inventos, bem como os aperfei-
goamentos, cujas patentes sejam requeridas pelo empregado ou pelo
prestador de servigos até um ano depois da extingdo do mesmo
contrato.

§ 3% — Qualquer invenio ou aperfeigpamento decorrente de
contrato, na forma deste artigo, serd obriguidria e prioritariamente

patenteado no Brasil.

§ 49 — A circunstincia de que o invento ou o aperfeigoamento
resultou de condrato, bem como 0 nome do inventor, constario do
pedido e da patente.

ANOTACGAO:
140. O art. 40 conceitua a invengdo de servigo.

Repare-se que o legislador foi extremamente infeliz ao referir-se a inventos
e aperfeicoamento. E que o termo aperfeicoamentos ndo tem qualquer signi-

ficado legal.

Com efeito, o termo nio se refere nem a modelos de utilidade nem a
modelos ou desenhos industriais, porque, por um lado, aperfeicoamento de
processo ¢ sempre invengiio e, por outro, um desenho industrial, por exemplo,
ndo aperfeigoa coisa alguma, apenas The muda o aspecto exterior.

Esses aperfeicoamentos tampouco dizem respeito a outros produtos da
criagio empresarial como, por exemplo, as sugestdes e as propostas de raciona-
lizagio. Aquelas, largamente utilizadas pelas empresas japonesas — onde inte-
gram, a par com o sistema “zero-defeito”, o sistema do “controle total de
qualidade” — referem-se tanto a procedimentos técnicos quanto a adminis-
trativos. Nem sempre sido solugdes téemicas e, portanto, nem sempre séo
invencBes. As propostas de racionalizagio, adotadas pela legislagio da Unio
Soviética, referem-se a invengles que apresentam novidade apenas dentro da
empresa em que foram realizadas. Ora, nem as sugestes nem as propostas
de racionalizagio sdo objeto de previsio e de tratamento legais no Brasil. Nio
podem, pois, gerar direitos e obrigagdes trabalthistas.

141. Aquele contrato de pesquisa a que o caput se refere deve dizer respeito
4 pesquisa aplicada, isto €, virada para um resultado pratico, e néo para a
pesquisa pura.
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142. A equiparagéio entre assalariado e prestador de servigos é quase absoluta.
S6 se excetua, na auséncia de legislagio expressa, a competéncia da Justiga
comum para decisdo de conflitos surgidos entre prestador e tomador de servigos.
Em se tratando de litigio entre empregado-inventor € empregador, a compe-
téncia para aprecid-lo é da Justica do Trabalho (com as excegdes do art, 41
~ invencdes livres — e do art. 43),

143. O § 2° contém uma presuncgdo meramente juris tantum.

Se o empregado conseguir provar que a invengdo foi efetivamente reali-
zada apés extinto o contrato de trabalho, a invengio serd dele — doutra forma,
haveria clara ofensa i protecio constitucional. Mas como a presungio legal
opera em favor do empregador, o 6nus da prova em contririo é do ex-empre-
gado, A %uest:’io mais dificil estd em apurar o momento da invengdo. Essa deve
ser considerada realizada quando surgiu a idéia criativa da solugfio, pois ¢
ela que é privativa de uns poucos homens, dotados de espirito criador e ima-
ginativo. Por isso, as tarefas de pesquisa, de coleta de dados, de experimen-
tacdo etc., pelo fato de poderem ser realizadas por qualquer um, néo consisterm
verdadeiramente em invencdo. Voltando atrds, deve o ex-empregado demons-
trar que aquele momento inventivo ocorreu apds a extingio do contrato de
trabalho, ainda que, eventualmente, ele tenha iniciado antes as tarefas de

pesquisa.

Se o depésito do pedido de patente tiver sido efetuado apdés um ano da
extingio do contrato de trabalho, as posigbes invertem-se: a presungio, também
juris tantum, opera a favor do ex-empregado e, conscqiientemente, o 6nus da
prova recai sobre o ex-empregador.

A finalidade da presungéio é a de coibir a fraude — no caso, nma verdadeira
apropria¢do indébita — pelo empregado.

O ex-empregador tem a sua disposi¢io dois tipos de agio.
Uma delas é a agiio anulatéria de patente, prevista pela alinea ¢ do art. 55.

Mas como essa agdo conduz ao dominio piblico, pode o empregador optar
pelo segundo tipo: a acgéo reivindicatéria.

No caso da agfio anulatéria, a competéneia serd da Justica Federal, uma
vez que 0 INPI, autarquia federal, deveri obrigatoriamente participar do pro-
cesso como litisconsorte passivo.

Mas em se tratando de acdo reivindicatdria, a competéneia é da Justiga
do Trabalho, uma vez que o que se vai examinar é precisamente a relagdo
de emprego — sua natureza, fungbes do em.Fregado, extingdo ete. O prazo de
prescricio ¢ o do direito civil — dada a peculiaridade reivindicatéria da preten-
sio —, nio o do direito trabalhista,

144. O § 39 tem que ser entendido em termos.

Em primeiro lugar, nio s6 as inven¢bes patentedveis geram a aplicagio
dos arts. 40 a 43, mas também as invengdes listadas no art. 9% Apenas se
exige que se trate de invengio (ou modelo ou desenho). Evidentemente, desco-
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bertas cientificas e concepgdes puramente tedricas, por exemplo, ndo consti-
tuem invengdes e, portanto, nio merecem a incidéncia das normas deste Capi-
tulo XIV. O interesse dessa ampla interpretagio é o de estender a protegéo
trabalhista — sobretudo no caso das invengdes mistas — a campos tecnoldgicos
onde, por razdes, sobretudo, de politica econdmica, hd restriches & patenteabi-
lidade.

Em segunde lugar, ndo se exige que a invengdo seja objeto de pedido de
patente, ainda que, gor hipétese, ela seja patentedvel. Na inércia do empregador,
poderia o empregado depositar o pedido de patente, nos termos do § 39 do
art. 52 Mas a Justica do Trabalho tem desconsiderado essa circunstincia por
ndo se poder, com bom senso, exigir do empregado comum um conhecimento
da legislacdo de patentes.

Ressalte-se que o § 3? se aplica também & hipbtese do art. 42 (invengho
mista). E as duas observagfes feitas acima dizem respeito principalmente a
essa espécie de invengbes de empregados. Mas, no caso de o empregador esti-
pular uma gratificagio aos empregados de pesquisa que consigam chegar a
um resultado inventivo, tém estes direito a reclamar o que thes cabe mesmo
que a Invengdo ndo seja patenteada ou patentedvel

Em terceiro lugar, onde estd escrito “patenteado” deveria ler-se (com
a ressalva feita acima) “depositado”. Isto porque é admissivel (e até comum)
ocorrer o arquivamento de um pedido por falta de pagamento de anuidades
ou por falta de pedido de exame, independentemente dos requisitos de paten-
teabilidade que ele possa conter.

O § 3° deve ser, pois, assim entendido: se (e s6 se) o empregador depositar
o pedido de patente relativo a inven¢ao de empregado, devera fazé-lo priori-
tariamnte no Brasil,

Essa imposi¢do dirige-se, sobretudo, as multinacionais, para que um invente
aqui realizado ndo gere a saida de divisas — o que, em tese, seria possivel, se o
pedido no Brasil fosse depositado com reivindicagio de prioridade de depésito
estrangeiro.

Art. 41 — Pertencerd exclusivamente ao empregado ou pres-
tador de servigos o invento ou o aperfeicoamento reglizado sem
relagio com o contrato de trabalho ou prestagio de servigos ou,
ainda, sem utilizacdo de recursos, dados, meios, materiais, instala-
¢bes ou equipamentos do empregador.

