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A TUTELA CAUTELAR DO DEPOSITO DE PATENTE
(Gazeta Mercantil) (Daniel Costa Lima da Rocha - Advogado do Siqueira Castro -
Advogados. Mestrando em Direito da Regulagéo e Concorréncia- UCAM)

Rio, 23 de junho de 2004 - O cerne deste artigo se situa na andlise da patente como
geradora, ou ndo, a partir do seu depodsito, de mera expectativa de direito para o
depositante ou se deriva verdadeiro direito subjetivo deste, passivel de protecéo judicial
em sede cautelar de busca e apreensdo contra o terceiro que vier desenvolver
comercialmente o produto do pedido de depédsito de patente. A despeito da forte corrente
doutrinéria que entende tenha o depdsito da patente apenas o conddo de gerar uma mera
expectativa de direito ao depositante,direito subjetivo que apenas viria se formar com a
concessao da carta-patente,0 que permitiria ao seu detentor a faculdade legal de ajuizar
acOes cautelares de busca e apreensdo na defesa da sua patente, creio, fundado na
classica doutrina civilista, de amplo cabimento na seara da propriedade industrial, que o
deposito da patente gera mais do que uma simples expectativa de direito ao depositante,
e sim verdadeiro direito subjetivo merecedor de protecao judicial cautelar. A indagacéo
qgue se faz neste trabalho é a de que, tal como o depdsito da marca, o depdésito da patente
também constitui direito subjetivo ao depositante? E o que ora se procurara responder
positivamente.

A principio, a falta de estrita previsao legal para este mister nos autoriza a dizer que o
detentor do pedido de depdsito de uma patente ndo possui "o direito de impedir terceiro,
sem o seu consentimento, de produzir, usar,colocar a venda, vender ou importar” (art. 42,
caput) "produto objeto de patente"(inciso |) ou "processo ou produto obtido diretamente
por processo patenteado" (inciso Il). Ao contrario do tratamento legislativo dado a marca,
em que ha previsdo legal do seu depositante "zelar pela sua integridade material ou
reputacdo” (art. 130, Ill), a Lei de Propriedade Industrial ndo afirma veementemente em
seu texto legal o direito deo detentor do pedido de depdsito de uma patente buscar a
protecdo de sua atividade inventiva através do ajuizamento de Acdo Cautelar de Busca e
Apreensdo de bens produzidos por terceiro, com base na mesma atividade inventiva,
novidade e aplicacdo industrial utilizadas pelo depositante.

Cabera-nos, neste artigo, responder afirmativamente que o depositante de um pedido de
patente é detentor do direito subjetivo de impedir que terceiro, sem o0 seu consentimento,
produza, use,coloque a venda, venda ou importe produto por aquele produzido que seja
objeto de pedido de depoésito de patente, para tanto nos servindo a exegese conjuntados
artigos 20, 40, 42 e 44 da Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1.996. E o remédio juridico apto
a satisfazer o zelo do detentor do pedido de depdsito da patente pode perfeitamente ser o
da Acéo Cautelar de Busca e Apreensao.

FRIEDRICH CARL VON SAVIGNY, acercado direito subjetivo como poder ou
dominio da vontade, pontificou: "se considerarmos a situacao juridica tal como nos
envolve e penetra por todas as partes na vida real, a primeira coisa que percebemos
€ 0 poder correspondente ao individuo concreto: um territério onde reina sua
vontade e domina com nossa conformidade. A este poder o denominamos um direito
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dessa pessoa, que significa 0 mesmo que capacidade:alguns o chamam direito em
sentido subjetivo” (SAVIGNY, System des heutigen ROmischen Rechts, tomo I,
1.841, § 4, p. 7 - negrito Nnosso).

BERNHARD WINDSCHEID prosseguiu sob o mesmo ponto de vista: "o direito
subjetivo é um direito a um determinado comportamento, conduta ou omissao de
uma pessoa ou pessoas que constituem o entorno do legitimado." (WINDSCHEID e
KIPP, Lehrbuch des Pandektenrechts, tomo 1,1.906, 8 37, p. 155 - negrito n0sso).

