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O homem que pensa
Tem a fronte imensa
Tem a fronte pensa
Cheia de tomentos.

[.]

Ao homem que pensa
Pensamentos puros

O dia Ihe é duro

A noite Ihe é leve:

Que o0 homem que pensa
SO pensa o0 que deve

S6 deve 0 que pensa.
MORAES, Vinicius de. Para viver um grande amor. Rio de Janeiro: Mediafashion, 2008.
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RESUMO

MAIA, Livia Barboza. A responsabilidade civil do terceiro que contribui para a infragdo
a titularidade da patente. 2018. 136 f. Dissertacdo de Mestrado em Direito Civil.
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2018.

A presente dissertagéo trata de apurar a responsabilidade civil do terceiro que contribuiu
a infracdo da titularidade da patente sob a luz da metodologia civil-constitucional. Para
tanto, utilizou-se a responsabilidade civil do terceiro cumplice, bem como a doutrina da
tutela externa do crédito, para a extracdo de fundamentos e parametros concretos na
apuracdo da responsabilidade do terceiro que contribuiu a infracdo da titularidade da
patente. Outra fonte importante ao estudo cuidou da legislacdo estrangeira, tal como a
argentina, portuguesa, espanhola, alemé e estadunidense que regulam a fattispecie de
maneira minuciosa. Tendo em vista a obrigacdo, como padrdo de conduta esperado, de
que o agente empresario conheca o ramo no qual atua, este respondera de forma objetiva
pela violacdo juridica mesmo que tenha apenas contribuido a infracdo. Por outro lado, o
agente econdmico ndo empresario responderad de forma subjetiva e, portanto, para que
incida a responsabilidade deve se demonstrar prova de sua culpa na conduta infratora.

Palavras-chave: Responsabilidade Civil. Patentes. Infracdo a titularidade da patente.
Contrafacdo. Terceiro Cumplice. Responsabilidade Objetiva.

Solidariedade.



ABSTRACT

MAIA, Livia Barboza. The civil liability of the patent contributory infringement in Brazil.
2018. 136 f. Dissertacdo de Mestrado em Direito Civil. Universidade do Estado do Rio
de Janeiro. Rio de Janeiro, 2018.

This dissertation tries to determine the civil liability of the patent contributory
infringement in Brazil with inspiration of the civil-constitutional methodology.
Therefore, use the civil liability of the third party, as well as a doctrine of the external
protection of the credit, for an extraction of grounds and concrete of advance of the
responsibility of the third party in contributory infringement. Another important source
for the study took care of the foreign legislation, as well as the Argentine, Portuguese,
Spanish, German and American legislation that regulate the theme in a meticulous way.
Considering an obligation, as an expected standard of conduct, that the business agent
knows the branch in which it operates, it responds in an objective way for the legal
violation even if it is only contributed to the infraction. On the other hand, the non-
business economic agent responds in a subjective way, and therefore, in order for a
responsibility to be imposed, it must show proof of its fault in the offending conduct.

Keywords: Civil liability. Patent Law. Contributory infringement. Patent Infringement.
Third accomplice. Objective liability. Solidarity.
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INTRODUCAO

“[...] a propriedade mais se sente do que se
define.”!

A presente dissertacdo tem por propdsito abordar a Responsabilidade Civil do
terceiro que contribui para a infracdo da titularidade da patente. N&o se pretende
desconsiderar as peculiaridades dos diversos tipos de bens imateriais?, mas abre-se o
leque de estudo com a atual ordem juridica vislumbrando a existéncia de uma diversidade
de “propriedades 3. Deste modo, o termo propriedade passa a abarcar conceitos* mais
amplos do que aqueles tradicionalmente aceitos pelo Cadigo Civil.

Prop0e-se, desta forma, uma visdo antagonista daquela que toma como um dogma
a existéncia “do conceito inflexivel do direito de propriedade °.Tal como proposto por
Caio Mario, ndo se deve vislumbrar a propriedade como definitiva simplesmente pela
constatacdo de seu estagio atual. Ao contrério, a conjuntura social, econémica, politica,

religiosa etc. podera, ao longo do tempo, impor modificacoes®.

L PEREIRA, Caio Mario da Silva. InstituicGes de direito civil. Direitos reais: posse, propriedade, direitos
reais de fruicdo, garantias e aquisi¢do. Volume IV. Revisto e atualizado por Carlos Edison do Régo
monteiro Filho. 252 ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017, p. 74.

2 <A propriedade nfio constitui uma institui¢do tnica, mas o conjunto de vdrias institui¢cdes, relacionadas a
diversos tipos de bens. Nao podemos manter a ilusdo de que a unicidade do termo - aplicado a referéncia a
situacdes diversas - corresponde a real unidade de um compacto e integro instituto. A propriedade, em
verdade, examinada em seus distintos perfis - subjetivo, objetivo, estatico e dindmico - compreende um
conjunto de varios institutos. Temo-la, assim, em indmeras formas, subjetivas e objetivas, contetidos
normativos diversos sendo desenhados para aplicacéo a cada uma delas, o que importa no reconhecimento,
pelo direito positivo, da multiplicidade da propriedade” GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econbémica na
Constituicao de 1988. Sdo Paulo: Ed. Malheiros, 2010, p. 241.

3 “Portanto, situada a propriedade como relaco juridica complexa, melhor falarmos em propriedades do
que em um direito de propriedade ordindrio. O vocédbulo propriedades captura a pluralidade de
manifestacdes do fenémeno juridico, enquanto o termo propriedade € circunscrito a idéia fisica do bem de
raiz” FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. 62 Edi¢8o, Rio de Janeiro: Ed.
Lumen Juris, 2009, p. 171.

4ep fixacdo dos conceitos, exatamente por ndo ser histérica, pode variar de sistema para sistema,
bem como temporalmente, em um mesmo sistema, tal qual se d& com as regras. Os conceitos
derivam da rede axiol6gica do ordenamento juridico e existem para ele; nunca o contrario. O
historicismo é somente um de seus elementos, ndo sendo o principal” ARONNE, Ricardo.
Propriedade e Dominio. A Teoria Da Autonomia. Titularidades e Direitos Reais nos Fractais do
Direito Civil-Constitucional. 22 Edi¢do, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, p. 27.

> PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituices de direito civil. Direitos reais: posse, propriedade, direitos
reais de fruicdo, garantias e aquisi¢do. Volume IV. Revisto e atualizado por Carlos Edison do Régo
monteiro Filho. 252 ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017, p. 67.

6« g exemplo mais célebre: a propriedade. Quem de no6s pede licenca para entrar num supermercado,
como pedimos licenca para entrar na casa de alguém? Como foi que a "propriedade"” converteu-se
nisto que ai estd? Como foi que o capital transformou-se em propriedade exatamente igual a
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Tendo em vista essas breves consideracdes, o estudo tratara da responsabilidade
civil pela contribuicdo de terceiro na infracdo a titularidade da patente partindo da
premissa da legislacdo existente para a hipdtese, ou seja, o paragrafo primeiro do artigo
42 da Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial).

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro,
sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou
importar com estes propositos:

| - produto objeto de patente;

Il - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.
8§ 1° Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que
terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste
artigo.

O estudo, com influéncia do instituto alienigena estadunidense contributory
infringement (rectius, infracdo por contribuicdo), fard uma abordagem sob a oOtica da
responsabilidade civil brasileira, especificamente buscando aplicar parametros que se
mostrem adequados provenientes da responsabilidade civil do terceiro cumplice.
Considerando que a responsabilidade civil do terceiro cumplice jd possui certa
delimitacdo jurigena, buscara a dissertacdo a aproximacao desse estudo com a infragédo
por contribuicdo de terceiro a titularidade da patente.

O subsidio trazido do direito alienigena estadunidense se deve ao fato de que no
Brasil, em que pese haja previsao legal, o tema da infracdo por contribuicdo ainda nédo
ganhou vasto desenvolvimento. De outro lado, nos Estados Unidos da América a chamada

doutrina da infrac&o contributiva’ foi utilizada pela primeira vez em 18718, sendo que a

propriedade privada dos bens de consumo? E como é que isto estd sendo mudado? A historia pode
mostrar-nos que as coisas hem sempre foram assim: e ja ndo sdo como dizem muitos. Se falamos em
propriedade privada dos bens de producdo, mas sabemos que a propriedade ndo é uma coisa que existe
fora das regras que a constituem, entdo sabemos que o direito de propriedade ndo pode ser alegado da
mesma maneira quando estamos defendendo um cidaddo que tem sua casa invadida pela policia ou
por outros cidaddos e quando estamos defendendo uma unidade produtiva transnacional e monopolista
contra uma nova obrigagdo social que lhe ¢ imposta” LOPES, José Reinaldo de Lima. O Direito na
Historia. 42 Edicdo, Sao Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 6.

"CHISUM, Donald S. Chisum on Patents: a treatise on the law of patentability, validity, and infringement.
Newark: Matthew Bender & Company, Inc., 2005, p. 17-5.

&Wallace v. Holmes (1871) is the first case clearly recognizing that a person can be held to infringe by
making or selling an unpatented element for use in a patented combination or process.” CHISUM, Donald
S. Chisum on Patents: a treatise on the law of patentability, validity, and infringement. Newark: Matthew
Bender & Company, Inc., p. 17-5. Tradugéo livre: “Wallace v. Holmes é o primeiro caso que se reconheceu
claramente que uma pessoa pode ser considerada como infratora fazendo ou vendendo um elemento néo
patenteado para uso em uma combinag@o ou processo patenteado.”
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legislacdo vigente data de 1952. Ou seja, 0 tempo de experimentacdo no tema permitiu
que naquele pais a discussdo doutrinaria e jurisprudencial esteja mais amadurecida®.

J& o Brasil o tema surgiu no artigo 42, §1° da Lei de Propriedade Industrial datada
de 1996, através da Emenda Aditiva 139 do deputado Roberto Campo (PSD/RJ) e tratou
de suprir omissdo da legislagdo anterior!® (Codigo da Propriedade Industrial — Lei
7.903/1945%).

Ademais, em que pese a importancia da certeza — ou seja, 0 prévio conhecimento
—do dominio publico'?, a abordagem do presente trabalho estara centrada, se considerada
a perspectiva de uma linha temporal, na vigéncia do direito de exclusiva. Deste modo,
havendo dominio publico o uso por quaisquer terceiros seré livre e, portanto, ndo ha que
se falar em contrafacdo. Deste modo, a dissertacdo terd seu inicio tratando de uma
apresentacdo do que consiste a protecdo por patente, seja de invencdo ou de modelo de
utilidade. Na sequéncia, adentrar-se-a ao estudo sobre as infracdes as titularidades de
patente.

Ressalta-se que a pesquisa ndo se propde a analisar quaisquer outras formas de
infracBes, tampouco a conduta patolégica em si. Somente se perquirira aquelas
fattispecies em que ha a contribuicdo essencial de um terceiro para o vilipéndio da
titularidade do bem de produgdo. Para que se possa configurar e adequar a
responsabilidade civil dialogar-se-4 com a doutrina do terceiro cumplice e da tutela

externa do crédito — ambas tipicas dos direitos obrigacionais. Deste modo, se utilizara

%Para coibir tais violagdes surge o contributory infringement— instituto consagrado no direito norte-
americano resultado de construgdo jurisprudencial — que equipara a chamada contrafacdo indireta a direta.”
GARCIA, Balmes Vega. Contrafacdo de patentes: violagdo de direitos de propriedade industrial com
énfase na area quimico-farmacéutica. Sdo Paulo: LTr, 2004, p. 91.

10 DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentarios a lei de propriedade industrial: Lei n® 9.279 de 14 de
maio de 1996, modificada pela Lei n® 10.196 de 14.02.2001 (dou, 16.02.2001). Rio de Janeiro: Forense,
2009, p. 160-163.

1 Disponivel em http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/decreto-lei/1937-1946/Del7903.htm, dltima
visualizagdo em 03.02.2018, as 13:12.

12«30 simples facto de os objetos tutelados pelos direitos de propriedade intelectual se revelarem
susceptiveis de livre utilizacdo publica, por ter decaido a respectiva protecdo, deixando, nessa medida, de
se encontrar tutelados pelo regime especial de tutela decorrente da legislagdo sobre propriedade intelectual”
MONIZ, Ana Raquel Gongalves. O Dominio Pablico. Coimbra: Almedina, 2006, p. 278.
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seus fundamentos (boa-fé objetiva®® e abuso do direito'#) para a melhor compreensio no
somente da responsabilidade a ser aplicada, mas para que se possa apontar ainda as
condicBGes em que se verificara (i) a relacdo do contrafator direto e do terceiro, (ii) do
contrafator indireto e (iii) 0 momento de responder quanto aos danos.

A conduta desse terceiro sera, portanto, analisada pelo aspecto da
responsabilidade civil objetiva e, excepcionalmente sob o ponto de vista da
responsabilidade subjetiva. Dessa forma, hé a necessidade, a depender do caso em analise,
de a conduta ser qualificada através dos elementos tradicionais'® da responsabilidade
civil: fato, culpa’®, nexo de causalidade e dano. De outro lado, estando configurado o ato
antijuridico ou simplesmente “les&o a interesse juridico merecedor de tutela”’ passa-se
a verificagdo do nexo de causalidade e do dano.

Por fim, a dissertacdo tratara de apresentar parametros que devem ser preenchidos
para que o terceiro que contribuiu a infragdo responda civilmente por seus atos. Para tanto,
propde-se também a discussdo da ciéncia do ato de infracdo principal e da possivel
solidariedade quanto aos danos.

13 “Em estudo classico, José Luiz de los Mozoz, ap6s vincular o conceito de boa-fé aquele de fides

(confianga, fé, crenca), distingue a boa-fé subjetiva, fundada na convicgdo (no animus) de ndo prejudicar o
outro, ou de ndo praticar atos danosos, daquela objetiva, apresentada como norma da relagdo juridica
estabelecida. Isto €, como um comportamento socialmente apreciavel, independentemente de qualquer
indagacdo quanto a intengdo individual” FRANCO, Vera Helena de Mello. Teoria Geral do Contrato:
Confronto com o Direito Europeu Futuro.S&o Paulo: Editora RT, 2011, p. 82.

Y“Mutatis mutandi, “sdo notérias as dificuldades de se impedir o oportunismo, em virtude da fluidez das
fronteiras que separam o uso do abuso do direito” FORGIONI, Paula A. Teoria Geral dos Contratos
Empresariais. 22 Edicdo. S8o Paulo: Editora dos Tribunais, 2010, p. 188

PEREIRA, Caio Mario da Silva. Responsabilidade Civil. 112 ed. Atualizado por Gustavo Tepedino. Rio
de Janeiro: Forense, 2016.

18 «“Por tudo que até aqui se estudou, tem-se a certeza de ndo ser possivel afirmar j ter sido escrito o capitulo
final do instituto da culpa, bastando, para tanto, recordar os termos do artigo 186 do Cédigo Civil Brasileiro.
Com efeito, este dispositivo é a afirmacdo de uma clausula geral de responsabilidade civil subjetiva, o que
demonstra a atualidade do mesmo instituto” CALIXTO, Marcelo Junqueira. A culpa na responsabilidade
civil: estrutura e fungdo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 177.