ANOTACAO:

145. O artigo refere-se is invengdes livres.

O conceito obtém-se por exclusdo: o que nio se caraterizar como invengio
de servigo (art. 40) ou invengio mista {art. 42) constitui invencio livre.

Atente-se, entretanto, para a redagio do dispositivo: “o invento (...) sem
relagdo com contrato de trabalho (...} ou, ainda, sem utilizagio de recursos
{(...)". Parece haver um certo conflito entre este texto e o do art. 42. E
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que o invento com relagio com o contrato de trabalho é o que estd previsto
pelo art. 40 — a invenciio de servico. E o art. 42 s6 se aplica aos inventos
nio compreendidos no disposto no art, 40. Entdo, os arts. 41 e 42 incidiriam
sobre os mesmos inventos, s6 se distanciando a respectiva aplicagdo a partir
da constatagio de que o empregado usou (ou ndo) os recursos do empregador.
Mas o art. 41 propde uma alternativa: a invengio ¢ livre se ndo tem relagio
com o contrato de trabalho ou se, mesmo tendo essa relagio, o empregado ndo
fez uso dos recursos do empregador. Por outro lado, e dentro dessa mesma
alternativa, mesmo que o empregado tenha usado recursos do empregador, a
invengio é livre desde que nio tenha relagio com o contrato de trabalho —
a4 primeira vista, hip6tese que o art. 42 também compreende.

No entanto, o conflito é apenas aparente e decorre de infelicidade de
redagdo quer do art. 41 quer do art. 42.

Quando aqui, no art. 41, se fala em invengio “sem relagio com o contrato
de trabalho”, o significado ¢ o da invenciio que estd fora das atividades econd-
micas do empregador. E quando, no art. 42, se faz referéncia a invento “ndo
compreendido no disposto no art. 407, a intencio é a de abranger aqueles inven-
tos que, relacionados com a atividade empresarial do empregador, foram reali-
zados por empregados que ndo foram contratados para inventar.

Em anotagio ao art. 42 voltarel ao assunto.

Acrescente-se que, uma vez que o conceito de invengdo livre se obtém
por exclusio, o art. 41 é espério. Poderia perfeitamente ser retirado.

Art. 42 — Salvo expressa estipulagdo em contrdrio, o invento
ou aperfeicoamento realizado pelo empregado ou pelo prestador de
servigos ndo compreendido no disposto no art. 40, quando decorrer
de sua contribuicdo pessoal e também de recursos, dados, meios
materiais, instalagdes ou equipamentos do empregador, serd de
propriedade comum, em partes iguais, garantido ao empregador o
direito exclusivo da licenca de exploragdo, assegurada do empregado
ou prestador de servigos a remuneragiio que for fixada.

§ 17 — A exploragdo do objeto da patente deverd ser iniciada
pelo empregador dentro do prazo de um ano, a contar da data da
expedicdo da patente, sob pena de passar & exclusiva propriedade
do empregado ou do prestador de servigos o invento ou o aperfei-
coamento,

§ 20 — O empregador poderd ainde requerer privilégio no
estrangeiro, desde que assegurada ao empregado ou prestador de
servigos a remuneracio que for fixada.

§ 3% — Na falta de acordo para iniciar a exploracdo da patente,
ou no curso dessa exploragdo, qualquer dos co-titulares, em igual-
dade de condicdes, poderd exercer a preferéncia, no prazo que dispu-
ser a legislacido comum.
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ANOTAGAO:

146. O artigo trata das invengdes mistas. Aos Tequisitos enunciados, hd que
acrescentar um ¢ esclarecer outro:

— em primeiro lugar, deve a invengéo referir-se & atividade econdmica do
empre%ador, tal como definida no estatuto ou no contrato social; assim, se, por
exemplo, a empresa ¢é fabricante de cimentos e a invengio diz respeito a mobi-
liario (suponha-se que o empregado usou material do empregador para fazer
os projetos de design, além de realizé-los durante o horério de trabalho), essa
invengao é livre porque a fabricacio de mobilidrio esta fora da linha de pro-
dugio do empregador; por outro lado, exige-se que a introdugio da invengdo
tenha uma relacio direta de causa e efeito com o aumento, guantitativo ou
qualitativo, da produgio ou com a redugdo de custos; admite-se, por exemplo,
como invengdo mista um aperfeicoamento de um trem de aterrissagem reali-
zado por empregado de uma empresa de transportes aéreos (cvidentemente,
desde que presentes os outros requisitos); admite-se também como tal, na
mesma empresa, o desenvolvimento de um programa de computador que faci-
lite o trabalho na marcacio de reservas; mas ndo serd considerada invengdo
mista (e sim livie) o desenvolvimento de computador — isto ¢, do equipa-
mento — para efetuar essa operagio — o que aumenta a eficiéncia da empresa
ndo é o computador, de forma direta, mas sim o programa que nele se coloca;

— estd pouco clara a expressio “contribuigio pessoal”; serd que ela significa
que a invenglo, quando decorrer de tarefa imposta pelo empregador, passa a
ser de Servigo? Aparentemente sim, mas temos que lembrar que o art, 42 dispée
sobre invengbes ndo compreendidas no disposto no art. 40; entéio, a imposicio
dessa tarefa pelo empregador iria forgosamente implicar uma alteragdo
unilateral do contrato de trabalho, com obvios prejuizos para o empregado —
prejuizos esses decorrentes da propria lei, pois se a invengdo for considerada de
servico, o empregado nio tem direito a qualquer outra remuneracio além da
estipulada no contrato; o que a expressio “contribuigdo pessoal” quer significar
é que o empregado tem que ter participado da fase inventiva, e ndo apenas da
pesquisa de dados ou da aplicagao de testes — é muito comum que, das equipes
de pesquisa, fagam parte uns poucos pesquisadores e um grande numero de
empre%ados administrativos, com meras fungdes de apoio; ora, estes emprega-
dos colaboram na realizacio de invengdes mas nio sdo, apenas por isso, inven-
tores, pelo que ndo poderio invocar o art. 42 em seu beneficio.

147. “A remuneragio que for fixada” nio é salirio mas sim prego pela explo-
racido de um direito de patente: consiste, portanto, em royalties. A fixagdo pode
(e deve) ser feita por contrato escrito, estipulando condigbes de pagamento.
Os royalties devem equivaler a metade do lucro que o empregador tem com a
exploragio do invento, a partir da sua efetiva integragio ao processo produtivo,
para céleulo dos quais devem ser deduzidos os custos com a exploragio (ma-
térias-primas, miao-de-obra, energia etc.) e as despesas com a aquisigdo e a
manutengio dos direitos (retribuicbes, anuidades, despesas com agentes de
patentes etc.). Se a invengio se destinar a reduzir custos, o Iucro auferido com
a inven¢do consiste no montante dessa redugio. Computam-se também nos
Incros os rendimentos obtidos com uma eventual licenga da patente a terceiros.
O pagamento deverd ser feito em parcelas (trimestrais, semestrais, ou como se
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estipular ), podendo o seu valor ser revisto periodicamente, dependendo da valo-
rizagio (ou desvalorizagio) do invento. Esse pagamento poderd ser efetivado
s6 a partir da expedigdo da carta patente, mas, nesse caso, os valores deverio
levar em conta o periodo de exploragio, se esta tiver ocorrido, anterior 4 expedi-
¢do. Em se tratando de invengiio niio patenteivel ou nio patenteada, os royalties
devem ser pagos a partir da exploragiio do invento.