RUDOLF VON JHERING descreveu o direito subjetivo como um interesse
juridicamente protegido: "Ha dois momentos que informam o conceito de direito: um
substancial, em que reside a sua finalidade pratica, isto €,0 beneficio, proveito,
ganancia,que deve ser garantida pelo direitoje um formal, que comporta
simplesmente como meio com respeito aquele outro, é dizer, a protecao juridica. O
primeiro é o nucleo; o outro € a casca protetora do direito. Aquele por si s6 constitui,
exclusivamente,um estado de uso ou desfrute (interesse fatico), que a qualquer
momento pode ser excluido sem mais consequiéncias por qualquer que se encontre
em situacao de fazé-lo. Esta situacdo fatica deixa de ser casual ou de estar exposta
a desaparecer quando recebe o amparo da lei. Seu desfrute, ou as expectativas
deste, se convertem em algo assegurado: em um direito. O conceito do direito se
baseia na seguranca juridica do seu desfrute. Os direitos sao interesses
juridicamente protegidos.” (JHERING, Geist des romischen Rechts, tomolll/1, 5a ed.,
1.906, § 60, p. 339 - negrito n0sso).

Enfim, a par da doutrina classica civilista sobre direito subjetivo, ndo ha como
se desvencilhar da idéia de que a vontade humana, geradora do conhecimento que
resulta na criacdo de uma patente, produz direito subjetivo ao seu criador,
conferindo-lhe o poder de exigir "determinado comportamento, conduta ou omissao"
(BERNHARDWINDSCHEID) de todos aqueles que, com ele, interagem socialmente.
Como bem asseverava JHERING, o direito subjetivo tem em seu ndcleo, em sua
esséncia substancial, a ganancia (sentido ndo-pejorativo), o proveito, o beneficio
visado pelo seu titular, o que, transmitindo-se para a hipétese em exame, bem se
denota por parte do depositante do pedido de patente, de ver a sua criagcdo
intelectual possibilitando-lhe beneficios e proveitos entendidos sob variados prismas
(econbmico, prestigio pessoal, etc). De outro lado, ha a"casca" deste direito
subjetivo: a sua correspondente protecao juridica, inserindo-se nesta, naturalmente,
a tutela jurisdicional de natureza cautelar.

Entendo que a exteriorizacdo fatica da vontade humana, produtora do conhecimento
entranhado na patente, que pode se apresentar pelo seu mero depdsito, € o
bastante a legitimar o criador como detentor de um direito subjetivo. O objetivo de
auferir beneficios ou proveitosa partir de sua criagdo, advinda da manifestacédo de
vontade humana, por si sogera direito subjetivo a esta pessoa, assegurando-se a
esta o poder de exigir que terceiros tenham comportamentos ou condutas
respeitosas ao direito subjetivo do criador. E a "casca", a protecéo juridica do direito
subjetivo, a que aludia JHERING.
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A seguranca juridica do desfrute da criagdo humana objeto da patente deve ser
assegurada a partir da sua concepcao intelectual, portanto, antes da concessao da carta-
patente. Ora, se é certo que o direito subjetivo € uma "potestade juridica do individuo para
a defesa dos seus interesses”, segundo OLAF SOSNITZA, professor-adjunto da
Universidade de Beirute (SOSNITZA, Olaf. Derecho Subjetivo Y Exclusividad.
Contribuicion a ladogmatica de las indicaciones de procedencia geografica segun el
Derecho Aleman.Actas de Derecho Industrial Y Derecho de Autor, tomo XXI,
2.000,Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago (Espafia)), néo
hacomo conceber que o titular de um pedido de depdésito de patente ndo possa fazer uso
da protecao juridica do seu direito subjetivo. Outros sdo os fundamentos juridicos para o
cabimento da tutela cautelar do depédsito da patente,fazendo-se uso, inclusive de
liminares de busca e apreensdo enquanto ainda n&do concedida carta-patente ao
depositante.