Y TERRA, Aline de Miranda Valverde e GUEDES, Gisela Sampaio da Cruz. Consideracdes da exclusdo
do lucro ilicito obtido do patriménio do agente ofensor. Revista da Faculdade de Direito — RFD — UERJ,
p. 1-24. Rio de Janeiro, n° 28, dezembro de 2015.
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1. CONTORNOS CONSTITUCIONAIS DAS PATENTES

1.1 Conceito e Natureza Juridica

“O instrumental da titularidade de bens vai se
firmar como ponto nuclear de todo o direito
privado moderno, inclusive pela capacidade de a
racionalidade econbmica tudo submeter a este
instrumental”*®

A patente trata de um direito conferido pelo Estado que versa sobre o poder
juridico de exclusdo de terceiros na exploracdo de determinado conteudo tecnolégico.
Contudo, a lei brasileira (9.279/96) néo trouxe em seus artigos um conceito preciso do
que se possa entender por patente. Ao contrério, a fonte legislativa positiva tratou, apenas,
de especificar quais as bases minimas para que se obtenha a concessdo de uma patente,
bem como exemplificou alguns casos em que ndo se podera obter tal tipo de titularidade.

Sob outra proposta, de modo propedéutico, a Organizacdo Mundial da
Propriedade Intelectual — OMPI® sugere como conceito de patente “um direito de
exclusivo concedido para uma invencédo, que se trata de um produto ou um processo que
fornece, em geral, uma nova maneira de fazer algo, ou oferece uma nova solucéo técnica
para um problema”?°.Segundo a autarquia federal pertinente as concessdes, Instituto
Nacional da Propriedade Industrial — INPI, a patente trata de um “titulo de propriedade

18 CORTIANO JUNIOR, Eroulths. O discurso juridico da propriedade e suas rupturas. Rio de Janeiro:
Renovar, 2002, p. 59.

19 wp Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) ¢ uma das 16 agéncias especializadas da
ONU, criada em 1967, com sede em Genebra. A agéncia se dedica a constante atualizac&o e proposicao de
padrfes internacionais de protecdo as criagdes intelectuais em ambito mundial. Os exemplos mais
marcantes desta atuacdo sao o Tratado de Cooperagdo em Matéria de Patentes (PCT); 0 apoio ao Convénio
Internacional para a Protecdo de ObtengBes Vegetais (UPOV); o Protocolo de Madrid, para o registro
internacional de marcas; e as negociacdes relativas a harmonizacdo no campo de patentes e marcas e direito
de autor.” Disponivel em https://nacoesunidas.org/agencia/ompi/,tltima visualizagdo em 14.01.2018, as
18:24.

OTraducdo livre de: “A patent is an exclusive right granted for an invention, which is a product or a process
that provides, in general, a new way of doing something, or offers a new technical solution to a problem.
To get a patent, technical information about the invention must be disclosed to the public in a patent
application.” Disponivel em http://www.wipo.int/patents/en/,dltima visualizagdo em 14.01.2017, as 18:19.
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temporario “?'que confere exclusividade; enquanto para Denis Borges Barbosa seu
contetido tecnoldgico comporta um “uma solucao técnica para um problema técnico??”.

Muito ja se discutiu?®, principalmente no inicio do século XX, sobre a natureza
juridica da patente. Pode-se dizer que o debate travado se concentrou em dialogar sobre
(a) a esséncia proprietaria®* stricto sensu, (b) a natureza de monopolio®® e (c) a
caracterizagdo como exclusiva.

Sob a 6tica de um‘exclusivo temporario’ e afastando a referéncia aos monopolios,
estavam os utilitaristas que vislumbravam beneficios que justificavam a concessao das

patentes. Pois, diferente de monop6lios?, as patentes premiavam?’ os inventores pela

2L Disponivel em http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/arguivos/manual-para-o-depositante-
depatentes.pdf,tltima visualizagdo em 14.11.2016, as 19:26.

22 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdugdo a propriedade intelectual. 22 ed. e atual. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2010, p. 297. Disponivel em
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf, dltima visualizacdo em 26.11.2016, as
20:03.

23 “Durante os primeiros 50 anos do século XX, as discussdes na area do direito da propriedade intelectual
centraram na determinacdo de sua natureza juridica. O &mago da discussdo naquela época era encontrar a
melhor entre as diversas teorias que justificasse o sistema de protecdo as criagdes intelectuais,
principalmente a manutencdo do sistema de patente. Isso porque, durante o final do século XIX, a Europa
foi atingida por uma onda de liberalizagdo econdmica que objetivava romper todas as amarras comerciais
e monopdlios existentes para a promogdo do comércio internacional.” DIAS, José Carlos Vaz e. Aspectos
legais relativos & cotitularidade de invenc@es: o codigo civil e a lei de inova¢do em perspectiva. In Org.
BARBOSA, Denis Borges. Direito da Inovagdo: comentarios a Lei Federal de Inovacéo, Incentivos Fiscais,
Legislacdo estadual e local, Poder de Compra do estado (modificagdes a Lei de Licitagdes). 22 ed. ver e
aumentada. P. 343-366. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 345.

24«0 surgimento de novas e importantes formas de riqueza, diversas da imobilidria e muitas vezes
conflituantes com ela, estd na origem dos conceitos de propriedade comercial e industrial.” PRATA, Ana.
A tutela constitucional da autonomia privada. Coimbra: Almedina, 2017, p. 157.

% “Novos métodos de produgiio ou novas mercadorias, especialmente: as Gltimas, ndo conferem por si a
posicdo monopolista, mesmo se usadas ou produzidas por uma Unica firma. Os produtos decorrentes de um
novo método tém de concorrer com os fabricados de acordo com sistemas antigos e a nova mercadoria deve
ser promovida, isto é, criar a sua prépria curva de procura. De maneira geral, nem as patentes nem as
praticas monopolistas podem evitar essa situacdo. Mas o podem especialmente em casos de superioridade
espetacular do novo método, sobretudo se pode ser alugado, como ocorre com a maquinaria na inddstria de
calcados, ou no caso de novas mercadorias, cuja curva permanente de procura foi estabelecida antes do
prazo de caducidade da patente” SCHUMPETER, Joseph A. Capitalismo, Socialismo e Democracia. Rio
de Janeiro: Fundo de Cultura, 1961, p. 129.

%6 «“Tinha na Inglaterra o Rei, como é de imaginar, poder para concessdes dessa natureza, pois
era o arbitro do ordenamento juridico e podia muda-lo inteiramente, se e quando lhe conviesse.
Facultado lhe era aquinhoar de favores e regalias a tal ou qual individuo, quanto a uns ou outros
inventos, exigindo, ndo poucas vézes taxas pesadissimas. Nos séculos Xl e XI1I, fazia a Coroa,
com efeito, no exercicio da Real Prerrogativa, concessdes de cartas patentes de monopdlios as
guildas ou corporacdes e até, em alguns casos, individualmente a algumas pessoas. A primeira
patente para o estabelecimento de nova indUstria parece ter sido outorgada pelo Rei Eduardo 111
em 1331. Em 1376 algumas pessoas se viram aquinhoadas com patentes de monopolio para a
venda de vinhos doces na cidade de Londres. Sob os Tudors e os Stuarts chegou ao auge o abuso
do sistema de patentes concedidas a validos dos soberanos, com graves danos para a
comunidade” FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. O Estatuto do Estabelecimento e a
Empresa Mercantil - Sexto Volume. S8o Paulo: Saraiva, 1962, p. 438.

27 “Em terceiro lugar, considera-se universalmente justo que cada pessoa deva 'obter aquilo (seja um bem
ou um mal) que ela merece; e injusto que ela deva obter um bem, ou ser submetida a um mal que ela ndo
mereca. Essa é, talvez, a, forma mais clara e mais enfatica na qual a ideia de injustica é concebida de
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http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/arquivos/manual-para-o-depositante-depatentes.pdf
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criagdo de um bem e, a0 mesmo tempo, o fomento?® tecnoldgico traria impulsos positivos
ao desenvolvimento econémico da sociedade proporcionando o bem-estar social de todos.
Portanto, a retribuicdo na forma de exclusividade seria a forma mais justa, pois deixa a
prépria sociedade determinar o valor de recompensa. Assim quanto mais util a técnica
reivindicada, mais dinheiros as pessoas estariam dispostas a pagar por ela?®.

Sob a 6tica da “outorga de um exclusivo™® Ascensdo trata do tema de modo que
a exclusividade seria a forma de tutela dos direitos intelectuais Em que pese o
direcionamento inicial tenha sido aos Direitos Autorais o autor informa que a sua
proposicdo é aplicavel a todo o direito intelectual. A outorga conferida teria a finalidade
de compensar o autor por sua contribuicdo criativa. E, de outro lado, a sociedade
suportaria o 6nus da exclusividade em troca do acesso a contribuic&o.

O exclusivo, portanto, somente tem razdo de existir durante o lapso temporal
necessario para que haja a compensacdo do autor por sua contribuicdo. A ressalva do
autor quanto a necessidade de ndo ser conferido um exclusivo as obras que ndo entreguem
uma contribuigdo caminha no sentido de uma funcionalizagdo dos direitos intelectuais.
Pois indica ndo haver uma finalidade em si mesma na outorga da interdicdo do mercado,
ao contrario condiciona essa interdicdo a entrega de contributo a sociedade (que ap6s o
lapso temporal da exclusividade podera utilizar a criagdo sem que haja autorizacéo ou
pagamento de royalties).

Em que pesem as opiniGes acima expostas, a presente dissertacdo entende,
conforme Denis Borges Barbosa, que o uso da bem imaterial patente ndo ¢é afetado pelas
pequenas diferencas de cada instituto acima mencionado. Tampouco a infracdo, tema
principal a ser tratado, especificamente a infragdo por contribuicdo de terceiro, sofra
qualquer modificacdo entre tais classificacfes. Deste modo, adota-se, para 0 presente

estudo, 0 uso da expressio “propriedade concorrencial!.Alias, a adogdo da natureza

maneira geral” MILL, John Stuart. Utilitarismo. S&o Paulo: Escala, 2007, p. 66.

28 «A economia é, em esséncia, o estudo do incentivo: como as pessoas conseguem o que querem, ou aquilo
de que precisam, principalmente quando outras pessoas querem a mesma coisa ou dela precisam” LEVITT,
Steven D.& DUBNER Stephen J. Freakonomics. O lado oculto e inesperado de tudo que nos afeta.
Traduzido por Regina Lyra. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 18.

2 MALAVOTA. Leandro Miranda. A construcéo do sistema de patentes no Brasil: um olhar histdrico. Rio
de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.s 23-24.

30 ASCENSAO, José de Oliveira. Direito autoral. 22 edico, refundida e ampliada. Rio de Janeiro: Renovar,
2007, p. 03-04.

31 “No entanto, e fique isso claro, para os efeitos de nosso entendimento, as sutilezas de categorizagdo que
distinguem propriedade stricto sensu, monopdlios, exclusivas e outras no¢des anélogas ndo afetam o uso —
que entendemos adequado — da expressdo propriedade concorrencial, atribuida ao tipo de exclusividade
instituida no nosso direito para protecdo dos bens incorpdreos resultantes da producdo intelectual.”
BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade intelectual: uma introducao a propriedade intelectual,
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juridica da patente na forma de propriedade também prestigia o teor legal exposto na Lei
de Propriedade Industrial®? que dispds que sera conferido ao autor do invento o direito de
patente que garantira a propriedade.

Em se tratando, portanto, de uma forma de propriedade ha quem a enquadre na
forma de propriedade resoluvel®®. Para tanto, o advento do termo® seria o limite
cronoldgico estabelecido na Lei 9.279/1996 de vigéncia da patente, e, apds esse prazo,
estabelecer-se-4 o dominio publico® no qual toda a sociedade podera gozar da
tecnoldgica livre de prévias autorizagdes ou pagamento de royalties.

Ja no direito positivo portugués, admitiu-se a equiparacdo entre 0s regimes
juridicos da propriedade intelectual e dos direitos reais®. Para tanto, e afastando-se da
antiga discussao sobre qual seria a natureza juridica da patente, o artigo 1303 do Codigo
Civil Portugués®’equiparou de modo a conferir & propriedade industrial o tratamento
“como auténtica propriedade "%,

O deposito do pedido de patente trata, na pratica, de uma permuta® entre o titular

da patente e o Estado — um verdadeiro sinalagma. De um lado o inventor cria o invento,

bases constitucionais da propriedade intelectual, a doutrina da concorréncia, a propriedade intelectual
como um direito de cunho internacional, propriedade intelectual e tutela da concorréncia. Tomo 1. 12 ed.
28 tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 82.

%2 Brasil. Lei 9.279/1996. Artigo 6° Ao autor de invencdo ou modelo de utilidade sera assegurado o direito
de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condic8es estabelecidas nesta Lei.

33 “Na presente obra se adotara a perspectiva da patente de invencio (logo um locus patrimonial) enquanto
modalidade constitucional inserida dentro da matriz proprietaria movel, no seu viés imaterial e resollvel,
sem se olvidar da sua seara existencial atinente aos valores da personalidade.” BARBOSA, Pedro Marcos
Nunes. Direito Civil da Propriedade Intelectual. 32 Edigdo, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.

34 «A propriedade resoltivel é uma propriedade temporaria. O direito de propriedade tem natureza perpétua,
portanto, a temporariedade é uma excegdo.” MEDINA, José Miguel Garcia e ARAUJO, Fabio
Caldas.Cadigo Civil comentado. Sdo Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 846.

35 “Por tudo isso, parece-nos que a melhor qualificagiio para as obras em dominio piiblico é mesmo “bens
de uso comum do povo”, ainda que sujeita a certas particularidades,que ndo sio suficientes, entretanto, para
descaracteriza-la.” BRANCO, Sergio. O dominio publico no direito autoral brasileiro: uma obra em
dominio publico. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2011,p. 162.

% GERALDES, Anténio Santos Abrantes. Violagdo de direitos industriais e responsabilidade civil. In
Direito Industrial. VVol. VIII. Coordenado por José de Oliveira Ascensdo. P. 109-147. Coimbra: Almedina,
2012, p. 110.

37 Portugal. Cddigo Civil. Artigo 1303. 1. Os direitos de autor e a propriedade industrial estéo sujeitos a
legislacdo especial. 2. S&o, todavia, subsidiariamente aplicveis aos direitos de autor e a propriedade
industrial as disposi¢des deste codigo, quando se harmonizem com a natureza daqueles direitos e ndo
contrariem 0 regime para eles especialmente estabelecido. Disponivel em
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=775A1303&nid=775&tabela=leis&pag
ina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo, tltima visualizagdo em 15.01.2018, as 12:30.

% MOREIRA, Alvaro e FRAGA, Carlos (organizadores). Direitos reais: segundo as prelecdes de C.A. da
Mota Pinto. Coimbra: Almedina, 2010, p. 237.