148. Mais comum do que a co-propriedade ¢ a cessio dos direitos pelo empre-
gado no momento da admissdo no emprego. Trata-se, no caso, de cessio de bens
futuros.

Se a invengiio vier a ser realizada, ¢ por se tratar de cessio, devera o empre-
gador, apds a expedigio da carta patente {ou a partir do momento da utilizagdo
da invengio, se ela ndo for patentedvel ou patenteada), pagar os royalties no
montante equivalente a metade do valor da invengdo, de uma s6 vez, mas assis-
tindo ao empregado o direito de, posteriormente, pleitear a revisio desse mon-
fante,

Também por se tratar de contrato de cessdo, o empregado tem direito aos
royalties mesmo no caso em que o empregador nao explore a invengdo, Neste
caso, o preco a ser pago deve ter como referéncia o valor de mercado do invento
(isto ¢, aquilo que o empregador ganharia se explorasse, licenciasse ou ven-
desse a patente ). Impde-se esta solugdo porque, em havendo clausula de cessao,
nio dispde o empregado da “protecao” do § 19 (o termo protegdo vai entre
aspas porque a sua eficdcia ¢ muito discutivel).

149. A competéncia para a solugio de litigios sobre royalties é da Justica do
Trabalho.

Na hipétese de co-propriedade, a prescri¢io da agdo ¢ de cinco anos, con-
tados do vencimento de cada prestagdo (ma falta de estipulacio contratual, o
vencimento deverd ocorrer em perfodos anuais) — Cédigo Civil, art. 178, §
10, II.

Na hipétese de cessdo, a prescrigio é de vinte anos, contados da expedigao
da carta patente (ou do inicio da utilizagdo da invengiio, se esta nio for paten-
teavel ou patenteada} — Cédigo Civil, art. 177.

150. Aplica-se as invengdes mistas o disposto nos §§ 29 ¢ 3° do art, 40,

151. A invengdo mista é uma reminiscéncia das construgdes doutrinaria e juris-

* » ? a ¥ .
prudencial francesas que, presentemente, foi afastada da grande maioria das legis-
lagGes.

Com efeito, a férmula da co-propriedade, embora aparentemente justa, nio
tem qualquer viabilidade pratica, Como conseqiiéncia disso, os empregadores
geralmente desrespeitam os direitos dos autores de inveng¢des mistas ou, entio,
como tem ocorrido com freqiiéncia, estipulam a cessio futura no ato de admis-
sao do empregado, mediante inser¢io de cldusula no contrat, de trabalho.
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Art. 43 — Aplica-se o disposto neste Capitulo, no que couber, ds
entidades da Administragdo Piablica, Direta ou Indireta, federal, es-
tadual ou municipal.

JURISPRUDENCIA (relativa ao Capitulo XIV):

I — “Competéncia da Justica do Trabalho — Inventos do empregado.

— E a Justica do Trabalho & competente para julgar os dissidios em que o empre-
gado pede participagfio nos lucros obtidos pelo empregader com a exploragio de invento
seu, realizado no curso do contrato de trabalho, e que pertence a ambos por forca de lei”

TRT 3% Regifio — RO 1.940/72 — Rel, Juiz Alfio Amaury dos Santoes — 2% T, em
§-12-72 — LTr 37,353,

I1 — “Invengio de empregado no curso do contrato de trabalho, O direito do obrei-
ro & haver da empresa participagdo nos proveitos decorrentes da utilizagio do invento
por parte da empresa independe da concessio de patente por parte do 6rgio adminis-
trativo correspondente.”

TST — RR 1.518/74 — Rel. Min. Renato Machado — 2* T, em 17-9-74 — DJU, de
16-10-74.

IIT — “Competéneia jurisdicional. A Justica do Trabalho € competente para decidir
litigio, entre empregado e patrdo, sobre proveitos resultantes da utilizagio do invento
por uma das partes. Embargos nfio conhecidos.”

TSET — E-RR 1.518/74 — Rel. Min, Ary Campista — T. P., em 23-6-75 — DJU, de
8-9-75.

IV — “Inven¢fio do Obreiro — Deve integrar a sua remuneragio a utilizacho pela
empresa de invento do obrelro, que foi realizado sem qualquer participagio da empresa,
sem relaco com o contrato de trabalho, embora associado # natureza da atividade em-
presarigl.”

TRT 3% Regifio — RO 977/79 — Rel. Julz José Nestor Vieira — 2¢ T., em 23-8-79%
— DJMG, de 24-10-79.

CAPITULQO XV

Da Invencdo de Interessc da Seguranga Nuacionm

Art. 44 — O pedido de privilégio, cujo objeto for julgado de inte-
resse da seguranga nacional, serd processado em cardter sigiloso, nao
sendo promovidas as publicagbes de que trata este Cddigo.

§ 1 — Para os fins deste artigo, o pedido serd submetido a Secre-
taria-Geral do Conselho de Seguranga Nacional,

§ 29 — Ao Estado-Maior duas Forcas Armadas ceberd emitir pa-
recer técnico conclusivo sobre os requisitos exigidos para a concessao
do privilégio em assuntos de natureza militar, podendo o exame téc-
nico ser delegado aos Ministérios militarcs.

§ 3° — Néo sendo reconhecido o interesse la seguranga nacional,
o pedido perderd o cardter sigiloso.

Art. 45 — Da Eatente resultante do pedido a que se refere o art.
44, que serd também conservada em sigilo, serd enviada cépia @
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Secretaria-Geral do Conselho de Seguranga Nacional ¢ ao Estado-
Maior das Forgas Armadas.

Art. 46 — A invencdo considerada de interesse da seguranga na-
cional poderd ser desapropriada na forma do art. 39, apds resolugdo
da Secretaria-Geral do Conselho de Seguranca Nacional.

Art. 47 — A violacdo do sigilo de invengao que interessar & segu-
ranga nacional, nos termos do art. 44, serd punida como crime contra
a seguranca nacional.

ANOTAGAO:

152. Ver Domincues, Douglas Gabriel, Direito Industrial — Patentes, ob. cit.,
pags. 220-225.

153. Uma vez que esses processos tramitam em sigilo, em caso de contlito de
um pedido de patente com uma patente ja concedida — e igualmente mantida
em sigilo (art. 45) — ou com outro pedido em andamento, o requisito da novi-
dade devera ser apurado através do critério da interferéneia (v. nota 34},

CAPITULO XVI
Da Extingdo e da Caducidade do Privilégio

Art. 48 — O privilégio extingue-se:
a) pela expiragdo do prazo de protegio legal;

b) pela rentncia do respectivo titular ou seus sucessores, me-
diante documentagdo hdbil;

c¢) pela caducidade.

Art. 43 — Salvo motivo de forca maior comprovado, caducard
o privilégio, ex officio ou mediante requerimento de qualguer inte-
ressado, quando:

a) ndo tenha sido iniciada a sua exploragio no Pais de modo
efetivo, dentro de quatro anos, ou dentro de cinco anos, se
concedida licenga para sua exploracdo, sempre contados da
data da expedicdo da patente;

b) a sua exploragio for interrompida por mais de dois anos
consecutives.

Pardgrafo iinico — Ao titular do privilégio, notificado de acordo
com o art. 53, cabard provar ndo terem ocorrido as hipdteses previstas
neste artigo ou a existéncia de motivo de forca maior.