O prazo de duragdo das patentes,como monopdlios legais, €, segundo o art. 40 da LPI, de
vinte anos para a patente de invencdo e de quinze anos para modelo de utilidade
"contados da data de depdésito”. O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual Relacionados com o Comércio - TRIPs, sendo o Brasil um dos seus
signatarios, em seu artigo 33, também prevé que "os paises membros devem conceder
patentes de invencdo por um prazo minimo de vinte anos contados da data do depdsito
do pedido” (FURTADO, Lucas Rocha. Sistema de Propriedade Industrial no Direito
Brasileiro, la ed., Editora Brasilia Juridica, 1.996,Brasilia, p. 102). Ndo se pretendendo
aqui questionar o aspecto do tempo de duracdo da patente, e sim 0 seu termo inicial,
como se Vé, a tutela das patentes brasileiras, em consonancia com o Acordo sobre
Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio - TRIPs 0
qual o Brasil € um dos seus signatarios, passa a existir a partir da data de depdsito do
pedido de patente, cuja data sera considerada a do recibo de entrega do pedido de
depdsito mesmo que irregular, porém, contendo "dados relativos ao objeto, ao depositante
e ao inventor", a teor do disposto no art. 21,caput, e paragrafo Unico, da Lei de
Propriedade Industrial. Pedidos de depdsito de patente brasileira passam a ser protegidos
pela Lei de Propriedade Industrial (Lei n°® 9.279/96) e pelo Acordo TRIPs, do qual o Brasil
€ um dos seus signatarios, a partir da data de recibo de entrega do efetivo deposito
mesmo que irregular, incompleto em sua documentacdo, porém observada a presenca
dos documentos "relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor”, na forma do caput do
art. 21 da Lei de Propriedade Industrial.

O art. 44 do citado diploma legal ndo estabelece taxativamente o periodo de
protecdo da patente como sendo exclusivamente "entre a data da publicacdo do
pedido e a da concessdo da patente".Em primeiro lugar, o referido dispositivo cuida
da protecdo legal conferida ao"titular da patente”, ndo se podendo crer que o
depositante que observa o disposto no art. 21, caput, e paragrafo Unico, da LPI,
nao possa ser encarado como tal. Ora, por que ndo se admitir que o "depositante
da patente" possa ser visto como o seu titular se o art. 40 da LPI prevé que a
patente vigorara a partir "da data do depdésito"? Em segundo lugar, é de se
observar que o artigo 44 da LPI ndo explicita em carater exaustivo que a protecao
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se dard em razao de "exploracao ocorrida entre a data da publicacao do pedido e a
da concessédo da patente". Ao contrario. O critério € meramente exemplificativo, de
citacdo de um periodo de tempo quando havera a protecdo do direito sobre a
patente "entre a data da publicacdo do pedido e a da concesséo da patente”. Alias,
indicio maior da protecdo conferida a patente a partir do seu depdésito, observadas
as particularidades do art. 21, caput, e paragrafo Unico, da Lei Regente, é a
presenca da palavra "inclusive" no texto legal do citado art. 44. "Inclusive", no
nosso entendimento, esclarece neste artigo um periodo de tempo co-existente, que
compreende entre a data do depdsito, observados os critérios do art. 21, caput, e
paragrafo unico, da LPIl, e o seu deferimento com o pagamento da retribuicdo
correspondente.

A boa-fé inspiradora do Direito de Patente, exteriorizada no art. 45 da LPI
("Derecho de Prelacion”),o principio universal da vedacdo egal ao enriquecimento
indevido (art. 884 do Novo Coddigo Civil), como instrumento de ataque ao
aproveitamento parasitario do esforco alheio, e os principios constitucionais do livre
acesso a Justica e da protecdo a propriedade intelectual (art. 50, incisos XXXV, XXII
eXXIX, da C.R.F.B.) também s&o argumentos fortes a corroborar nossa tese de
cabimento da Acdo Cautelar de Busca e Apreensdao como instrumento de protecéo
do depdsito da patente e da criacdo inventiva humana.

Porque ndo se admite que alguém possa se enriquecer indevidamente em
detrimento de outrem, nem tampouco possa existir 0 aproveitamento parasitario do
esforco intelectual alheio, merece protecdo o pedido de depdsito da patente em que
se observaram as formalidades do art. 21, caput,e paragrafo Unico, da Lei da
Propriedade Industrial. Assim se estara garantindo o exercicio de uma presunc¢ao
juris tantum de propriedade da criagao intelectual que merece ser protegida, a fim de
se assegurar justica e seguranca juridica as relacbes entre o criador ea criagao.
Com obediéncia ao principio constitucional do livre acesso a Justica, na forma do
art. 50, XXXV,da Carta Constitucional, € plenamente cabivel o ajuizamento de Ac¢les
Cautelares de Busca e Apreensdo de modo a proteger o objeto do pedido de
depdsito da patente, na busca de justica e seguranca juridica nas relacdes travadas
entre o depositante e sua criacdo. (Gazeta Mercantil) (Daniel Costa Lima da Rocha -
Advogado do Siqueira Castro -Advogados. Mestrando em Direito da Regulacédo e
Concorréncia- UCAM)
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