39 «“Segundo a sua doutrina: o direito sobre bens imateriais tem origem na criagdo; pois, se é certo que o
trabalho constitui o fundamento da propriedade, a0 mesmo tempo que sua fonte originaria, toda criagdo
deve ser um modo de adquirir direitos sobre o objeto criado. Assim, o inventor, e 0 mesmo se diga do autor,
seria 0 primeiro a invocar esse principio para submeter a sua descoberta a apropriacéo exclusiva de que é
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deposita o pedido de patente junto ao INPI e ao final do procedimento administrativo,
havendo preenchimento dos requisitos, havera a concessao da patente ao titular. Ressalta-
se que inventor é aquele que cria o invento (ou seja, 0 sujeito de direito que resta
existencialmente vinculado a sua criacdo) e que o titular é quem goza dos liames
patrimoniais, por isso podem ser dois agentes diferentes. O deposito da patente devera
conter toda a descrigdo suficiente?®, de forma que um técnico no assunto seja capaz de
executar aquele invento.

Deste modo, a ‘troca’ acima referida se trata de disponibilizar a toda a sociedade
0 conhecimento (estado da arte) do invento, suficientemente descrito, para que, numa
verdadeira “contrapartida social ***, o Estado garanta a exclusividade da exploragdo por
um lapso temporal predeterminado. Superada a vigéncia da interdig&o, serd licita a todos
a utilizacdo do invento sem que seja necessario obter autoriza¢do ou pagar royalties.

Deste modo, atendendo ao que disp6s o Relatério do Conjunto da ONU-CNUCED
da OMPI, quando ja nos idos de 1975, definiram-se os trés fundamentos econémicos para
as patentes. Naquela oportunidade estabeleceu-se que o direito de exclusividade
conferido pela patente se justificaria por ser uma recompensa ao inventor“?,de modo a
encorajar a atividade inventiva para que, de outro lado, houvesse a divulgacdo da
invencao.

Sabe-se que a protecdo por propriedade industrial pode induzir, na pratica, uma
concentracéo de poder econdmico®® (quica poder de mercado) ao interditar um nicho por
hiato temporal determinado em Lei, em favor do titular dos direitos de exclusiva. No que
se refere as patentes, essa exclusividade conferida nada mais é do que uma san¢do

positiva**, uma forma de estimulo ao investimento em inovagdo. Concede-se a exclusiva

suscetivel” CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Volume I - Da propriedade
Industrial e do Objeto dos Direitos. 32 Edicdo, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 74.

40«As provas carreadas aos autos, corroboradas pelo laudo pericial, evidenciam que as patentes anulandas
apresentam insuficiéncia descritiva, deixando de atender ao disposto nos artigos 24 e 25 da LPI, uma vez
que a simples leitura das mesmas néo possibilita sua realizagdo por um técnico no assunto, ensejando, dessa
forma, a declaragdo de nulidade das mesmas" TRF-2, 12 Turma Especializada, J.C Aluisio Mendes, AC
2007.51.01.805602-0, DJ 05.12.2011.

41 SILVA, Miguel Moura e. Direito da concorréncia: uma introdugdo jurisprudencial. Coimbra: Almedina,
2008, p. 479.

42 Acredita-se ser mais apropriado destacar que a compensac&o se dirige ao titular e ndo, necessariamente,
ao inventor tendo em vista que este Gltimo pode ceder seus direitos patrimoniais e quem gozara da
recompensa sera o titular.

4 “Mas o problema da concentragio de riqueza nio se fica apenas pela assimetria de poder que tende a
gerar. A conversdo desse poder econdmico em politico pode ser vista como uma ameaca ainda maior ao
proprio sistema democratico.” SILVA, Miguel Moura e. Direito da concorréncia: uma introdugéo
jurisprudencial. Coimbra: Almedina, 2008, p. 11.

4<“por outro lado, vale lembrar que, lamentavelmente empobrecido pelo positivismo juridico, como
argutamente observou Miguel Reale, o elevado conceito juridico de sancédo, até mesmo por seu étimo,
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visando o sinalagma: o titular oferece a sociedade a descrigcdo de seu invento e, por um
periodo predeterminado, goza de um direito de propriedade sobre um bem de producao.

A Lei 9.279/1996, conforme ja exposto acima, ndo apresentou conceito definido
do que se entende como patente, mas hum movimento contrario, ela trouxe explicitado o
que ndo pode ser tido como patente. Enumerou-se de forma exaustiva: descoberta®;
teorias cientificas e métodos de matematicos; concepgdes puramente abstratas; esquemas,
planos, principios ou métodos comerciais, contabeis, financeiros, educativos,
publicitarios, de sorteio e de fiscalizacdo; obras literarias, arquitetonicas, artisticas e
cientificas ou qualquer criacédo estética; programas de computador em si; apresentacédo de
informacdes; regras de jogo; técnicas e métodos operatorios ou cirdrgicos, bem como
métodos terapéuticos ou de diagndsticos, para aplicacdo no corpo humano ou animal; o
todo ou em parte de seres vivos naturais e materiais bioldgicos encontrados na natureza,
ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo
natural e os processos bioldgicos naturais.

N&o obstante, as criacOes estéticas (obras literarias, arquitetbnicas, artisticas e
cientificas ou qualquer criacdo estética) podem vir a ser patenteadas se conseguirem
resolver um problema de ordem técnica e de forma técnica*®. O que se proibe é o
patenteamento pelo puro e simples carater estético, no entanto se a criacao for capaz de
cumprir 0s requisitos técnicos ndo subsistird o impedimento legal.

A lei trouxe, ainda, um segundo filtro que deve ser ultrapassado pelo objeto que
pretende ser patenteado. Enquanto no primeiro filtro a fonte normativa expde o que nao
é capaz de suprir 0s requisitos legais, o segundo trata de mera op¢do de politica publica.
O segundo filtro, deste modo, trata de proibir o patenteamento ainda que se trate de

invencdo ou de modelo de utilidade.

acabou reduzido a ideia de punicdo, entendido como mera aplicacdo da coacdo, perdendo-se muito da
potencialidade criativa do instituto, ao restringi-lo ao emprego exclusivo da administracdo imperativa e em
nada contribuindo para a exploracéo das ricas alternativas que abre o campo da administracéo consensual,
Cujo emprego permite 0 méaximo de sinergia na rica interacdo Sociedade-Estado. Em boa hora, a doutrina
contemporanea, ao redescobrir a natureza binaria da sanc¢ao, com ela restabeleceu o conceito de premiagéo
pela adimpléncia, como alternativa construtiva a alternativa polar da punicéo pela inadimpléncia, abrindo,
desse modo, um imenso espaco de aplicacdo as san¢Oes premiais no Direito Administrativo,
particularmente nas atividades, agora examinadas, de fomento publico”. MOREIRA NETO, Diogo de
Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 162 Edigdo, Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 578.

4 “pouillet, fundamentado em substantiva e caudalosa corrente doutrinaria, desenvolve o conceito de
invencdo, realgando as diferencas desta para com o conceito de descoberta. Citando Nouguier, leciona:
“difere da descoberta; a invengdo produz algo de novo e que ndo existia, mas que teria escapado a
observagdo.” GARCIA, Balmes Vega. Contrafacdo de patentes: violagcdo de direitos de propriedade
industrial com énfase na area quimico-farmacéutica. Sdo Paulo: LTr, 2004, p. 14.

4% BARBOSA, Denis Borges.Tratado da propriedade intelectual: patentes. Tomo Il. 22 edi¢do. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 1105.
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De acordo com a opcéo legislativa, ndo sdo patenteaveis: o que for contrario a
moral, aos bons costumes e a seguranca, & ordem e a salde publicas; as substancias,
matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificagdo
de suas propriedades fisico-quimicas e 0s respectivos processos de obtencdo ou
modificacdo, quando resultantes de transformacdo do nucleo atdmico e o todo ou parte
de seres vivos, exceto 0s microorganismos transgénicos que atendam aos trés requisitos
de patenteabilidade.

As patentes também foram previstas expressamente na Constituicdo Federal, no
artigo 5°, XXIX. Alis, o histdrico constitucional*’ de previsdo expressa sobre o0s
privilégios de invencdo ndo foi uma inovagdo da Carta Magna de 1988, sendo
textualmente prescrita desde Constituicdo Politica do Império do Brazil de 1824, artigo
179, XXVI1*, Ja naquela oportunidade tratou-se da patente enquanto propriedade com
privilégio exclusivo temporario.

O que se pode considerar inovagdo da atual Constituicdo foi a localizacdo da
disposicdo legal. A atual Carta trouxe a protecdo, disposta no Titulo II, Capitulo I, no rol
dos direitos e garantias fundamentais, especificamente nos direitos e deveres individuais
e coletivos.

A caracterizacdo da patente enquanto direito fundamental sofre criticas da
doutrina constitucionalista por entender que seu conteido ndo apresenta tal natureza® e
que caberia sua previsdo junto as regras e principios da ordem econdémica, na licdo de
José Afonso da Silva. Também Manoel Gongalves Ferreira Filho®! tratou do assunto,
ainda que a critica tenha sido feita as marcas aproveita-se o tratamento as patentes, de que
ja se prevé do rol dos direitos fundamentais a propriedade. Deste modo, poderia inclusive

haver uma redundancia no tratamento.

47 “Constitui¢des, como ¢é trivialmente sabido, ndo nos faltaram. Antes pelo contrario, nesta matéria temos
pecado mais pelo excesso do que pela escassez.” BARROSO, Luis Roberto. O direito constitucional e a
efetividade de suas normas. 92 ed. Rio e Janeiro: Renovar, 2009, p. 07.

48 Disponivel em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm,  Gltima
visualizagdo em 17.12.2017, as 15:41.

“49Brasil. Constituicdo Politica do Império do Brazil, de 25 de margo de 1824. Artigo 179. A inviolabilidade
dos Direitos Civis, e Politico dos Cidadaos Brazileiros, que tem por base a liberdade, a seguranca individual,
e a propriedade ¢ garantida pela Constituicdo do Império, pela maneira seguinte. XXV1. Os inventores terdo
a propriedade das suas descobertas, ou das suas producgdes. A Lei Ihes assegurard um privilégio exclusivo
temporaio, ou lhes remunerard um ressarcimento da perda, que hajam de soffrer pela vulgarisagdo.”
Disponivel em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm, Gltima visualizagéo
em 17.12.2017, as 15:41.

0 SILVA, José Afonso da.Curso de direito constitucional positivo. 92 ed. Sdo Paulo: Malheiros Editores,
1992, p. 250.

1 FERREIRA FILHO, Manoel Gongalves. Curso de direito constitucional. 38% ed. Sao Paulo: Saraiva,
2012, p. 1381.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm
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De outro lado, Denis Borges Barbosa® chega a cogitar que poderia haver alguma
razdo para o tratamento constitucional enquanto direito fundamental no caso da faceta de
direito existencial relativo a propriedade industrial (0 mesmo comentario o autor teceu
em referéncia aos direitos autorias). As facetas extrapatrimoniais sdo vinculadas,
somente, ao inventor/criador/autor, e ndo, necessariamente, ao titular, e trata, segundo
Ascarelli, de um direito de personalidade®, ou na acepgdo de Perlingieri, um valor
personalissimo®.

Na prética trata-se do direito de paternidade/maternidade de o inventor ser
nomeado como tal, mesmo nas hipdteses em que tenha licenciado®® ou cedido® seus
direitos patrimoniais sobre o invento. O que importa dizer que mesmo no caso de invento
realizado por empregado ou prestador de servigco, em que pese 0s criadores nao
titularizem os direitos patrimoniais®’, eles terdo resguardado o direito ‘moral’ de
paternidade/maternidade e, destarte, deverdo ser nomeados como inventores.

A protecdo do direito de paternidade®®/maternidade, como um direito existencial
do inventor, ¢ matéria que pode ter tratamento na forma da repersonalizac&o® do sistema

juridico. Nesse novo modelo o ser passa a ocupar o centro dos interesses legitimamente

52 BARBOSA, Denis Borges. Introducdo a Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p.
92.

SSASCARELLI, Tullio. Teoria dela concorrenza e dei Beni immateriali: istituzioni di diritto industriale. 32
ed. Mildo: A. Giuffré Editore, 1960, p. 665.

54 «A personalidade, portanto, ndo é um direito, mas sim, um valor (o valor fundamental do ordenamento)
e estd na base de uma série aberta de situagfes existenciais, nas quais se traduz a sua incessantemente
existéncia mutavel de tutela. Tais situagdes subjetivas ndo assumem necessariamente a forma do direito
subjetivo e ndo devem fazer com que se perca de vista a unidade do valo envolvido.” PERLINGIERI,
Pietro. O direito civil na legalidade constitucional. Tradugdo: Maria Cristina De Cicco. Rio de Janeiro:
Renovar, 2008, p.s 764 a 765.

%5 “cumpre observar que, na cessdo, total ou parcial, hi sempre transmissdo da propriedade de patente, 0
que caracteriza este contrato, distinguindo-o do contrato de licenga.” CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado
da Propriedade Industrial: dos privilégios de invengdo, dos modelos de utilidade e dos desenhos e modelos
industriais. Vol. Il. Tomo |. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. 22 tiragem. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 162.

%6 «A cessdo, entretanto, ¢ 0 modo usual da transferéncia dos privilégios de inven¢io.” CERQUEIRA, Jodo
da Gama. Tratado da Propriedade Industrial: dos privilégios de invencdo, dos modelos de utilidade e dos
desenhos e modelos industriais. Vol. Il. Tomo |. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa.
2% tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 161.

57 Brasil. Lei 9.279/1996. Artigo 88. A invencgdo e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao
empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execucdo ocorra no Brasil e que tenha por
objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos servigos para os quais foi o
empregado contratado.

%8 “Por se tratar de direito de personalidade, o direito ao nome de que goza o autor continuara protegido nos
termos do art. 12, paragrafo Gnico do CCB mesmo depois de a obra a que se refere ter entrado em dominio
publico. E ainda que ndo haja qualquer sucessor para proteger o direito ao nome do autor, este direito deve
ser defendido pelo Estado.” BRANCO, Sergio. O dominio publico no direito autoral brasileiro: uma obra
em dominio pablico. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2011, p. 190.

% FACHIN, Luiz Edson. Teoria critica do direito civil. 3% ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2012, p. 237.
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resguardados. E, desse modo, restaurando-se a ideologia iluminista® acerca da primazia
da pessoa. Alias, esse movimento faz com que importe menos ao Direito o status juridico
da pessoa — ou seja, sua posi¢do ou ndo de titular e proprietario — e mais a tutela de sua
dignidade, seus valores personalissimos. Desta forma € que se concebe a protecdo do
criador da tecnologia independente dos diretos patrimoniais advindos da concessédo de
uma patente.

Da anélise do tratamento constitucional da patente verifica-se, portanto, que o
tratamento conferido foi no sentido de um direito de propriedade temporario, ainda que
se tenha utilizado a nomenclatura de privilégio.