ANOTACAO:

154. Sobre os fundamentos da imposi¢io do énus da exploragio, v. notas
127-130. Sobre o conceito de exploragéio e de forga maior, v. notas 131 e 132.
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Sobre o conceito de abuso de direito em matéria de nio-exploragio de patentes,
v. nota 132.

155. “O Cédigo da Propriedade Industrial apresenta a licenga obrigatéria
e a caducidade como meios paralelos para punir o titular que nio explora o
objeto da patente. O terceiro interessado teria assim, passados quatro anos
da expedicdo da carta patente, » opgio: ou requerer a licenga obrigatéria ou
requerer a caducidade.

A Convencio da Unido de Paris, texto de Haia, em seu art. 59 dispde que
(alinea 22): “(...} cada um dos paises ter4 a faculdade de adotar as medidas
legislativas necessarias & prevengio dos abusos que puderem resultar do exer-
cicio do direito exclusivo conferido pela patente, por exemplo, por falta de uso
efetivo”. (Alinea 3*): “Essas medidas ndo poderdo prever a caducidade da
patente, a nio ser que a concessio de licengas obrigatérias nio seja suficiente
para prevenir esses abusos”.

Segundo noticia que nos di Rouier (Traité de la Propriété Industrielle,
Recueil Sirey, Paris, 1954, 2° vol., pags. 322 e ss.}, no texto primitive da Con-
vencdo e nas conferéncias de revisio foi mantida a regra que permitia aos
paises da Unido admitirem em suas legislagdes a caducidade por falta de explo-
ragio da patente, e as regras introduzidas pelo direito unionista (prazo con-
cedido ao titular, auséncia de causas legitimas de inagéio) ndo contrariavam
o funcionamento do sistema e, alids, tinham sido adotadas espontaneamente
rum expressivo nimero de leis nacionais.

Na Conferéncia de Haia (1923) a situacdo mudou. O Bureau de Berna
propés um novo texto para o art. 59, em cuja reda¢io a caducidade cedia defi-
nitivamente o passo em favor da licenga obrigatéria.

Atendendo-se a reivindicagio da delegagio dos Estados Unidos, cuja legis-
lagdo ndo estipula se(%t:er o 6nus de explorar, a Conferéncia, invocando o exem-
plo da lei britinica, chegou a uma redacfo conciliatéria.

Passamos a citar ROusIER:

“Por um lado, suprimiu-se, no art. 5%, a 2% alinea que vigorava desde a
criagio da Unido, e em virtude da qual “o titular da patente ficava sujeito a
obrigagiio de explorar a patente” nos paises da Unido que impunham essa obri-
%ag&o, sob pena de caducidade apés trés anos de nio-exploragio, sem motivos
egitimos para essa inagio. A 2% alinea passava a ter a scguinte redagdo (ji
transcrita acima). Assim, o direito unionista, inspirando-se no sistema anglo-
saxdo dos abusos do direito de monopélio, orientava os legisladores dos paises
da Unido, se quisessem atribuir a este sistema toda a sua amplitude, a tomar
medidas do género daquelas que o direito inglés previra, e vale dizer, conde-
nando este ou aquele caso particular de abuso; ele limitava-se a enunciar o
tnico caso entdo tradicionalmente visado, o caso de falta de exploragio da
patente, o qual era expressamente indicado como o mais tipico desses abusos.

A 3% alinea do texto do art. 59 prosseguiun da mesma maneira (j4 trans-

crito). Esta alinea é mais complexa do que a precedente, pois ela contém na
realidade duas propostas distintas: uma, segundo a qual a licenga obrigatoria é
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a sangio normal do abuso, outra, segundo a qual a lei nacional nie poderia
admitir a caducidade da patente a ndo ser no caso em que a concessio de
licenca obrigatéria seja arma insuficiente contra os abusos (idem, pig. 327).

Mais 4 frente o insigne tratadista francés lembra que o texto da revisio
de Londres (4 qual o Brasil ndo aderiu}, de 1934, veio esclarecer e precisar
o sentido do texto da Conferéncia de Haia, Estipulava o texto de Londres
que nenhuma agio de caducidade ou revogagio de uma patente poderia ser
interposta antes de expirado o prazo de dois anos contados da concessio da
primeira licenga obrigatdria,

MarreLY afirma, a respeito, que, independentemente da questio de prazo,
os dois textos convencionais tdm o mesmo sentido: “QO Bureau Internacional, na
época, propunha a supressio pura e simples da sangio da caducidade. Nao se
conseguiu nunca obter um acordo sobre este ponto. Entdo, em Haia e em Lon-
dres, chegou-se, como sempre, a uma solugio conciliatéria que ¢ a seguinte:
a2 caducidade nio é suprimida, mas ela nio passa de uma sangio subsidiaria.
A sangdo principal sera a licenga obrigatéria, e a caducidade nio poderd ser
decretada a nio ser que, em primeiro Jugar, uma licenga obrigatéria tenha sido
j& concedida e, em segundo lugar, essa licenca obrigatoria se revele insuficiente
para remediar os abusos decorrentes da falta de exploragio” (MatnELY, Paul,
“Convention de Paris — Questions particuliéres concernant les brevets et les
marques”, Cours des BIRPI de Propriété Industrielle, Genebra, 1965, Ed. BIRPI,
pag. 30).

Segundo o texto convencional, a licenga obrigatéria e a caducidade sio
complementares, nio paralelas, sé podendo esta ser decretada se aquela for in-
suficiente — por exemplo, quando também o licenciado nio explora a patente.

O Cédigo, por conseguinte, viola o texto da Convencio.

Tem o INPI aplicado a lei interna por entender, primeiro, que a Conven-
¢iio permite que os paises adotem as medidas legislativas que acharem neces-
sarias e, depois, que nio é suficiente a concessio de licengas obrigatdrias para
prevenir a falta de exploracio.

Na realidade, a Convengiio limita a faculdade de adogio de medidas ten-
dentes a prevenir os abusos. Os paises poderio, por exemplo, exigir do titular
que comprove de dois em dois anos 0 uso da patente, sob pena de ser progres-
sivamente aumentada a respectiva anuidade. Mas, especificamente quanto 4 ca-
ducidade, ela fica condicionada a uma prévia (e insuficiente) concessio de li-
cenga compulsoria.

L regra de interpretagio dos tratados a anilise em conjunto de suas partes,
de vez que elas se completam. O INPI deixou de cumprir essa regra ao extrair
isoladamente a 2? alinea do art. 52 da Convengio da Unido de Paris, omitindo
a 3% alinea. Por outro lado, ao invocar o segundo argumento, o INPI esta,
a priori, condenando ao fracasso o sistema de licengas obrigatérias e facilitando
a caducidade, o que ofende o espirito e a letra do texto convencional que dava
entio seus primeiros passos num sentido liberalizante.
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A nosso ver, a alinea 3* do art. 5" da CUP significa que a san¢io bésica
a ser cominada ao titular que ndo da um fim socialmente econdémico a patente
é a licenca obrigatoria; a caducidade ¢ sanc¢io secunddria, s6 aplicidvel no easo
de aquela falhar (guando, noutro exemplo, o titular se recusa a fornecer o
know-how complementar ao requerente da licenca obrigatéria})” {CarvaLHo,
Nuno T. Pires de, “Aquisicio e perda dos direitos de patente”, cit., pags., 25/27).

156. Mas serd que esti vedada a aplicagio do art. 49, dentro do sistema juri-
dico brasileiro?

A anilise que eu fazia no texto transcrito, e gue sustentava a resposta afir-
mativa a essa questio — e eu penitencio-me hoje por isso -, peca pela sua res-
trita perspectiva, pois limita se ao cotejo da norma legal com a convencional.
Entretanto — e foi nisso que errei —, esqueci-me de ir procurar o embasamento
ideoldgico do art. 49 e que, como nio poderia deixar de ser, estd na Constitui-
¢io Federal.

Qual é o tratamento ideolégico da patente?

Por um lado, assegura-se o favor legal ao inventor, no capitulo referente
aos Direitos € Garantias Individuais. Mas, por outro lado, a patente, enquanto
fator monopolizante, integra a ordem econdmica e esta “tem por fim realizar
o desenvolvimento nacional e a justiga social” (caput do art. 160). Os principios
ideol6gicos especificos aplicaveis & patente estio também expressos no art. 160:
fungio social da propriedade (inciso III) e repressio ao abuso do poder eco-
ndmico, caracterizado pelo dominio dos mercados, a eliminagio da concorréneia
e o aumento arbitrario dos lucres (inciso V).

Ora, viu-se que a patente niio se limita ao reconhecimento de um direito
individual. Essa era a perspectiva das revolugdes americana e francesa, e que
nio tem hoje qualquer correspondéncia na realidade sécio-econdmica. A patente,
pelo menos para os paises subdesenvolvidos, voltou as origens medievais e tor-
nou-se um instrumento de introdugio de técnicas estrangeiras — v. notas 127
e 128 (s6 que na Idade Média se outorgava a patente ao artesio estrangeiro,
como um privilégio pessoal, e hoje ela é concedida & invengio, isto &, 4 patente
nio interessa o fluxo de pessoas, mas sim o fluxo da tecnologia desincorporada;
a rigor, o privilégio me£eva1 referia-se ao conhecimento especifico do artesio
~ ao seu know-how —, enquanto que, hoje, know-how e invengio patenteada
sdo conceitos legalmente distintos, quando ndo opostos e até incompativeis en-
tre si).

E por que esse regresso as origens? E que, com a evolugio dos sistemas
de patentes, percebeu-se que essa ¢ a forma de a patente atender 4 ideologia
constitucional do desenvolvimento. O texto de Prnrosk, citado na nota 130, é
bem elucidativo a esse respeito: as patentes concedidas aos titulares estrangei-

ros ndo tém servido senfio A formacio de sdlidas reservas de mercado.

Haveria, pois, que tomar medidas legais que efetivasse a norma consti-
tucional. E essas medidas, constantes do Cddigo, sdo a licenga obrigatéria e a
caducidade.
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Ressalte-se, entretanto, um aspecto fundamental: a licenga obrigatdria, en-
quanto medida de politica econdmica, tem pouca economicidade, pois, por um
lado, nio tem sido utilizada (v. nota 135) e, por outro, nao tem evitade a néo-
exploragio. Prevalece, entao, a medida drastica da caducidade, a qual, para os
fins propostos, oferece muito mais vantagens. Por outras palavras, a caducidade
realiza mais cabalmente o preceito constitucional do que a licenca obrigatoéria.

Com isso nfio se nega a validade da licenca obrigatoria (enquanto ameaca,
ela nao deixa de apresentar vantagens); mas ela passa a ter muito mais econo-
micidade (aqui o sentido do termo ¢ o de eficicia na atuacio da norma consti-
tucional ), se for secundada pelo instituto da caducidade.

A regra, por ter cariter genérico, aplica-se também aos inventores nacio-
nais. Também para eles é imperativa a contribuigio ao desenvolvimento, por
meio da introdugio de suas invengiies no processo produtivo.

Que existe conflito entre o art. 49 do Cédigo e o texto da CUP, revisio de
Haia, isso nio deixa margem para ddvidas. Mas o art. 49 é medida legislativa
de atuacio do principio constitucional que subordina o sistema de patentes ao
objetivo maximo do desenvolvimento. O instituto da caducidade esté, pois, auto-
rizado pela Constituigao.

Portanto, ¢ conflito ¢ remetido para o conlronto entre o art. 5% da CUP e o
art. 160 da Constituicio federal — e, entre os dois dispositivos, este é, sem di-
vida, o que prevzalece.

JURISPRUDENCIA:

I — “Ds efeitos da declaracio de caducidade da patente de inveng¢fio nao retroagem,
sfo para o futuro.”

STF — RE 18.639 — Rel. Min. Orozimbo Nonato — Unédnime — 2% T, em 24-7-61 —
RF 141/137,

II — “Patente. Falta de prova de sua exploracéoc. Caducidade. Denegacio da ‘segu-
ranga’ requerida,

A falta de comprovacio do uso ou exploracéic da patente no Pais importa em ca-
ducidade. O processo titulado significa fabricacfio, nfo podendo ser substituido por sim-
ples aplicacfo de produtos importados.

De qualquer modo nao hé direito liquido e certo a ser protegido. Para apurar-se, re-
almente, se a versio defendida pela impetrante é a certa, por sua exata correspondéncia
a0 que consta do memorial, que instruiu o processo administrative, na necessidade de
exame aprofundado e confronto de fatos, o que, no entento, ndo se ajusta & sistemitica
do mandado de seguranga, Ademais, a empresa denunciante, sendo interessada legitima
no desfecho da causa, ndoc foi notificada devidamente.

Mantém-se assim a decisio de primeira instincia, que indeferiu ¢ pedido, ressal-
vando embora as vias ordinarias 4 impetrante.

TFR — AMS 77.879-RJ — Rel. Min. Amarflio Benjamim — Unénime — 2* T, em
13.8-76 — RTFR 55/184.

ITI — “INPI — Patente — Caducidade.

A exigéncia de averbacio do contrato de licenga para exploragéo de patente, prevista
no art. 30 do Cédigo da Propriedade Industrial, cinge-se 4 necessidade de se saber ¢ que
estd sendo contratado e o que deve ser transferido para o Pais em matéria de tecnologia
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A alegaciio da firma detenfora da patente, de estar a mesma sendo explorada por
ouirs empresa, sem licenca averbada, nio afasta a declaracfico de caducldade prevista

no art. 49 do mesmo Cddigo.

0O ato impugnado néc constitui viclacfo do art. 5° da Convencio de Paris, uma vez
que o decreto que a aprovou prevé a faculdade dos paises contratantes de adotar as me-
didas legislativas necessarias.

Apelo improvido, resselvadas as vias ordinarias.”

TFR — AMS 81.681-RJ — Rel. Min. Otto Rocha — Unénime — 1* T, em 3-3-79 —
DJU, de 19-3-80.

IV — “Propriedade Industrial. Ato do INPI que decretou a caducidade de patente
8 requerimento de terceiro interessade, por alegedo motivo de desuso. Aplicaciio & espé-
clie do art. 5° da Convengio da Unifc de Paris, aprovada pele Decreto n® 19,058, de 1828,
reproduzido o respective texio no art. 33 do C&digo de Propriedade Industrial (Lei n®
6.772/71). Mandado de seguranca concedido em primeira instdncia, por sentenca que se
reforma.”

TFR — AMS 81.111-RJ — Rel. Min. Américo Luz — Uninime — 6* T, em 18-8-80
— DJU, de 18-9-80.

V — “Propriedade Industrial. Administrativo. Patente para a produciio de maquina
de fabricar tubos. Caducidade, por falta de utilizagio da patente em escala industrial.
Caso em que nio se configura; ato administrativo meramente arbitririo. Se a patente
fol concedida sem qualquer especificagio quanio & escala em que deva ser explorada a
producéo do invento, resulta meramente arbitraric o ato administrativo que decretou
8 respectiva caducidade.”