O tratamento legal através de denominacBes distintas, nas legislacOes
constitucional e infraconstitucional, entretanto, ndo apresenta contradigdes ou problemas
no estudo da natureza juridica. Na forma como ja exposto por Gama Cerqueira® a
categorizacdo pela simples forma como a lei denominou a patente ndo deve,
necessariamente, expressar que tal denominacdo se trata exatamente da natureza
atribuida. Sua assertiva se da através de duas explicacOes: se de um lado pode néo haver
a intencdo do legislador de definir o objeto com a denominacdo, de outro lado, ndo se
pode desconsiderar a constante evolucdo da ciéncia juridica em relacdo as suas
classificagoes.

Portanto, na auséncia de definicdo da natureza juridica da patente pelo legislador
a presente dissertacdo seguird com a adocdo da definicdo enquanto propriedade. N&o
olvidando que pode n&o haver o perfeito enquadramento® no disposto no artigo 1.228 do
Cadigo Civil, mas entendendo que hoje o Direito possui abertura para sistemas hibridos
ao inveés do anterior excludente. Dessa forma, a patente —também num prestigio do termo
utilizado pela lei especifica — atrai para si, no que couber, a natureza juridica de

propriedade e, por 6bvio, as limitacbes e a funcionalizacao.

60 «Talvez nos juristas ndo tenhamos plena consciéncia disso, mas ainda somos, em boa medida,
0s herdeiros e as vitimas da grande reducdo iluminista. "lluminismo significa ampliacdo da
capacidade humana de conceber e de reduzir a complexidade do mundo"” GROSSI, Paolo.
Mitologias Juridicas da Modernidade. Floriandpolis: Fundagdo Boiteux, 2007, p. 63.

61 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial. Volume I. Sdo Paulo: Saraiva, 1946,
p. 90.

62 «De fato, ndo ha como se negar as solidas razdes pelas quais é impossivel a aplicacio exegética do modelo
civil proprietario-classico para a patente de invencdo,nem que a submissdo de um regime administrativo de
concessdo publica poderia impor maiores obrigacfes ao ente privado concessionario — pela aplicacdo de
um regime publicista. Por outro lado, além das razdes acima expendidas, ha nitida vantagem do enfoque
do privilégio de invencdo como uma modalidade especial do direito da propriedade pelo fato de que, além
da funcdo social, somente os direitos reais seriam passiveis de usucapido.” BARBOSA, Pedro Marcos
Nunes. Direito Civil da Propriedade Intelectual. 32 Edicéo, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 58.
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1.2 Tipos de patentes previstos na legislacdo brasileira e a vigéncia temporal de cada

protecdo

“Ja os fatos ou situacdes que nele transcorreram
[tempo] e por ele se demarcam, estes sim, é que
sdo e podem ser erigidos em fatores de
discriminacéo, desde que, sobre diferirem entre si,
haja correlagdo légica entre o acontecimento,
cronologicamente demarcado, e a disparidade de
tratamento que em func&o disto se adota.”®

Vige no Brasil o sistema patentario que considera como propriedade dois tipos
distintos de inventos®*, quais sejam, o modelo de utilidade e a patente de invencéo.

Para que seja configurado um modelo de utilidade, segundo disposicdo legal, o
objeto deve ser de uso pratico®, suscetivel de aplicagdo industrial, com apresentacio de
nova forma®® ou disposicdo, que envolva ato inventivo®” e, ainda, deve resultar em
melhoria funcional no uso ou na fabricagdo. O objeto deve possuir formato
tridimensional, a exemplo de ferramentas, maquinario, utensilios, instrumentos etc.

A protecdo ao modelo de utilidade é conferida por 15 (quinze) anos contados da
data do depdsito. Sendo que ndo podera haver hipétese de a exclusividade viger por prazo
inferior a 7 (sete) anos contado da concessao, ainda que haja mora de responsabilidade

8 MELLO, Celso Antdnio Bandeira de. O conteldo juridico do principio da igualdade. Sdo Paulo: Ed.
Malheiros, 2010, p. 32.

8 “Invencdo ¢ a criacdo industrial maior, objeto da patente de invencdo, a qual, tradicionalmente, se concede
prazo maior e mais ampliddo de protegéio. Assim, invento é termo genérico, do qual invengdo ¢ especifico.”
BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual: Tomo II. Patentes. 22 ed. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2017, p. 1106.

8 «O modelo de utilidade, por sua vez, seria o equivalente a "pequena-invengdo”, ou seja, 0
aperfeicoamento da invencdo anteriormente registrada” Tribunal de Justi¢a do Estado do Cear4, 2* Camara
Civel, Des. Gisela Costa, AC 439-56.2002.8.06.0112/1, Protocolo 16.12.2005.

66«“A mera constatagdo de que o modelo utilidade apresenta nova forma com relagdo a outros objetos
presentes no mercado ndo é suficiente para fundamentar o registro de sua patente, pois o artigo 9.° da Lei
n. 9.279-96 apenas autoriza o deferimento de tal privilégio para o objeto de uso pratico que, além de
apresentar nova forma ou disposicéo, resulte também em melhoria funcional no seu uso ou fabricagdo. IV
— Se, consoante os termos do requerimento e do relatdrio descritivo, o objeto da reivindicacdo da patente
de modelo de utilidade ficou restrito apenas ao sistema de regulagem gradual de vazao em registros de gas,
o qual ja havia sido antecipado em uma patente de invencdo, inexiste fundamento para o deferimento do
privilégio com base nas alegadas melhorias funcionais decorrentes da melhor vedacdo do registro e do
carater mais célere e menos oneroso do processo de fabricagdo, as quais ndo foram reivindicadas
expressamente” TRF-2, 22 Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2003.51.01.512899-3, DJ
09.12.2010.

67«No caso da analise de um objeto funcional, com o objetivo de que este ou parte deste seja considerado
MODELO DE UTILIDADE, o referido objeto ter& de possuir o requisito de ato inventivo, ou seja, atividade
inventiva em menor grau de consisténcia”. TRF2, 1* Turma Especializada, JC. Aluisio Mendes, AC
1999.51.01.526157-0, DJ 30.09.2008.
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do INPI (8 unico, do art. 40 da LPI). Ao titular do modelo de utilidade sera conferido o
maior prazo dentre os dois critérios apresentados.

A patente de invencdo trata de bem incorporeo criado através de atividade
inventiva humana, pertencente ao campo da técnica, ndo podendo ser anteriormente
conhecido. A protecdo ndo trata da forma em si, mas do efeito técnico-funcional que pode
ser capaz de produzir. Exemplificadamente costumam ser objeto de patentes de invencédo
produtos industriais (compostos, composi¢des, objetos, aparelhos, dispositivos, etc.),
usos especificos e as atividades industriais (tais como 0S processos).

A protecdo a patente de invencao é conferida por 20 (vinte) anos contados da data
do deposito. Sendo que ndo poderd haver hipétese de a exclusividade viger por prazo
inferior a 10 (dez) anos contados da concessdo. Ao titular da patente sera conferido o
maior prazo dentre os dois critérios apresentados.

No que se refere a vigéncia temporal, necessario consignar o entendimento de
Pontes de Miranda®® de que ndo ¢é a propriedade industrial que é temporaria, mas tdo
somente o direito do titular de exclusividade. Segundo o doutrinador, ndo se trata de o
direito de propriedade expirar em sua duracdo, pois o direito ndo cessa, mas tdo somente
perde o titular a exclusividade que transmudara a sociedade como um todo.

Para que o Estado confira ao requerente a exclusividade advinda da concesséo da
patente, devera o requerente demonstrar que seu pedido de patente preenche alguns
requisitos legais, como 0s que se passara a expor. Para o modelo de utilidade, por

exemplo, exige-se aplicacdo industrial, novidade® e ato inventivo. Ja para a patente de

8 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Parte especial. Tomo XVI.
Direito das coisas: propriedade imobiliaria (bens incorpéreos). Propriedade intelectual. Propriedade
industrial. S&o Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1983, p. 333.

69«g4 que, pela Lei 9279/96, novidade diz respeito ao que ndo se encontra no estado da técnica, ou seja,
tudo. Entdo, o objeto criado que ndo estd no estado da técnica é considerado novo”. Se¢io Judiciaria Federal
do Rio de Janeiro, 35 Vara Federal, J. Guilherme Bollorini, AO 2006.51.01.50492-8, DJ 23.06.2010.
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invencéo exige-se, por exemplo’® aplicacdo industrial, novidade, atividade inventiva’ e
suficiéncia descritiva’. Ressalta-se que a novidade e a aplicagdo industrial sdo requisitos
comuns a ambos 0s tipos de patente.

O primeiro requisito a ser tratado sera a aplicabilidade industrial®, que deve estar
presente tanto na patente de invencdo quanto na patente de modelo de utilidade, exposto
no artigo 15 da Lei 9.279/199674, possuindo todo e qualquer invento que possa ser
utilizado ou produzido industrialmente. Neste ponto, Balmes Garcia” faz um
apontamento de imprecisdo legal, eis que o texto aponta que a utilizacdo industrial seria
da invencdo, quando, na verdade, deve ser do objeto fruto da invencdo. Portanto, com

inspiragdo no artigo 57 da Convencdo de Munique’®, a maneira adequada seria referir-se

Pela redagéo do artigo 24 da Lei 9.279/1996 entende-se que a lei brasileira adotou a exigéncia da presenca
da melhor forma de execucdo. O melhor modo foi também apontado no TRIPS, no artigo 29.1. “Patent
authorities may additionally require the applicant to indicate the best mode doe carrying out the invention
know to the inventor at the filing date or, where priority is claimed, at the priority date of the application
(Article 29.1). Thus, if there are several ways in which the invention may be put into practice, the applicant
can be required to disclose that which is most practicable. The ‘best mode’ requirement is optional, i.e.
Members have the choice of deciding whether or not to impose it on patent applicants.” TAUBMAN,
Antony; WAGER, Hannu and WATAL, Jayashree. A handbook on the WIPO TRIPS Agreement. Nova
lorque: Cambridge University Press, 2012, p. 100-101. Tradugéo livre: “As autoridades de patentes podem,
adicionalmente, exigir que o requerente indique o melhor modo de execucéo da invengdo conhecido pelo
inventor na data de apresentacdo ou, quando a prioridade € reivindicada, na data de prioridade do pedido
(artigo 29.1). Assim, se houver vérias maneiras pelas quais a invengdo pode ser posta em prética, 0
requerente pode ser obrigado a divulgar o que é mais praticavel. O requisito de "melhor modo" é opcional,
ou seja, 0s membros tém a opcdo de decidir se deve ou ndo impor aos candidatos de patente.”

*Da analise das provas apresentadas verifica-se que a patente anulanda guarda inimeras semelhancas com
0 objeto de outras patentes j& concedidas, revelando-se em um mero aperfeicoamento decorrente de maneira
evidente do estado técnica. Destarte, observa-se que a presente inovacdo nao envolve atividade inventiva,
ndo havendo fundamento para manutengdo do privilégio concedido” TRF-2, 5% Turma, Des. Vera Lucia
Lima, AC 199951010563124, DJ 12.08.2003.

"2«Consoante o disposto no artigo 24 da Lei n.° 9.279-96, o requerimento da patente devera descrever de
forma clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realizagéo por técnico no assunto, razdo
porque se revela correto o ato do INPI que invalidou registro antes deferido diante da posterior constatagdo
da auséncia de suficiéncia descritiva. Il — A Administracdo Publica deve pautar sua atua¢do nos termos da
lei (principio da legalidade), razdo porque o fato do INPI ter deferido, num primeiro momento, o0 registro
da patente, ndo representa dbice a que essa autarquia invalide tal ato diante da constatagcdo inobservancia
de um dos requisitos previstos na Lei n.° 9.279-96”. TRF-2, 22 Turma Especializada, Des. André Fontes,
AC 2010.02.01.005203-4, DJ 06.10.2010.

Entretanto, para a conclusédo de aplicabilidade industrial, necesséria a formulacéo do pedido de patente,
tenho que apenas os testes em Blumenau ja se faziam suficientes. Era saber que o invento funcionava e que
poderia ter aplicacdo industrial. Em que ambito isso se afirmaria (se regional ou nacional), isso ndo era o
escopo da patente, ndo se podendo inferir, portanto, que essa ampliagdo se relacionasse a um pré-requisito”
TRF-2, 13 Turma Especializada, J.C Marcia Helena Nunes, AC 1988.51.01.01382-0, DJ 02.05.2004.

" Brasil. Lei 9.279/1996. Artigo 15. A invencéo e o modelo de utilidade sdo considerados suscetiveis de
aplicacdo industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de industria.

S GARCIA, Balmes Vega. Contrafagdo de patentes: violacdo de direitos de propriedade industrial com
énfase na area quimico-farmacéutica. S&o Paulo: LTr, 2004, p.s 22-23.

6 A Convengdo de Munique trata de um tratado multilateral que criou um direito comum aos Estados
Contratantes em matéria de concessdo de patentes, chamadas patentes europeias. Criando, para tanto, o
Instituto Europeu de Patente. Disponivel em http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?uri=LEGISSUM:126056, tltima visualizagdo em 13.08.2017, as 20:46.



http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=LEGISSUM:l26056
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=LEGISSUM:l26056
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que a aplicacdo industrial ocorre quando o objeto da invencdo puder ser utilizado ou
produzido em qualquer tipo de industria.

Interpretacdo’‘antiga e que ja ganhou algum destaque na doutrina foi se o requisito
também néo obrigaria a uma utilidade. Para tanto, entendia-se que nao seria suficiente ser
a invencdo exequivel industrialmente, mas ela necessitaria ser util. Deste modo, a
invencao deveria servir a um fim e estar de acordo com a satisfagéo de necessidade visada
pelo inventor. No entanto, a finalidade ndo estaria relacionada com vantagens
econémicas, sucesso comercial do objeto da invencdo ou mesmo com licitude ou
moralidade.

Também como desdobramento da aplicabilidade industrial espera-se que invento
deva ser de solucdo plausivel, diretamente relacionada ao principio da realidade do
invento. A plausibilidade informa que sendo utilizados 0s mesmos meios na reproducao
do invento, o resultado devera ser sempre aquele certo e determinado’®.

Considerando, portanto, a aplicagdo industrial como requisito essencial estdo
excluidos de patenteabilidade os métodos que precisem da interferéncia humana para
serem completados, como, por exemplo, os métodos terapéuticos’®.

O segundo requisito trata da novidade. Para que seja apurada a novidade, requisito
disposto no artigo 11 da Lei 9.279/1996%° e que deve ser atendido tanto pela patente de
invencdo quanto pela patente de modelo de utilidade, é necessario que seja estabelecido
0 estado da técnica, que devera englobar tudo aquilo que esta disponivel ao conhecimento
do publico até a data do deposito da patente. Diz-se que a novidade deve ser global ou
absoluta, ja que apurada em qualquer tempo e em qualquer lugar.

O ato inventivo, descrito no artigo 14 da Lei 9.279/19968! e que deve ser atendido
somente pela patente de modelo de utilidade estara presente quando, nos termos do artigo
de Lei anteriormente citado, o invento ndo decorrer de maneira comum ou vulgar do

estado da técnica. Portanto, a modificacdo introduzida devera resultar em melhoria

" GARCIA, Balmes Vega. Contrafagdo de patentes: violacéo de direitos de propriedade industrial com
énfase na area quimico-farmacéutica. Sdo Paulo: LTr, 2004, p. 19.

8 DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentarios a Lei de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense,
2009, p. 56.

9 Brasil. Lei 9.279/1996. Artigo 10. VIII - técnicas e métodos operatdrios ou cirlirgicos, bem como métodos
terapéuticos ou de diagndstico, para aplicagdo no corpo humano ou animal.

8 Brasil. Lei 9.279/1996. Artigo 11. A invencdo e o modelo de utilidade sdo considerados novos quando
ndo compreendidos no estado da técnica.

81 Brasil. Lei 9.279/1996. Artigo 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um
técnico no assunto, ndo decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.
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funcional, numa natureza similar a atividade inventiva — a seguir apresentada — mas sendo
exigido um grau menor de inventividade.

A definicéo de atividade inventiva, descrita no artigo 13 da Lei 9.279/1996 e que
deve possuir a patente de invencéo, passa, necessariamente, por trés elementos®?, quais
sejam: o técnico no assunto; ndo decorréncia evidente ou 6bvia da invencdo e o estado da
técnica. Possui atividade inventiva toda invencéo que ndo decorrer de maneira 6bvia do
estado da técnica, sendo que o estado da técnica é ponto referencial que deve ser analisado
sob o ponto de vista do técnico no assunto.

Diferente da novidade que deve ser apurada sob o ponto de vista de apenas um
Unico® documento, a atividade inventiva pode restar ausente caso a juncdo de diversos
documentos aponte que aquela solugdo técnica ja seria esperada pelo técnico no assunto,
ndo configurando solucdo ndo dGbvia. Da mesma forma como na novidade, 0 marco
temporal para a apuracdo da ndo obviedade deve ser tudo aquilo que estaria acessivel ao
conhecimento publico na data do depoésito, ou na data da prioridade do pedido de patente
de invencéo.

A suficiéncia descritiva esta diretamente relacionada ao requisito da utilidade
industrial, pois somente através dela sera possivel a reprodutibilidade técnica da
invencdo. A revelacdo suficiente também é de suma importancia para que apos o periodo
certo e determinado de exclusividade toda a sociedade possa ter acesso a tecnologia sem
que, para tanto, seja necessaria autorizacdo ou mesmo o pagamento de royalties. Ou seja,
para 0 momento em que havera o dominio publico e o uso livre a toda a sociedade.

A exigéncia de requisitos basilares para a concessao da patente, titulo proprietéario
que ird gerar uma exclusividade temporéria, obriga ao titular a criacdo e, portanto, impede
que esteja a sociedade privada de conhecimento técnico presente no dominio publico. Na
forma como disposta na Constituicio Federal, em que pese conte com criticas®* por estar

no rol dos direitos e garantias fundamentais — precisamente no artigo 5°, XXIX — obriga-

8 GARCIA, Balmes Vega. Contrafagdo de patentes: violacéo de direitos de propriedade industrial com
énfase na area quimico-farmacéutica. Sdo Paulo: LTr, 2004, p. 29.

8“0 segundo ¢ o requisito da novidade. Alias, é uma exigéncia sempre ficil € isenta de duvidas: ou hd
uma fonte anterior Gnica na qual a invengdo é completa e eficazmente descrita, ou ndo ha essa Gnica fonte,
e assim ha a novidade patentaria.” BARBOSA, Denis Borges. Utilidade Industrial. Junho de 2015, p. 6.
Disponivel em
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/utilidade_industrial jun2015.pdf,  Ultima
visualizagdo em 11.08.2017, as 13:08.

8 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 9% ed. Sdo Paulo: Malheiros Editores,
1992, p. 250 e FILHO, Manoel Gongalves Ferreira. Curso de direito constitucional. 72 edi¢do. S&o Paulo:
Saraiva, 1978, p. 288.
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se o titular a entregar uma invencao que atenda o interesse social e 0 desenvolvimento

tecnoldgico e econémico do Brasil.

1.3 Modelo Poliédrico e a funcionalizacéo

“A rigor, para o direito civil-constitucional ndo
importa tanto se a Constituicdo é aplicada de
modo direto ou indireto (distingdo nem sempre é
facil). O que importa é obter a maxima realizagédo
dos valores constitucionais no campo das relagdes
privadas”®.

O Estado confere ao titular da patente a exclusividade para, em contrapartida, ter
com o deposito do pedido a revelacdo do contetido suficientemente descrito do invento.
No entanto, a relac&o juridica referente a exclusividade ndo se da somente entre o titular
e 0 Estado. A multiplicidade de relacdes pode ser traduzida pelo modelo poliédrico que
trata de demonstrar, na realidade, direitos de varios atores, podendo ser citado: direitos
do inventor (aquele que criou)®, do titular (aquele que possui os direitos patrimoniais da
patente), do Estado (quem conferiu a exclusividade), da concorréncia (que aguarda o
dominio publico para utilizar o invento) e dos consumidores (que tendem a estar
submetidos a praticas comerciais distintas no caso de haver exclusividade e no caso do
dominio puablico e, deste modo, possibilidade de pluralidade de ofertas).

Também sob o ponto de vista da analise econémica, a patente possui faceta diversa
da propriedade classica, em que tradicionalmente se estabelece “uma relacdo negativa

perante todos (o efeito erga omnes)”®. Inclusive por limitagdes mecanicas, na

8SCHREIBER, Anderson. Direito civil e Constituigdo. Sao Paulo: Atlas, 2013, p. 06.

86«L"ambito perciod nel qual sel ordinamento giuridico disciplina diritti sulle creazioni intellettuali & minore
di quello nel quale viene invece tutelatoilri conoscimentodella paternitadel creatore. Ché mentre questa
concerne tuttlele azioni e cosi tutti gliattidicrezioneintellettuali concerne solo quelle
chepresentinodeterminatirequisiti. E solo neiriguardi di determinate creazione intellettuali cheviene
prevista lapossibilitadiundirittoassoluto volto a precluderee a ognialtrol”utilizzazione della creazione
all’uopo identificata (o almeno a subordinarne 1 "utilizzazione a un compenso.” ASCARELLI, Tullio.
Teoria dela concorrenza e dei Beni immateriali: istituzion idi diritto industriale. 32 ed. Mildo: A. Giuffre
Editore, 1960, p. 298. Tradugéo livre: “Portanto, 0 dominio em que o sistema legal regula os direitos sobre
as criacOes intelectuais € menor do que aquele em que o reconhecimento da paternidade é protegido.do
criador. Embora isso diga respeito a todas as acdes e, portanto, todos os atos de invencao intelectual dizem
respeito apenas aos que atendem a certos requisitos. E somente em relagio a certas criagbes intelectuais
que a possibilidade de um direito absoluto é providenciada para impedir que o uso da criacdo seja
identificado para esse fim (ou, pelo menos, subordinar seu uso a compensagio).”

87 BARBOSA, Denis Borges.Tratado da Propriedade Intelectual: Tomo Il. Patentes. 22 ed. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2017, p. 1101.
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propriedade classica tem-se, segundo a classificagdo econémica, um bem rival e
exclusivo. A exclusividade é tida como presunc&o® iuris tantum, advinda do artigo 1.231
do Cddigo Civil, sendo vigente até que se prove o contrario®,

No entanto, em se tratando de patente, que segundo Denis Borges Barbosa trata
de uma relagdo poligonal®,hd uma relagdo distinta justamente pelo fato de serem
classificadas economicamente como um bem de ndo rivalidade e de ndo exclusividade.
Diferente da propriedade classica, na patente é possivel o uso concomitante por diversos
agentes, 0 que causara a infracdo quando se trata de uso ndo autorizado. Entretanto, pelo
carater da ndo exclusividade, ainda que haja o uso ndo autorizado, ou seja, ainda que haja
a infracéo o titular podera também continuar seu uso concomitante®?.

Segundo Asquini®, em sua analise da poliedria dos perfis da empresa, trata-se de
diferenciar, mas nao excluir, que dentro desse mesmo instituto hao de ser consideradas
facetas distintas. Para tanto, o raciocinio completo deve compreender as facetas
subjetiva/de titularidade, funcionais/ de exercicio, objetivas/patrimoniais e
institucionais/coorporativas®.

Como as demais propriedades, a patente deve estar funcionalizada de modo que
n&o seja tida como um fim em si mesma®*, apenas protegida em prol do titular/inventor.

A funcionalizagio® serve ao intuito de adequar a disciplina juridica de modo que haja o

8 «A presuncio pode ser definida como um juizo que a lei ou 0 homem faz sobre a verdade de uma coisa,
como uma conseqiéncia tirada de outra coisa. Essas consequéncias sdo fundadas nos acontecimentos que
de costume ocorrem: Pra esumptio ex e o quod pler um que fit (Cujacio, in part. ad tit. Cod. De proba. Et
praes.).” POTHIER, Robert Joseph. Tratado das Obrigag®es. Traducdo de Adrian Sotero De Witt Batista
e Douglas Dias Ferreira. Campinas: Servanda, 2001, p. 718.

8 PEREIRA, Caio Mario da Silva. InstituicGes de direito civil. Direitos reais: posse, propriedade, direitos
reais de fruicdo, garantias e aquisi¢do. Volume IV. Revisto e atualizado por Carlos Edison do Régo
monteiro Filho. 252 ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017, p. 77.

% BARBOSA, Denis Borges.Tratado da Propriedade Intelectual: Tomo Il. Patentes. 22 ed. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2017, p. 1101.

%Portanto, a utilizacio da informacdo niio pressupde necessariamente o uso exclusivo e {nico da
informagdo. J& com relagdo aos bens imateriais e, de qualquer modo, ndo identificdveis em uma res
corporea, foi especificado que eles «sdo suscetiveis de fruigdo multiplay” PERLINGIERI, Pietro. O Direito
Civil Na Legalidade Constitucional. Traduzido por: DE CICCO, Maria Cristina, Rio de Janeiro:Renovar,
2007, p. 961.

92 ASQUINI, Alberto. Perfis da empresa. Traducdo de Fabio Konder Comparato. Sdo Paulo: Revista de
Direito Mercantil, Industrial, Econémico e Financeiro, v.35, n. 104, p. 109-26. out/dez 1996.
SBARBOSA, Pedro Marcos Nunes. E-stabelecimento. S&o Paulo: QuartierLatin, 2018 (no prelo).

%4“Para tanto, deve ser observada a fungdo social da propriedade com o efetivo interesse do proprietario ou
sua comodidade e nunca como instrumento de capricho, vinganca ou com o fito de causar dano a outrem.”
MELO, Marco Aurélio Bezerra de. Curso de direito civil: direito das coisas. Volume V. S&o Paulo: Atlas,
2015, p. 109.

% BANDEIRA, Paula Greco. Fundamentos da responsabilidade civil do terceiro cimplice. Revista
Trimestral de Direito Civil - RTDC n° 30. Abril-junho. 2007. Rio de Janeiro: Padma Editora, p. 91.
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atendimento dos interesses em jogo, ainda que o ordenamento nao tenha disposto
exatamente sobre aquela questdo.

Caio Mério ao tratar do assunto, especificamente quanto a propriedade, informa
que a “ordem juridica abandonou a passividade que guardava ante os conflitos de
interesses”®® e, deste modo, passa a tutelar o interesse comum e n4o apenas o interesse do
proprietario como um ‘direito supremo’ sobre todos os demais.

No caso das patentes, a Constituicdo Federal ndo deixou restar dividas de sua
funcionalizacdo ao fazé-la na forma de uma clausula finalistica, que constituiu uma
inovacdo do atual texto. Deste modo, a constitucionalidade da exclusividade sobre o
contetido tecnoldgico patente somente seria atendida se observado o interesse social do
pais, se houvesse favorecimento do desenvolvimento tecnoldgico do pais e também do
desenvolvimento econdmico do pais.

A funcionalizacdo também fez parte do espirito da Lei de Propriedade Industrial
quando na exposicao de motivos®’ expds-se que o exercicio do direito da patente, direito
este que trata de uma contrapartida garantida pelo Estado ao titular, deve ser compativel
com o interesse publico. A funcionalizacdo da Propriedade Industrial se mostra uma
tendéncia da atualidade, em que o Direito emerge como meio de obtencéo da paz social®®e
ndo mais em sua funcdo de punigdes enérgicas e visando somente 0s interesses de
titulares.*

N&o se desconsidera o entendimento de parte da doutrina no sentido de que o
sistema de patentes funciona numa verdadeira mola propulsora de desenvolvimento e,
portanto, seria a patente essencial ao sistema de inovagcdo. Como demonstracdo dessa

proposi¢do informam que sdo os paises tidos como os mais desenvolvidos e 0s

%PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituicdes de direito civil. Direitos reais: posse, propriedade, direitos
reais de fruicdo, garantias e aquisi¢do. Volume IV. Revisto e atualizado por Carlos Edison do Régo
monteiro Filho. 252 ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017, p. 71.

7 «10. O anteprojeto incorpora diversas medidas de salvaguardas, permitindo o exercicio dos direitos
conferidos pela patente de forma compativel com o interesse publico. Assim, a contrapartida da prote¢do
assegurada pelo Estado ao inventor consiste no dever deste de explorar economicamente o objeto da
patente, de forma a permear na estrutura social, em beneficio da coletividade, ou efeitos da exploragao.
Admite-se, em consequéncia, a concessao de licencas compulsdrias nas situagcfes em que o objeto da
patente ndo esteja sendo afetivamente explorado e nos casos de interesse publico e de emergéncia.”
Disponivel em http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1996/lei-9279-14-maio-1996-374644-
exposicaodemotivos-149808-pl.html, Gltima visualizagdo em 13.08.2017, as 23:009.

% «Q direito ¢ também a arte ou virtude de chegar a solucfo justa no caso concreto. E de facto, dirige-se
em Gltima anélise & solucdo de casos concretos.”’ASCENSAO, José de Oliveira.O direito: introducéo e
teoria geral. 132 edicdo refundida, 5% reimpressdo. Coimbra: Almedina, 2011, p. 14.

% BARBOSA, Denis Borges. Por uma visao imparcial das perdas e danos em propriedade industrial. In
Grandes temas da atualidade: Propriedade Intelectual, inovacgao tecnolégica e bioenergia. Organizado por
Charlene Maria C. de Avila Plaza, Nivaldo dos Santos, Maria Cristina Vidotte Blanco Tarrega e Eriberto
Bevildqua Marin. P. 183-228. Goiania: Ed. PUC Goias, 2009, p. 184.



http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1996/lei-9279-14-maio-1996-374644-exposicaodemotivos-149808-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1996/lei-9279-14-maio-1996-374644-exposicaodemotivos-149808-pl.html
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denominados paises emergentes aqueles que: mais investem em pesquisa e

desenvolvimento — P&D e sdo os maiores depositantes de pedidos de patentes®.