TFR — AC 55.003-RJ — Rel. Min, Romildo Bueno de Souza — Por maioria — DJU,
de 19-10-81 — EJTFR 28/21.

VI — “Administrative. Propriedade Industrial. Convencio de Paris. Caducidade, Li-
cenga Obrigatdria, Contrato.

O CPI vigente, ao estabelecer a licenca obrigatéria, no seu art. 33, e disciplinar a
caducidade da patente, no art. 49, comportou-se de acordo com & faculdade de estabe-
lecer medidas legislatives tendentes a evitar o abuso do direito de exclusividade do in-
vento, estabelecida no art. 5° da Convengio de Paris; outrossim, a proibicio de caduci-
dade, a nfio ser que a licenga obrigatoria se mostre insuficiente pars aquele fim, ali es-
tatuido, nao significa que o Estado esteja obrigado a manter intocada uma patente sem
uso, até que expire sew prazo, impedindo-o de declarar-lhe a caducidade caso nenhum
interessado viesse a requerer licenca obrigatéria para sus exploracdo, vale dizer, a con-
cesséio de licenca, para ser eficaz, deve processar-se no prazo legal, antes que perface n
caducidade do privilégio do titular. No caso concreto, medein, entre a declaragdo de ca-
ducidade e o contrato de licenciamento, prazo superior ac do art. 49, a. Ineficdcia do
contrato nho escrito, na forma do art. 29 do CPL. Compstibilidade dos arts. 33 e 48 com
& Convengio de Paris bem como da legitimidade da exigéncia de averbagdo, preceden-
tes deste Tribunal e do Alto Pretério. Desprezada & averbagfo apresentada, Negou-se
provimento ao recurso voluntario.”

TFR — AMS 87.502-RJ — Rel. Min. Sebastifio Alves dos Reis — Unénime — 5 T.
em 7-6-82 — DJU, de 26-8-82, pag. 3134,

VII — “Administrativo. Propriedade Industrial. Privilégio. Caducidade da Lel n.?
5.772/71, arts. 33 e 49; Convencio de Paris, art. 5% 1 — Nfo tendo sido, no Pais, iniciada a
expleragio, de modo efetivo, no prazo de quatro anos, contados da data da expedicho da
patente, opera-se & caducidade do privilégio. A consumacio desse fendémeno, ha hipotese
que tal, ndo depende de concessfio prévia de licenca obrigatéria. A existéncis dessa ape-
nas desloca para cinco anos o prazo de caducidade. Auséncla de negativa de vigéneia do
art. 5° da Convencho de Paris, reproduzido pelo art, 33 do Cddigo de Propriedade Indus-
trial (Lei n® 5.772/71). 2 — Providos os recursos, inclusive a remessa ex officio.”

TFR — AMS 86.426-RJ — Rel. Min. Pedro da Rocha Acioli — Unénime — 5* T,, em
7-8-82 — DJU, de 18-9-82, pag. 8059,
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Art. 50 — Caducard automaticamente a patente se ndo for com-
provado o pagamento da respectiva amufdad’:I no praze estabelecido
no art. 25, ressalvado o caso de restauragdo, ou quando ndo for
observado o disposto no art. 116.

JURISPRUDENCTIA:

— “Administrative — Registro de Patente — Caducidade — Descumprimento de obri-
gacdo legal.

A exigéncia, para o estrangeiro, de manutencio de procurador, devidamente qualifi~
cado & domiciliade no Brasil, com vistas a assuntos pertinentes & Propriedade Industrial,
constitui regra legislativa, para cujo cumprimento néo ha necessidade de ciéncia, atra-
vés de publicagio de ato administrativo neste sentido. Aplica-se & espécie o principio do
art. 3¢ da Lei de Introducdo ac Coédigo Civil, Demals disso, ha provas circunstanciais
que atestam o conhecimento da impetrante de toda legislacfo a que se sujeita. Segu-
rance cassada.”

TFR — AMS 81.733-RJ — Rel, Min, William Patterson — Unénime — 2* T. — DJU,
de 21-5-80 — EJTFR 12/18.

Art. 51 — Até o mdximo de trinta dias apds a data da ocor-
réncia da caducidade por falta de comprovagao tempestiva do page-
mento da aenuidade e, independentemente de qualquer notificagdo,
poderd ser requerida a restauracdo da patente.

ANOTACAO:

157. Durante muito tempo discutiu-se se a possibilidade de restauragio se
estendia também aos pedidos de patente. A questio ja foi superada pelo TFR,
mediante a Stmula n® 7, abaixo transcrita, Acredito que o STF, que, em decisdes
anteriores, tomou posigSes contraditdrias, manterd a orientagio sumulada do
TFR.

JURISPRUDENCIA:

I — “C6digo da Propriedade Industrial. Arquivamento de pedido de privilégio de
invenciio, por falta de pagamento de anuidade. Pedido de restauracio tempestiva-
mente apresentacdo. Recurso extraordinario conhecide e provido.”

STF — RE 87.815-RJ — Rel. Min, Rodrigues Alckmin — Unanime -- 1* T., em
6-12-T — LEXJSTF 8/134.

II — “Cd6digo da Propriedade Industrial. Arquivamento do pedido de privilégio de
invencéio por falta de pagamento de anuidade. Inaplicagio das normas relativas &
caducidade de patente j& concedida. Seguranga denegada. Nio conhecimento do recurse
extraordinério.”

STP — RE 87.533-RJ — Rel. Min. Djaci Falcdo -~ Unféinime — 22 T, em 13-12-77
- LEXJSTF 10/191.

III — “O art. 51 do Cédigo da Propriedade Industrial (Lei n® 5.772, de 21-12-7D)
também se aplica aos pedidos de privilégio.”

TFR — Incidente de uniformizagio de Jurisprudéncia na AMS 76.580, T.P. em
8-11-79,

IV — “Propriedade industrial. Contagem dos prazos para pagamento das anuidades
do privilégio (art. 25, Lel n?* 5.772/71) e também para restauracho do dque j& tiver
caducado (arts. 50 e b1). Faz-se de acordo com os prazos hormais e de tolerfincia
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estipulados no Cédige, que nio se somam aos da Convengio da Unido de Paris, com
a redagfio de Hala, art. 5° bis, que somente atua ne outorga de prazos néo previstos
na lel local ou cujos aumentos se fagam necessirios. Precedentes do TFR (AMS

n.os 75.092/GB e 75.006/GB, 2* Twrms).”

TFR — AMS 84.458-RJ — Rel. Min, Evandro Gueiros — Unénime — 4* T, — DJU,
de 11-2-80 — EJTFR 9/17.

Art. 52 — Considera-se uso efetivo a explotagio comprovada,
continua e regular da invengdo em escala industrial, seja através de
produgdo pelo titular da patente, seja por produgdo através de con-
cessiio de licencas de exploragdo a terceiros, observado o disposto
no § 3¢ do art. 33.

Art. 53 — A decisdo sobre a caducidade por falta de uso efetivo
serd proferida apds decorrido o prazo de sessenta dias da notificagdo
feita ao titular do privilégio.

Art. 54 — Do despacho que declarar on denegar a caducidade
da patente por falta de uso efetivo caberd recurso, no prazo de
sessenta dias.