1.4 Infracdo direta a titularidade da patente

“A transgressdo nao ¢, no entanto, negacdo do
texto. Ndo é abolicdo, mas suprassuncdo dele.
Também o vocébulo "transgressdo” & terrivel.
Transgredir o texto, no sentido aqui veiculado, é
toma-lo como padrao da decisédo, porém de modo
que ele, o texto, seja adequado ao caso e a
realidade. Sua transgressdo ndo equivale a sua
abolicdo, mas a sua reafirmacdo, em cada
momento, em cada caso” 0%,

Havendo o preenchimento dos requisitos abordados no item anterior e, portanto,
tendo sido concedida a patente’?, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, sua

protecdo'®® se dara nos limites conferidos pela carta-patente. Sendo assim, a protecao se

100 Nesse sentido: LABRUNIE, Jacques e BLASI, Marcos Chucralla Moherdaui. O sistema constitucional
de patentes e os prazos de vigéncia. In Propriedade Intelectual no direito empresarial. Coord. Luis Felipe
Balieiro Lima. S8o Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, 2009, p.s 274-277.

101 GRAU, Eros Roberto. Direito Penal — Sob a Prestacéo Jurisdicional. Curitiba: Malheiros, 2010, p. 11.
102 «A “propriedade” industrial é instituida como direito originario, e ndo por transmissdo. Como ocorre —
e a comparagdo é importante — no caso de um titulo imobilidrio gerado por usucapido, todos os
“confrontantes” sdo legitimados e mesmo conclamados a participar do procedimento de constituicdo da
exclusividade legal.” BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual: Tomo Il. Patentes.
2% ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 1103.

108 «“O desenho do modelo proprietario — mediante poderes proprietarios — serve, entdo, para manter o
principio proprietario como fundamento da organizacéo social. Os poderes proprietarios sdo garantidos nao
somente para proteger o proprietario, mas também para proteger o préprio instituto, que se tem como
fundamental para um tipo de sociedade baseada na apropriagdo de bens.” CORTIANO JUNIOR, Eroulths.
O discurso juridico da propriedade e suas rupturas. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 123.
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dara de acordo com o teor'® das reivindicagdes!®, sendo a extensdo®® dos direitos

devendo ser interpretada tendo como base o relatorio descritivo e os desenhos (se houver).

104 Assim, pode-se concluir que o privilégio decorrente da patente estd limitado, objetivamente, pelas
reivindicagdes que integram o pedido, sendo que a exclusividade de uso refere-se apenas a tecnologia
mencionada, e ndo a qualquer outra. No caso em apreco, a carta patente concedida ao recorrente lhe garante,
pelo periodo de vinte anos, o uso exclusivo do método para restauragdo de componentes plasticos
automotivos em geral, tal qual descrito a fls. 31. Todavia, cabe destacar que tal privilégio ndo garante a
autora-apelante o direito exclusivo de restaurar componentes plasticos automotivos, mas tdo somente o
direito de fazé-lo através do método apresentado, desde que ndo haja contrafacdo da idéia inventiva. (...)
Portanto, o privilégio concedido a recorrente ndo tem o conddo de impedir todo e qualquer processo de
lixamento e colagem de pecas plasticas automotivas, mas apenas aqueles que se utilizam da técnica por ela
desenvolvida. E a chamada patente de processo que, na licao de Denis Borges Barbosa, "da a exclusividade
do uso dos meios protegidos na producdo do resultado assinalado - mas ndo da, necessariamente, a
exclusividade sobre o resultado, desde que ele possa ser gerado por outro processo” (in "Uma Introducéo a
Propriedade Intelectual”, Editora Lamen Juris, 2a ed., 2003, p. 390). Ressalte-se que, ao contrario do que
sustenta a recorrente, ndo é toda e qualquer fase prevista no procedimento descrito em suas reivindicagGes
que estd abarcada pela protecdo da patente, posto que tal entendimento implicaria no absurdo de se conceber
que todo aquele que se propusesse a lixar pecas plasticas automotivas para a retirada de pequenos defeitos
("primeira fase™ - quadro de fls. 03/04) precisaria obter um contrato de licenca da autora-apelante” TJSP,
52 Camara de Direito Privado, Des. Erickson Gavazza Marques, AC 994.02.017108-0, DJ 18.08.2010.
105«A reivindicagdo n. 1 — também chamada de principal, traz os aperfeicoamentos de forma global,
descrevendo o funcionamento da “inveng@o”. As reivindicagdes subseqiientes, teoricamente, seriam
dependentes da reivindicacdo principal n. 1, porque teriam como escopo 0 detalhamento de algum
mecanismo descrito superficialmente na reivindicac&o principal (...) Qual a importancia das reivindicac6es
deduzidas no pedido de patente? Como disse acima, as reivindicagdes estariam, a titulo comparativo, para
a patente, assim como o pedido deduzido na petigdo inicial estd para o processo judicial. A matéria protegida
esta na reivindicacdo. Pode vir até detalhada mais minudentemente no relatorio descritivo ou em desenhos
e quadros esquematicos. Mas, € no dispositivo da reivindicacdo que se verifica o que é, ou ndo, protegido
pela carta patente (...)Todavia, o estado da técnica veio absolutamente “misturado” as caracteristicas
descritas como inovadoras da dita maquina de lavar tanquinho, de forma a reclamar uma interpretagéo
sistemética e teleoldgica para se entender, exatamente, o escopo daquilo que a patente visava a proteger. O
INPI, partindo de uma interpretagdo “global” do quadro reivindicatdrio, entendeu de proteger a maquina
exatamente com aquelas caracteristicas. A redacdo do quadro reivindicatorio veio de tal forma descrito que
o leitor, que ndo tivesse lido o titulo do pedido, teria a impressdo de que foi a prépria depositante quem
inventou a maquina de lavar tanquinho, de forma que ndo se consegue evidenciar, de forma clara, o que ja
existia no estado da técnica e o que foi acrescido pela depositante, sendo apés a leitura do relatorio
descritivo”. TRF-2, 1* Secdo Especializada, Des. Maria Helena Cisne, EIAC 2001.51.01.536605-6, DJ
11.02.2009.

106" Quanto ao mérito, relevante para caracterizar a violagao do direito da autora nio é o fato de os produtos
serem idénticos em sua forma ou ndo, mas a existéncia de efetiva reproducdo das caracteristicas que a
patente protege. Oportuno, no tdpico, transcrever a licdo de Pontes de Miranda: "O que a lei pune é o fato
da ofensa a propriedade industrial. Para que se dé, ndo € preciso que o produto obtido pelo infrator seja
idéntico ao produto que a patente protege, nem € preciso que seja 0 mesmo que 0 processo patenteado
aquele que se empregou. O bem tutelado é o bem incorpéreo, suscetivel de forma diferentes que lhe
conservam a identidade. Desde que apenas se d& forma diferente ao bem incorpdreo que foi objeto da
patente, ha infracdo: a propriedade industrial é propriedade sobre bens incorpéreos e ndo sobre bens
corporeos. Os exemplares entre si podem ser diferentes; se o bem incorp6reo persiste 0 mesmo, a
propriedade € ofendida se quem conseguiu o exemplar ou os exemplares néo tinha direito ao uso do bem
incorporeo. Bem parca e fragil seria a tutela da propriedade industrial se somente protegesse produtos
concretamente distintos, em vez de proteger o bem incorpéreo, quaisquer que sejam as informacoes
conseguidas e conseguiveis. (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Vol.
17. Campinas: Bookseller, 2002, pg. 307." (grifei). A semelhanca referida, no entanto, caracteriza violagdo
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Para o presente estudo importa tratar apenas de dois tipos distintos de infracao,
também denominada de contrafacdo: a violacdo direta e a indireta. A infracdo direta a
titularidade da patente ocorrera quando houver producdo, uso, colocagao a venda, venda
e/ou importacdo com estes propositos, sem autorizacdo do titular do direito patentario;
seja do objeto da patente, seja do processo ou produto obtido diretamente por processo
patenteado. J& a infracdo indireta serd aquela por contribuicao, quando o terceiro contribui
para que outros pratiquem os atos de uso, colocacdo a venda, venda e/ou importagdo com
estes propdsitos de objeto da patente, seja do processo ou produto obtido diretamente por
processo patenteado.

H4, ainda, a denominada infracdo por equivaléncia. Em que pese existir previsdo
legal no Brasil no tépico em que a Lei de Propriedade Industrial trata da tipificacdo de
crimes®”, a doutrina e os tribunais!® consideram existir, ainda, a infracdo por
equivaléncia mesmo no ambito civel. A infracdo por equivaléncia, também denominada
como teoria dos equivalentes, trata de atos que produzam objeto ou matéria diferente
daquela patenteada, mas que seja equivalente. Para que haja equivaléncia devem estar

presentes trés elementos, quais sejam: forma, funcéo e resultado. Necessariamente deve

a patente. Evidente que a reproducéo nao autorizada abarcou ndo sé a forma do produto, como uma de suas
caracteristicas essenciais: a colocagao de valvula abaixo do nivel da 4gua. Conclusdo que emerge do simples
cotejo entre 0 modelo constante na carta patente, fls.26/38 e fotografias e notas fiscais do produto
contrafeito e colocado no mercado pelo requerido, fls. 37/40, cujas semelhanc¢as autorizam a conclusao de
que, tecnicamente, o bebedouro fabricado pelo apelante era semelhante aquele patenteado pelo recorrido,
embora as dimensdes fossem diferentes, como referido no laudo pericial de fl.54. (...) Evidente, portanto,
gue a caracteristica essencial do denominado "bebedouro para suino ecolégico” patenteado pela autora foi
reproduzida pelo requerido. Em razédo disso, aplicavel a exegese do art. 41 da referida legislagdo, verbis:
"Art. 41. A extensdo da protecdo conferida pela patente sera determinada pelo teor das reivindicagdes,
interpretado com base no relatério descritivo e nos desenhos." TIRS, 202 Camara Civel, Des. José Aquino
Fl6res de Camargo, AC 70015420813, 12.07.2006.

107 Brasil. Lei n° 9.279/1996. Artigo 186. Art. 186. Os crimes deste Capitulo caracterizam-se ainda que a
violacdo ndo atinja todas as reivindicacBes da patente ou se restrinja a utilizacdo de meios equivalentes ao
objeto da patente.

108 «A doutrina da equivaléncia é admitida para evitar uma injusta perda de prote¢do, que poderia decorrer
da redagdo inadequada das reivindicacfes. A doutrina em questdo ndo confere protegdo além do que
represente efetivamente a criacdo do inventor, mas apenas impede que terceiro ndo autorizado
indevidamente se beneficie da invencdo. Na hipotese dos autos, a pericia constatou nos produtos “Fio Dental
Saniffil” e "Fita Dental Sanifill’, infracdo por equivaléncia, e no produto "Fio Dental Extrafino Sanifill’,
infracdo literal da patente Pl 9805134-2 da autora. Nas suas “consideracdes iniciais’, o perito discorre com
bastante precisédo juridica sobre o tema propriedade industrial, evidenciando que a matéria em analise € por
ele bem compreendida e ficou bem situada nos estudos realizados (vide fls. 1029/1069).” TJRJ, 6* Camara
Civel, AC 0007208-52.2008.8.19.0001, Des. Rel. Nagib Slaibi, DJ 02.12.2015.

“Ha que se realizar a pericia, por se tratar de alegada infragao por equivaléncia, ndo sendo a formula copiada
idéntica a patenteada.” TJSP, 8* Camara de Direito Privado, Al 0068465-81.2011.8.26.0000, Des. Rel.
Ribeiro da Silva, DJ 06.07.2011.
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haver forma diferente, que execute a mesma fungdo ou mesmo efeito técnico e devem
possuir resultados semelhantes, ainda que possam ter grau ou qualidade distintos®.

A doutrina dos equivalentes também € matéria tratada nos Estados Unidos da
América e na Alemanha, por exemplo!®. Nos Estados Unidos da América para a
verificacdo da infracdo por equivaléncia deve-se analisar, segundo as reivindicacGes da
patente dita violada, no ato do acusado de contrafacdo como se deu o caminho percorrido
na elaboracdo do insumo tecnoldgico, qual a fungdo desse insumo bem como o resultado.
Ou seja, ndo se trata de apenas analisar puro e simples o resultado para analise de infracéo,
mas de tracar uma analise global do procedimento.

Ja na Alemanha estabeleceram-se trés critérios que tratam de condi¢des prévias
que deve ser cumpridas para a configuragdo. As condicGes alemas que devem ser
preenchidas sdo: (i) o problema devera ser resolvido de maneira subjacente a forma da
patente, com meios modificados, mas que produzam o mesmo efeito; (ii) que o técnico
no assunto podera, por seu conhecimento, encontrar, sem para tanto empenhar grandes
esforgos, 0s meios modificados como tendo os mesmos efeitos e (iii) o técnico no assunto
devera ter cuidado no que ird considerar uma variante modificada na reivindicacdo, mas
que tenha 0 mesmo efeito técnico, direcionando sua analise sempre para a esséncia da
técnica conforme descrita nas reivindicagoes.

No entanto, considerando que direitos de exclusividade devem ser interpretados
de forma restritival, a infracdo por contribuigdo na infragdo por equivaléncia somente
tera lugar se houver a ciéncia do terceiro quanto a finalidade de sua contribuicdo. Como
se viu, para que haja a infracdo por equivaléncia o insumo devera possuir forma distinta,
mas deve possuir a mesma funcao e chegar a um resultado similar (ainda que possa haver
diferencas na qualidade). Deste modo, somente é possivel responsabilizar o terceiro que
contribuiu de forma consciente do resultado entre a unido de sua contribuicdo com o0s
demais insumos.

Assim, restariam hipoteses tais como as encomendas. Suponha que o0 agente A

tenha elaborado uma forma diferente de chegar ao mesmo resultado previsto numa

19 GARCIA, Balmes Vega. Contrafacdo de patentes: violacdo de direitos de propriedade industrial com
énfase na area quimico-farmacéutica. Sdo Paulo: LTr, 2004, p. 68.

HOKLETT, Alexander R.; SONNTAG, Matthias and WILSKE, Stpehan. Intellectual Property Law in
Germany: protection, enforcement and dispute resolution. Munique: Verlag C.H. Beck. Lexis/Nexis, 2008,
p.s 16-17.

111 «A disciplina juridica da protegdo a propriedade intelectual ndo pode ser vista de forma apartada desse
quadro. Exatamente porque constituem "garantia de monopélios"”, restringindo a livre-iniciativa, os direitos
de propriedade industrial devem ser encarados como exce¢do” FORGIONI, Paula A. Os Fundamentos do
Antitruste.S8o Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2010, p. 342.
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patente concedida, em que pese haja uma diminuicdo na qualidade do produto final
(hipdtese, portanto, de infracdo por equivaléncia). No entanto, ele percebe que falta um
item x essencial para a finalizacdo da tecnologia e que ndo € capaz de ser encontrado no
mercado, pois esse item x ndo possui utilidades comuns e multiplas para que possa ser
facilmente ofertado.

Considerando que sem esse item x ndo é possivel chegar ao resultado pretendido,
0 agente A encomenda ao agente B a fabricacdo do item x. Para tanto, o agente A informa
ao agente B do que se trata o resultado final. Deste modo, o0 agente B fabrica o item X
exatamente de acordo com a funcionalidade para que consiga atender ao resultado final
pretendido pelo agente A.

Tal hipétese, portanto, ndo pode restar ausente de responsabilidade tendo em vista
gue houve uma espécie de associacdo entre 0s agentes para que ao final houvesse como
resultado uma tecnologia que viola patente concedida. No entanto, sem que haja a ciéncia
do resultado final obtido com a contribuicdo, considerando que a equivaléncia ocorre
através de forma distinta, ndo ha possibilidade de imputar responsabilidade ao terceiro
gue ndo tera meios para que possa ter conhecimento sobre o impacto de seus atos.

Embora o “direito de dizer ndo”*'?, ou o direito de excluir seja a esséncia do direito
de patente, ndo cabe uma ampliacéo de tais prerrogativas, raciocinio também pertinente
se tem-se como base o atendimento a funcionalizacdo de acordo com a Constituicao
Federal. Tentar imputar responsabilidade civil ao terceiro que contribui a infracdo de
titularidade de patente por equivaléncia sem que haja ciéncia do resultado final obtido
com sua contribuicéo traria problemas na identificacdo do nexo causal, no atendimento
da funcéo da patente perante o ordenamento e na identificagdo dos atos contrafatores, eis
gue os objetos teriam um espectro ampliado.

Sendo ultrapassada a questdo da infracdo por equivaléncia, o estudo retorna ao
cerne de sua questdo que trata das infragdes diretas e indiretas. Neste capitulo, sendo o
foco a infracdo direta e, portanto, as referéncias a infragdo serdo tidas como o ato descrito
no caput do artigo 42 da Lei de Propriedade Industrial.

Para que ocorra uma infracio direta ndo é necessario*3, obrigatoriamente, que ela

ocorra simultaneamente em todos os elementos essenciais da patente. Para que haja sua

112 CARVALHO, Nuno Pires de. The TRIPS Regime of Patent and Test Data.4? edigdo. Netherlands:
Kluwer Law International, 2014, p. 356.
113 pHILIPP, Fernando Eid. Patente de invencéo: extensdo da protecdo e hipéteses de violagéo. Sao Paulo:
Editora Juarez de Oliveira, 2006, p. 114.
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configuracdo resta a imitacdo de qualquer trecho do conteldo protegido e ndo ha
necessidade de imitacdo de sua totalidade. Também ndo se exige como elemento
indispensavel a habitualidade do agente contrafator, tampouco seu beneficio direto!,
bastando apenas um Unico ato enumerado no artigo 42 da Lei para que haja a configuracao
do ilicito.

A legislagéo pertinente, no artigo 43'%°, tratou de enumerar os atos praticados, sem
autorizacdo do titular do direito patentério, que estdo permitidos e que, portanto, nao
configuram qualquer tipo de infracdo, quais sejam: (i) atos com carater privado, sem
intuito comercial, que ndo acarretem prejuizo ao interesse econdmico do titular; (ii) atos
de carater experimental, como pesquisas e estudos; (iii) preparagdo de medicamento (e 0
medicamento em si) de acordo com prescricdo médica para casos individuais executada
por profissional habilitado; (iv) atos destinados exclusivamente a producdo de
informacdes, dados e resultados de testes, com fins a obtencdo de registro de
comercializacdo, que serdo necessarios a comercializacdo posterior ao hiato temporal de
vigéncia da exclusividade.

No caso de matéria viva, o legislador expressamente, também previu atos
praticados por terceiros que nao deverdo caracterizar infracdo, quais sejam:(v) utilizacéo,
no caso de patentes relacionadas a matéria viva, sem finalidade econémica, de produto
patenteado desde que seja como fonte inicial de variagdo ou propagacgéo para obtengéo de
outros produtos e (vi) utilizacdo, disponibilizacdo ou comercializacdo, no caso de patentes

relacionadas com matéria viva, de produto patenteado que haja sido introduzido

114 pHILIPP, Fernando Eid. Patente de invencéo: extensdo da protecdo e hipéteses de violagéo. Sdo Paulo:
Editora Juarez de Oliveira, 2006, p. 135.

115 Brasil. Lei n° 9.279/1996. Artigo 43. O disposto no artigo anterior n4o se aplica: | - aos atos praticados
por terceiros ndo autorizados, em carater privado e sem finalidade comercial, desde que ndo acarretem
prejuizo ao interesse econdmico do titular da patente; Il - aos atos praticados por terceiros ndo autorizados,
com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas cientificas ou tecnolégicas; Il - a
preparacdo de medicamento de acordo com prescricdo médica para casos individuais, executada por
profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado; 1V - a produto fabricado de acordo
com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular
da patente ou com seu consentimento; V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria
viva, utilizem, sem finalidade econémica, o produto patenteado como fonte inicial de variagdo ou
propagacdo para obter outros produtos; e VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria
viva, utilizem, ponham em circulagdo ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido
licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licenca, desde que o produto patenteado
ndo seja utilizado para multiplicacdo ou propagacdo comercial da matéria viva em causa. VII - aos atos
praticados por terceiros ndo autorizados, relacionados a invengdo protegida por patente, destinados
exclusivamente a producédo de informagdes, dados e resultados de testes, visando a obtencao do registro de
comercializagdo, no Brasil ou em outro pais, para a exploragdo e comercializagdo do produto objeto da
patente, ap6s a expiragao dos prazos estipulados no art. 40.
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licitamente no comércio pelo titular do direito, desde que o produto objeto de patente ndo
seja utilizado para multiplicacdo ou propagacdo comercial da matéria viva em causa.

Por fim, também houve permissdo legal para a utilizacdo sem que configure
infracdo a titularidade da patente, no entanto, desde que seja pelo titular ou por terceiro
com o seu consentimento, de (vii) colocacdo no mercado interno de produto advindo de
patente de processo ou de produto. Todos esses atos também nédo configuram infracdo se
praticados por contribuicdo de terceiros aqueles que diretamente irdo incidir em alguma
ou algumas das sete permissdes expressas.

Fora do escopo das liberdades acima enumeradas, todo o ato relacionado ao uso,
producdo, utilizagdo comercial, etc., sem autorizacdo do titular do direito de patente sera
configurado como contrafagdo!'®. Ainda, o ato para ser considerado violador deve ser
praticado nos estreitos trés limites da titularidade!!’: espaco, tempo e objeto validamente

protegido.

1.4.1 Limite espacial da titularidade

Vige no direito da Propriedade Industrial o principio da independéncia das
patentes, um dos principios basicos'!® da Convencao de Paris — CUP. Inicialmente, pelo
principio da territorialidade'!®, a concessdo de uma patente tem eficacia dentro daquele
territério que a concedeu; deste modo, os atos do INPI importam apenas ao territorio
brasileiro. Com essa considera¢do, o principio da independéncia informa que cada pais
tera liberdade na analise dos pedidos de patentes e, consequentemente, na concluséo de

sua eventual concessao. Portanto, cada constituicdo de exclusividade nada mais € do que

116 «A protegdo legal referida no art. 42, incisos | e 11 e §1° da nova ha que ser entendida sob dois aspectos:
positivo e negativo. O aspecto positivo consiste em assegurar ao titular do privilégio o direito de usar, fruir
e dispor da patente, aspectos que correspondem ao direito de propriedade nos termos da legislacéao civil. O
aspecto negativo constitui a exclusividade e a exclusdo erga omnes assegurada pela patente.”
DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentarios a lei de propriedade industrial: Lei n°® 9.279 de 14 de maio
de 1996, modificada pela Lei n® 10.196 de 14.02.2001 (dou, 16.02.2001). Rio de Janeiro: Forense, 2009, p.
161.

117 GARCIA, Balmes Vega. Contrafacdo de patentes: violacdo de direitos de propriedade industrial com
énfase na area quimico-farmacéutica. S&o Paulo: LTr, 2004, p. 60.

118 pPrevisto no artigo 4° bis da CUP. Art. 4 o bis (1) As patentes requeridas nos diferentes paises da Unido
por nacionais de paises da Unido serdo independentes das patentes obtidas para a mesma invencdo nos
outros paises, membros ou ndo da Unido.

H1%“Sendo concedidos pelo Estado e, em regra, com fundamento nas leis nacionais, os direitos de
propriedade intelectual tm um &mbito territorial delimitado pelas fronteiras politicas do soberano
concedente.” SILVA, Miguel Moura e. Direito da concorréncia: uma introducdo jurisprudencial.
Coimbra: Almedina, 2008, p. 484.
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um titulo nacional independente!?®® de qualquer outra propriedade que tenha sido
concedida em outros paises.

A CUP ¢ considerada o instrumento internacional mais importante sobre a
propriedade industrial, e diferente do TRIPS, ndo tratou de uniformizar as leis nacionais,
ao contrario, previu grande liberdade dos paises e exigiu somente o tratamento nacional.
A sua primeira redacdo data de 1880 tendo o Brasil aderido & Revisdo de Estocolmo em
1992.

A independéncia®?! tratada acima para os paises signatarios do TRIPS, que tratou
de parametros minimos de protecdo, ndo esta na escolha de critérios de patenteabilidade
que irdo guiar o exame, mas na forma como o exame do pedido de patente ira analisar a
presenca dos requisitos essenciais dispostos no Acordo.

O TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights ou
em portugués Acordo Sobre Aspectos dos Direitos Relacionados ao Comércio — ADPIC)
é resultado de negociacGes da Rodada do Uruguai, promovida pelo GATT (General
Agreement on Tariffs and Trade ou em portugués Acordo Geral sobre Tarifas e
Comércio). Foi nesta mesma rodada que ficou definido o acordo constitutivo da OMC
(Organizacdo Mundial do Comeércio). A partir de entdo, a OMC, como sucessora do
GATT, passou ao papel de reguladora do comércio mundial*?2.

Em que pese TRIPS ndo seja o primeiro tratado internacional a regular a
Propriedade Intelectual, a titulo exemplificativo cita-se os tratados anteriores: Convencao
Unido de Paris!?® (CUP) e a Convencéo de Berna; ele é tido como o mais abrangente no
que toca a protecdo’?, tratando de: direitos autorais, patentes, marcas, desenho industrial,
informacdes confidenciais, topografia de circuitos e denominacao geografica.

A finalidade do TRIPS, sucintamente, trata de uniformizacdo do tratamento e

aplicacdo das normas de protecdo de direitos de propriedade intelectual. Foi com a

120 BARBOSA, Denis Borges. Uma introducdo a propriedade intelectual. 22 ed., rev. e atual. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 169.

121 BARBOSA, Denis Borges. TRIPS e as novas normas de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro, 1994,
p. 05. Disponivel em
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&g=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ah
UKEwjY1P3i5LnXAhUDQZAKHaG5AIQQFghRMAc&url=http%3A%2F%2Fdenisbarbosa.addr.com%
2F70.doc&usg=A0vVawl0S9GQrwixgMK419YBVNSe, tltima visualizacdo em 11.008.2017, as 13:30.
122 Disponivel em http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/805-omc-
organizacao-mundial-do-comercio, ultima visualizagdo em 11.08.2017, as 13:20.

12 O primeiro acordo internacional para a protecdo da propriedade industrial. Disponivel em
http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf, ltima visualizagdo em 11.08.2017, as 13:10.
ACARVALHO, Nuno Pires de. The TRIPS regime of patent rights. 22 Edicdo, Netherlands: Kluwer Law
International, 2005, p. 28.



https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY1P3i5LnXAhUDQZAKHaG5AiQQFghRMAc&url=http%3A%2F%2Fdenisbarbosa.addr.com%2F70.doc&usg=AOvVaw1OS9GQrwtxgMK4I9YBVNSe
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY1P3i5LnXAhUDQZAKHaG5AiQQFghRMAc&url=http%3A%2F%2Fdenisbarbosa.addr.com%2F70.doc&usg=AOvVaw1OS9GQrwtxgMK4I9YBVNSe
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY1P3i5LnXAhUDQZAKHaG5AiQQFghRMAc&url=http%3A%2F%2Fdenisbarbosa.addr.com%2F70.doc&usg=AOvVaw1OS9GQrwtxgMK4I9YBVNSe
http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/805-omc-organizacao-mundial-do-comercio
http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/805-omc-organizacao-mundial-do-comercio
http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf
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assinatura do TRIPS, no ano de 1994'%, que o Brasil editou a atual Lei de Propriedade
Industrial, passando desde entdo a conceder patente quimica e farmacéutica. Até entdo,
por opcdo relacionada diretamente a politica publica, tais patentes ndo eram concedidas.

Com essas consideracdes, define-se o primeiro limite da titularidade, qual seja o
espaco. Portanto, para que haja contrafacdo a invencédo devera estar concedida no mesmo
pais em que ocorreram 0s atos tidos como contrafatores. Tal ocorre visto que pela regra
sobre a territorialidade das patentes, esses privilégios somente possuem eficacia nos

estreitos limites do pais que os concedeu.

1.4.2 Limite temporal da titularidade

No entanto, para que haja a contrafacdo ndo bastam os atos contrafatores no
espaco de eficacia da patente, mas estes devem ser praticados durante o lapso temporal
de vigéncia da exclusividade. Pois que do contrario, ndo havera interdicdo e,
consequentemente, permissdo para toda a sociedade utilizar o conhecimento sem que
tenha autorizacdo ou que tenha que pagar royalties.

O lapso temporal de vigéncia da patente deve ser predeterminado, pois que esse
dado trata de legitima expectativa da sociedade, e mesmo dos concorrentes, de modo que
possam agir de maneira licita e ndo incidirem nos atos contrafatores. Para tanto, as datas
de inicio e fim do periodo da exclusividade devem ser predeterminados e publicos, de
modo a conferirem seguranca juridica e até mesmo previsibilidade ao mercado'?® que
podera se reorganizar quando o produto ou objeto da patente estiver disponivel?’.

A data de inicio do periodo de exclusividade ndo atrai para si grandes discussdes
ou incertezas, visto que a Lei de Propriedade Industrial prescreve em seu artigo 40 que a

exclusividade, uma vez concedida, vigorard — retrospectivamente — desde a data do

125 O Decreto n° 1.355 de 30 de dezembro de 1994 que incorporou o TRIPS estd disponivel em
http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues.pdf, ltima visualizagdo em 11.08.2017, as 13:08.
126 “Teoricamente, o mercado € o local onde sujeitos econdmicos se encontram, objetivando a troca. O
encontro entre individuos que pretendem estabelecer a troca pode ocorrer em mercado onde prepondera a
concorréncia ou, entdo, em mercado sujeito a monopolio, privado ou estatal, legal ou de fato.” GASTALDI,
J. Petrelli. Elementos de economia politica. 192 ed. Sdo Paulo: Saraiva, 2005, p. 187.