Pardgrafo sinico — A patente caird em dominio piblico quando
o ato que declarou a carﬁ:ﬂcidade ficar irrecorrido ou for mantido
em grau de recurso.
CAPITULO XVl
Da Nulidade ¢ do Cancelamento do Privilégio

Art. 55 — E nulo o privilégio quando:

a) seu objeto ndo observou as condigdes dos arts. 67, 10, 11 ¢ 12;
b) tiver sido concedido contrariando os arts. 92 ¢ 13;

¢) tiver sido concedido contrariando direitos de terceiros;

d) o titulo ndo corresponder ao seu verdadeiro objeto;

€) no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das pro-
vidéncias determinadas por este Cddigo, necessdrias & apre-
ciagdo e expedicdo da respectiva carta patente;

f) néo tiver sido observado o disposto no f 3?7 do art. 40.
Par'%mfo dnico — A nulidade poderd ndo incidir sobre todas
as reivindicages do privilégio.
ANOTAGAO:
158. Ver GaMa CerQUERA, Tratado, vol. 1], tomo I, parte II, pags. 278-2986.

Art. 56 — Ressalvado o disposto no art. 58, a argiiicio de nuli-
dade s6 serd apreciada judicialmente, podendo a competente agdo
ser proposta em gualquer tempo de vigéncia do privilégio.
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ANOTAGAO:

159. Apesar da redagio do dispositivo, note-se que, a rigor, ndo existe “vigén-
cia do privilégio” nulo. Isto, porque a declaragio de nulidade produz efeitos
ex tunc.

160. Precisamente porque a nulidade produz esse efeito, indaga-se da pos-
sibilidade de sua alegagio como matéria de defesa em agio de contrafagio.

Em se tratando de agio criminal, essa possibilidade é expressamente admi-
tida pelo art. 188 do Decreto-Lei n? 7.903/45.

Mas em se tratando de agio civel, e porque nio hi previsio legal expres-
sa, a jurisprudéncia a esse respeito estd longe da uniformidade.

A meu ver, a alegacio da nulidade em defesa deve ser também admitida
na acéo civel de contrafacio. E isso porque, para que o titular possa fazer
prevalecer os seus direitos, é preciso, antes de tudo, que eles decorram de um
titulo valido. Alids, as condicdes especificas da agio cominatéria em matéria
de patentes sio idénticas s da acio criminal: a existéncia de uma patente vé-
lida e a ocorréncia da contrafagio. £ o préprioc Cédigo de Processo Civil que,
no art. 301, dispde que, antes de discutir o mérito, deve o réu argiiir a carén-
cia de acdo, a qual se consubstancia na inexisténcia de pelo menos uma das
condictes da aciio (art. 267, VI).

Se a patente ¢ nula, falta ao seu titular a legitimatio ad causam — defesa
essa que, segundo o CPC, deve ser alegada em preliminar.

161. Apesar de o CPC nio conter norma cxpressa prevendo a possibilidade
da suspensdo cautelar dos efeitos da patente — norma essa que constava do
CPC de 1939, art. 333 —, apesar disso, dizia, a suspensdo ainda hoje é possivel,
como medida cautelar inominada (v. Jurisprudéncia, V).

JURISPRUDENCIA:

I — “Nio & oportuna a propositura de acio de nulidade de patente de modelo
de utilidade, quando ainda em curso procedimento administrativo com vistas ao can-
celamento er officio de patente. Ainda ha de se provar a existéncia de anterioridade
impeditiva -- falta de novidade — para a decretagio de nulidade.”

STF — RE 68.137 — MG — 13-8-70 — RTJ 55/500.

II — *“Propriedade Industrial, Acfio de nulidade de patente. Julgada procedente,
em primeiro gran, vieram os autos &o TFR, por forga de recurso de oficio.

— Pedido formulado pelo réu, ja em segunda instancia, de decretacho de nulidade
do processo, a partir da contestacho, visto ndo ter sido seu procurador intimado dos
atos processuais subseqiientes, ¢ mesmo ocerrendo com o INFPI, litisconsorte passivo.

— Intimado regularmente da sentenca desfavordvel, o réu ndo recorreu. Nio cabe,
na Instancis superior, vir alegar vieio de intimagdo, quanto a fase anterior do processa,
Pela natureza do pedido, dele néo se conhece,

— B, entretanto, suscetivel de conhecimento, no ambito do recurso de oficio, a
questdo relativa & nulidade do processo, porque o INPI ndo fora intimado para atos
processusis seguintes ac despacho saneador, nem inclusive deste e da sentenca.
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— Em linha de principio, hi de entender-se necessaria a intimac¢io do INPI, para
os atos do processo, em cargos de anulagio de patente por ele expedida. © INPI, toda-
via, nesses processos, nio defende o ato administrative, senfio na sua forma, isto 4,
quanto & regularidade do processo de concessio da patente. Ndo cabe ver qualquer
inferesse da Autarqule no sentido de defender a patente, no seu contetdo.

— No caso, 0 INPI, em resalidade, Teceben comunicagho oficial da sentencs, inexis-
tindo recurso veoluntdrio, ou qualquer manifestagdo sua.

— Nenhuma salegacdo de prejulzo ou de nulidade do INPI ou da Unifio federal,
em ambasg as Instincias.

— CPC, de 1939, art. 273, II. N&o possuia o estatuto processual anterior normsa
semelhante & do art. 247 do atual Cédigo de Processo Civil.

— Lei n® 5.772/1971, art. 21, § 29 parie final. Ressalva-se, ai, ao ser expedida &
patente, gqualquer responsabilidade do governo quanto & novidade ou & utilidade do in-
vento, Ora, na demands em exame, discute-se a falta do requisito essencial ds novidade.

— Recusade & segunda nulidade, nege-se provimento ao recurso de oficio pare
manter a sentenga.”

TFR — AC 36.080-RS — Rel, Min. José Nérl da Silvelra — Unénime — 3* T, em
19-4-7¢ — DJU, de 19-9-79, p&g. 6971 (republicagho do DJU, de 24-5-79).

IIT — “Agravo de instrumento, Problema de competéncia em agéo ordingria contra
o INPI. Aplica-se & espécie o critério territorial, mliado ao domicflio do ente juridico
(arts. 35, IV, C6d. Civil; e 100, IV, 4, do CPC), correspondente & sede ou mesmo ao
local onde exerca, de fato, 85 suas atividades. O INPI, embora tenha sua sede no DF
(Leil n? 5.648/70), funciona na cidade do Ric de Janeiro {(AC n® 19.178. DJ de 28-5-T4;
pAg. 3356; AI n° 38553/SP, DJ de 19-8-T7, phg. 5156; AL n® 36089-AL, em 21-8-78),
Agrave a que se (4 provimento.”

TFR — Agr. Instr. 40.533-RJ — Rel. Min. Evandro Gueiros Leite — Upénime —
4*T., em 11-4-80 — RTFR 83/19,

IV —"(..)

IIT — Embors ja expirado o prazo de vigéncia da patente, pode a sentenca decla-
rar & sua nulldede, negando efeito As pretensdes dela irradiadas. IV — O exercicio re-
gular da pretensdo legitimada pela patente concedida ndc importa em abuse de direito
nfic dando margem a perdas e danos em favor da ré.”

TFR — AC 53.078—RJ — Rel. Min. Carlos Madeira — Unanime — 4% T, em 28-5-80
— DJU de 10-7-80, pag. 5006.

V — “Propriedade Industriel. A¢io Ordiniria de Nulidade de Patente.
I — Julgamento antecipado da lide, & constituir cerceamento a defess da ré.

Agravo desta, de que néo se conhece, por nio haver sido langado nos respectivos
autos o despacho de manuten¢fio ou reforma da decisio agravada (art. 527, §§ 4.9 e 5.9,
do CPC). Matéria argiiida, também, como preliminar da apelacéo. Cabimento, por nfo
se configurar preclusfic (arts. 515, § 1%, e 516, da lel adjetiva).

II — Medida cautelar deferida em primeira instincia, para a suspensiio dos efeitos
do privilégio até final julgamento da acfo principal (arts. 796, 798, 801 e 804 do esta-
tuto processual). Sentenca mantida, no particular, A Iuz de seus préprios e juridicos
fundamentos.

IIT — Prové-se o apelo da ré nos autos principais, para reconhecer-lhe o direito
de produzir as provas por que protestou, anulando-se a decisfo recorrida.”

TPFR — Agr. Instr. 42.473-8SP — Rel. Min. Américo Luz — Unénime — 6* T, em
28-5-82 — DJU, de 19-8-82, pags. 7825/6. {(Com ementa idéntica, v. AC 70.183-SP e AC
73.980-5SP, idem, pags. 782T e 7828, respectivamente).
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VI — “Propriedade Industrial, Acfio de Nulidade de Patente (CPI, aris. 56 ¢ 57).
A prescricdo do direito de agfio, na espécie, nio é a regulada pelo Decreto n? 20.910/32
e pelo Decreto-Lel n® 4.597/42, de vez que o pleito se fere entre autora e ré, figurando o
INPI na relaciio processusl como assistente, ex vi legis, Sentengs reformada. Apelagdo
provida, para sfastar a preliminar e determinar o julgamento do mérito da causa.”

TFR — AC 73.690-RJ — Rel. Min. Américo Luz — Unénime — 6* T., em 16-8-82 —
DJU, de 30-9-82, pag. 9777,

VII — “Competéncia, Aciio anulatéria de ato do INPI — E competente o foro da
Secdo do Rio de Janeiro onde o ato foi praticado e a autarquia efetivamente se acha
sediads. Antecedentes do Tribunal (CC n% 3.196, 3.500 e outros).”

TFR — Agr. Instr. 43.073-SP — Rel. Min. Moacir Catunda — Unénime — 5* T,
em 30-8-82 — DJU, de 21-10-82, pag, 10692,

Sobre a possibilidade de se argiiir a nulidade em defesa, no Juizo Civel:
I — “Patente de Invencdo — Valor — Efeitos — Conseqilénelas.

A patente & expedida com presuncio “juris tantum” de sua legitimidade. Se o seu
portador age contra contrafatores podem estes repelir a acho mediante a afirmativa de
nko ser novo o invento, nem patentedvel”

TJSP — AC 201.969 — Rel. Des. Costa Leite — Undnime — 3* Cam. Civil, em
30-9-71 — RT 442/95.

1I — “Patente de Invencio — Nulidade — Argiiicio em defesa, no Juizo Civel —
Tnadmissibilidade, Em defesa, no Juizo Civel, nio se pode argliir nulidede de patente
de Invencio.”

TJEP — AC 218.995 — Rel. Des. Syduey Sanches — Unanime — 3% CAm. Civil, em
22-11-73 — RT 463/78 (BEste mesmo acérdfo foi publicado também pela Revista de Di-
reito Mercantil, Industrial, Econdmico, Financeiro 17/71, com excelente comentario de
waldemar Alvaro Pinheiro, onde se faz referéncia a jurisprudéncia em sentido contra-
rio, inclusive do STF).

oI — “(..0

Patente — Nulidade — Debate em acdo de contrafagio — Admissibilidade Agravo
néo provido (...}

Cabe a formulacio de quesito sobre a nulidade de patente em agko de contrafacdo.”
TJSP — Agr. Instr. 10.260-1 — Rel. Des, Nogueira Garcez — Undnime — RT 550/85.

Art. 57 — Sdo competentes para promover a agio de nulidade
o Instituto Nacional da Propriedade Industrial ou qualquer pessoa
com legitimo interesse.

JURISPRUDENCIA:

— “Administrativo, Propriedade Industrial. Acfio ordinaria de nulidade de patente.
Legitimidade de agir. Simples comerciario ndo tem legitimidade para requerer nulidade
de patente, somente podendo fazé-lo quem detenha a condigho de concorrente da empre-
sa detentora do privilégio ou o INPI, ou gqualquer outra pessoa com legitimo interesse.
Autor carecedor da acdo. Confirrnacfio da sentenga, Improvimento do recurso.”

TFR — AC 52.277-SP — Rel. Min. Pedro da Rocha — Unénime — 5 T, em
21-6-82 — DJU, de 12-8-82, pag. 7556.
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Art, 58 — O privilégio poderd ser cancelado administrutivamen-
te quando tenha sido concedido contrariando o disposto nos arts.
67, 92 ¢ 13, quando ndo tenha sido observado o disposto no f 37
do art. 40, ou quando, no seu processamento, tiver sido omitida qual-
quer das providéncius determinadas por este Codigo, necessdrig @
apreciagdo e expedicdo du respectiva carta patente.

f 19 — O proeesso de cancelamento sé poderd ser iniciado den-
tro do praze de um ano, contado da concessdo do privilégio.

§ 2 — Da notificagio do inicio do processo de cancelumento,
o interessado terd o prazo de sessenta dias para contestagio.

§ 3 — A decisio do pedido de cancelamento serd proferida
dentro de cento ¢ oitenta dias contados da sua apresentagdo.

§ 4¢ — Do despacho que conveder ou denegar o cancelamento
caberd recurso, no prezo de sessenta dias.

ANOTACAQ:
162. O prazo estabelecido no § 1v deve ser contado a partir da notificacio ao
titular de que a patente ja foi expedida. Com efeito, antes da expedigio. nio
existem direitos de propriedade industrial; e, antes da notificagio, nio podem
os terceiros tomar conhecimento da expedicio. V. notas 86 e 87.

JURISPRUDENCTA:

1 — *“Propriedade Industrial. Pedido administrativo de cancelamento de patente,
Ultrapassado o prazo de 180 dias dentro do qual o pedide de cancelamento, a partir da
sua apresentaciio, deve ser decidido, nasce para o titular da patente o direitc de n#o
sofrer ¢ cancelamento administrativo, devendo o impugnante procurar a via judicial.
Interpretecdo, nesse sentido, do § 3° do art, 58 do Cédige da Propriedade Industrial,
Lel n® 5.772, de 21-12-71."

TFR — AMS 74.554-RJ -— Rel. Min. Décio Miranda — Unénime — 2% T, em
15-8-75 - Vor Legis 89/217.

II — “Propriedade Industrial — Cancelamento de Patente — Existéneia de Inte-
resse Piiblico — Procedimento.

A glegacio de existéncia de interesse publico nfe justifica prelerigho do processo
previsto no art. 58 da Lei n® 5.772, de 1971, porque ests, no art. 56, assegura em qual-
quer tempo o recurso Ao Judicidrio, uma vez preclusa a questio na esfera adminfairativa.”

TFR — AMS 85.092-RJ — Rel, Min. Justine Ribeirc — Unénime — 2* T, em
22-8-79 -~ Boletim de Jurisprudéncia ADCOAS, 1980, Emenda n® 70.043.

TII — “Propriedade Industrial, Cancelamento de Patente, Pedido Julgado Prejudicado
pelo INPI, Tendo o impetrante cumprido rigorosamente os prazos que lhe competin,

observar, nio € justo nem razoavel que seu pedido de cancelamento venha a ser pre-
judicado por erro confessado do INPI na contagem do prazo. Improvimento do recurso.”

TFR — AMS 82.627-RJ — Rel. Min. Wilson Gongalves — Uninime — 1*# T, — DJU,
de 22-2-30 — EJTFR 9/17.
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