127 «por outro lado, ndo pode ser desconsiderado que os direitos patentarios constituem uma restricéo a
concorréncia e a liberdade de iniciativa, que vém a ser os fundamentos da Ordem Econdmica insculpidos
na Constituicdo da Republica vigente e a sua concessdo deve ser encarada como uma exce¢do. A
prorrogacdo de uma patente iria constituir em violagdo de ato juridico perfeito e direito adquirido da
sociedade em ter o privilégio em dominio piblico” TRF-2, 18 Secdo Especializada, Des. André Fontes,
EIAC 200002010074530, DJ 15.02.2008.
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depdsito. Portanto, ainda que na data de depdsito nasgca para o titular uma mera
expectatival?® de direito, com a decisdo do INPI deferindo o pedido de patente os efeitos
retroagirdo até o marco do inicio do processo administrativo.

No entanto, ressalta-se que a compensacao pelos atos de contrafacdo somente
podera ter seu cObmputo a partir da publicacdo do pedido e a razdo se funda na protecéo
ao terceiro de boa-fé. Sabe-se que ap6s o depdsito do pedido de patente, por 18 meses
haveré sigilo do contetudo depositado tornando-se publico somente com a publicacéo do
pedido apoés tal lapso temporal. Ainda ha outras hipoteses em que o sigilo perdurara
mesmo apos 0 ano e meio, no tocante as tecnologias que tratam de interesse a defesa
nacional mantidas secretas por prazo muito maior.

De modo a tutelar o terceiro de boa-fé a indenizacdo somente compreendera,
portanto, o lapso temporal em que era possivel ao publico o conhecimento da existéncia
do pedido de patente. Assim, o computo da infracdo em que pese possa ser iniciado com
0 deposito da patente, eis que essa € a data do inicio do privilégio (se concedido), a
reparacdo compreendera o periodo entre a publicagdo e o final dos atos contrafatores — e,
deste modo, somente abrangera o tempo em que a ciéncia da existéncia do privilégio (ou
da expectativa do privilégio) era matéria publicizada.

Ressalva-se que o marco temporal inicial para o pedido de compensacéo pode ser
modificado no caso de o titular conseguir provar que o infrator teve acesso ao contetido
antes da data de publicacio'?®. Nesses casos, a compensacao podera ser aplicada desde a
data da ciéncia, que pode ocorrer com uma simples notificacdo do titular. Por ébvio que,
ainda que a infragdo tenha inicio na data do pedido de patente e a reparacdo a partir da
ciéncia — seja pela publicagdo ou outro modo, devidamente comprovado — o titular
somente podera requerer a “indeniza¢do”, cessagdo e condenagdo do infrator apds a
patente concedida.

J& a data de fim do privilégio pode ndo ser possivel de previsdo e, deste modo,
lesando as legitimas expectativas dos agentes que ndo poderdo se reorganizar sem que

fiquem expostos a possiveis atos de contrafacdo. Esse é o caso das patentes concedidas

128 <A lei protege apenas as invencdes e modelos de utilidade patenteados, cujo privilégio ainda néo se haja
extinto, inexistindo violacdo se a patente houver sido anulada ou declarada caduca. A prote¢do legal em
causa também ndo alcanca pedidos de patente em andamento pois constituem mera expectativa de direito
do depositante do pedido (...) O objeto do direito (...) é a ideia inventiva e criadora (...) basta que se realize
por qualquer forma a invengdo privilegiada” DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentarios & Lei da
Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Gen Forense, 2009, p. 582.

129 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da propriedade intelectual: patentes. Tomo Il. 22 edicdo. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 1511.
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sob o regime do paragrafo Unico do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial, j& que
preveé prazo de vigéncia de exclusividade nédo inferior a 10 anos para a patente de invengao
e de 7 anos para a patente modelo de utilidade, contados da data de concessdo™°.

Né&o sendo predeterminada a data da concessdo das patentes, eis que seguira fluxo
de analises da Autarquia responsavel, todas as patentes concedidas sob esse regime
oferecerdo a todos os demais interessados, se considerando o modelo poliédrico
anteriormente citado, grande incerteza, por ser impossivel predeterminar o fim do
privilégio. Situacio que se agrava, considerando que estudo divulgado no ano de 2015

detectou que o Brasil demora em média 11 anos para conceder uma patente.

1.4.3 Limite objetivo da titularidade

Por ultimo, o terceiro limite da titularidade se da em relacdo a matéria patenteada
ou ao objeto da invencdo. Para que esse limite seja estabelecido € necessério que esteja
definida exatamente sobre o que se dara a protecdo da patente. A Lei, de maneira genérica,
ndo deixou lacuna e expressamente previu que a extensdo da protecdo patentaria se dara
pelo teor das reivindicagdes'®?, cuja interpretacdo devera abranger o relatorio descritivo

e 0s desenhos — caso existam.

130 Tramitam no STF duas a¢Bes de inconstitucionalidade do paragrafo Gnico do artigo 40 da LPI: ADIN
5061 e ADI 5529. O mérito trata de impugnar a prorrogacdo da vigéncia de patentes de invencdo e de
modelos de utilidade por prazo indeterminado, em afronta direta ao comando normativo relativo ao art. 5°,
XXIX da CF. Havendo, ainda, (i) o desestimulo a resolugdo, em tempo razoavel, de processos
administrativos de exames de pedidos de patentes, em violacdo aos principios da duracdo razoavel do
processo — art. 5°, LXXVIII, da CF, e da eficiéncia da administracdo publica — art. 37, caput da CF; (ii)
deslocamento para os particulares da responsabilizagdo pela demora do Estado em analisar processos
administrativos, em ofensa ao art. 37, 86° da CF; (iii) afronta a liberdade de iniciativa e de concorréncia,
atravancando o desenvolvimento nacional — arts. 1°, 1V, 3°, I1, 170, caput e seus incisos 11, IV e V, § Unico,
e 219 da CF; (iv) provocando inseguranga juridica e atenta contra o direito adquirido de terceiros explorar-
Ihe o objeto — art. 5°, XXVI, da CF; e, (v) afronta ao principio da moralidade administrativa, contribuindo
para o desvio de finalidade do exercicio da atividade estatal — art. 37, caput da CF.

1B1Disponivel em  http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pais-demora-11-anos-para-aprovar-
patentes, 1693427, Gltima visualizagdo em 15.11.2017, &s 19:43.

182«As reivindicagOes independentes sdo as (...) mais importantes de um quadro (...) se o quadro
reivindicatorio é o coragdo da patente, as reivindicacdes independentes sdo o ventriculo esquerdo desse
coracdo; ou seja, elas constituem a parte mais importante (...) sdo 0s elementos que mais exigem trabalho e
atencdo (...) Na pratica, a reivindicagdo independente é Util na comprovacao da infragdo de um produto ou
processo” MAGALHAES, Ari. Manual de Redagéo de Patentes. S&o Paulo: Schoba, 2016, p. 101.



http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pais-demora-11-anos-para-aprovar-patentes,1693427
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Estabelecidos os limites, tem-se que a infracdo direta se dard quando houver
alguns dos atos elencados no artigo 42 da Lei de Propriedade Industrial®*3, quais sejam:
produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com estes propositos — sobre patente
i) concedida no mesmo territdrio em que esta acontecendo o ato infrator; ii) durante o
lapso temporal de vigéncia da exclusividade e iii) que seja sobre a matéria reivindicada.

Os atos acima enumerados, em conformidade com o artigo 42 da lei de
Propriedade Industrial, sdo tidos como numerus clausus'®*, além de estarem em perfeita
consonancia com a disposi¢io de TRIPS! - em que pese o Tratado n&o tenha apresentado

136 A taxatividade®®’ do rol de atos tidos como

exaustivamente as formas de contrafacédo
infracdo a titularidade da patente se justifica a partir de uma leitura constitucional e
funcionalizada dos poderes e da exclusividade conferidos ao titular. Como néo se
desconhece, qualquer regime que preveja exclusividade deve ser lido de maneira

restritiva.

1.5 Infracdo do terceiro por contribuicdo com previséo legal especifica no Brasil

“Alias, a necessidade difere do desejo, pois,
enquanto este sempre possui um objeto
determinado, supondo, conforme a licdo de
Sucupira, uma relagdo de conhecimento entre esse
objeto e a necessidade, esta sempre representa um
sentimento por um objeto indeterminado.”*%

Feitas as consideracGes anteriores, adentra-se especificamente no tema do
presente trabalho passando a analisar quais atos de contribuicdo do terceiro serdo

considerados como infragdo. A dissertagao também adotara a denominacao de ‘infracao

133 A Lei de Propriedade Industrial ainda tratou desses atos de infragdo direta em outros artigos, inclusive
alguns tipificados como crime. Portanto, os atos de vedacdo ao uso podem ser encontrados nos artigos 42,
183 e 184.

134 «“Pelo desenho constitucional da patente — como parte da Propriedade Industrial — os poderes legais do
titular da patente sdo estritamente delimitados ao enunciado legal, ndo cabendo qualquer extenséo ou
interpretagdo que dilate os termos estritos do art. 42 da lei.” BARBOSA, Denis Borges. Tratado da
propriedade intelectual: patentes. Tomo Il. 22 edi¢do. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 1492.

135 Artigo 28.1. Disponivel em http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portuguesl.pdf, dltima
visualizagdo em 18.11.2017, as 20:56.

138CARVALHO, Nuno Pires de. The Trips regime of patents and test data. 42 Edi¢do. Netherlands :Kluwer
Law International, 2014, p. 358.

137 Nesse sentido também: PHILIPP, Fernando Eid. Patente de invenc&o: extensdo da protecdo e hipdteses
de violagdo. Séo Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2006, p. 126.

138 GASTALDI, J. Petrelli. Elementos de economia politica. 192 ed. Sao Paulo: Saraiva, 2005, p. 79.
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indireta’ e ¢ infracdo por contribui¢ao’, ja que € cometida por terceiro ao contribuir com
elemento para que haja ao final a infragéo direta por agente diferente.

O tema foi tratado especificamente e expressamente no Brasil na atual Lei de
Propriedade Industrial, no paragrafo primeiro do artigo 42'%. Deste modo, 0 presente
estudo ndo trata de inovacdo legislativa, mas tdo somente de buscar o estabelecimento de
critérios minimos para a caracterizacdo da responsabilidade civil do terceiro que ira
contribuir para que outros pratiquem os atos de infragcdo de forma direta. E como se vera
no capitulo posterior, buscar-se-a 0 amoldamento da conduta em parametros advindos da
responsabilidade civil num paralelo com a responsabilidade do terceiro cumplice.

A lei tratou de informar que cabe ao titular também o direito de impedir que haja
a contribuicdo do terceiro para que outros, sem sua autorizacdo, pratiquem atos de
producdo, uso, colocacdo a venda, venda ou importacdo com estes propositos. Os atos,
enumerados no artigo 42 da Lei de Propriedade Industrial, que serdo praticados através
da contribuicdo — da mesma forma como ja exposto no que tange a infracdo direta — devem
ser interpretados na forma de um rol taxativo.

Da leitura do artigo de lei que trata da infracdo por contribuicdo saltam dois
possiveis problemas: o uso do termo “contribuir” (a lei diz expressamente “contribuam’)
que ndo possui conceito juridico imediato e predeterminado e a ndo exposic¢ao dos atos
de contribuicdo do terceiro que poderao ser caracterizados como infracdo e que, portanto,
atrairdo a responsabilidade civil.

Tendo em vista o possivel segundo problema, a auséncia de enumeracao dos atos
que seriam tidos como contribuicdo do terceiro, o Capitulo Ill dessa dissertacdo trara
abordagem quanto a alguns atos que terdo o conddo de desencadear a responsabilidade
civil do terceiro que contribuir a infracdo da titularidade da patente.

Conforme ja mencionado, eis que se trata de um tipo de infracdo, também se
aplicardo os trés limites: espaco, temporalidade e objeto validamente protegido. No
entanto, a analise das “bordas” de tutela continua sendo feita de acordo com a contrafagao
principal e ndo de acordo com o ato de terceiro que contribuiu a infracéo.

Por sua vez, no que tange ao limite espacial, importa dizer que a andlise da

territorialidade deve estar focada no local da contrafacdo principal e ndo no local da

139 Brasil. Lei n° 9.279/1996. Artigo 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem
0 seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com estes propdsitos: | -
produto objeto de patente; Il - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. § 1° Ao
titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros
pratiquem os atos referidos neste artigo.
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contribuicdo. Resultando que no caso de a contribuigéo ser feita para remessa ao exterior
a territorialidade devera ser analisada quanto a contrafacéo principal no exterior e ndo no
territdrio onde foi produzida a contribuicéo.

O ato de contribuicdo do terceiro somente assim poderd ser caracterizado e,
portanto, somente havera responsabilidade do terceiro se a contrafacdo principal ocorrer
durante o limite temporal de vigéncia da exclusividade.

No que se refere ao objeto, da mesma forma como na analise dos outros dois
limites da titularidade, o foco central também devera ser no resultado final da jungéo da
contribuicdo com o restante do insumo. A contribuicdo do terceiro por si so, se tida de
forma isolada, ndo € objeto que ira violar'#? direito advindo de concesséo de patente. Pois
se assim fosse, a proibicdo da contrafacdo direta seria suficiente a cercear tal ato. Portanto,
a contribuicdo somente se torna infratora de um direito conferido por patente quando for
aplicada aos demais insumos, portanto, sera a juncdo da contribuicdo com 0s insumos

violadora.

1.5.1 Comparacdao internacional

Em ambito internacional o TRIPS ndo tratou'*!especificamente da infracdo por
contribuicdo ou mesmo de qualquer forma de infracdo indireta. No entanto, tampouco
vedou a sua previséo e, consequentemente, a responsabilizacdo por tais atos.

No direito norte-americano, tido como um paradigma da matéria, o0 assunto é
tratado na Seccdo 271-b-c, do Titulo 35 do United States Code Patents'#?. A contrafacéo

140 BARBOSA, Denis Borges. Uma nota sobre chamada “infragdo por contribuicdo”: a
responsabilidade de terceiros em infragdo de patentes. 2011, p. 06. Disponivel em
http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/contributory.pdf, Gltima visualizagéo em
03.03.2017, as 19:57.

4ICARVALHO, Nuno Pires de. The Trips regime of patents and test data.4? edigdo. Netherlands: Kluwer
Law International, 2014, p. 358.

142Djz a legislacdo estadunidense: “35 U.S. Code §271 — Infringement of patent (b) Whoever actively
induces infringement of a patent shall be liable as an infringer. (c) Whoever offers to sell or sells within
the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture,
combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process,
constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted
for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for
substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.” Disponivel em
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/271, Gltima visualizagdo em 20.07.2017, as 21:44. Tradugdo
livre: “35 U.S. Code §271 — Infracdo de patente (b) Quem induz ativamente a violagdo de uma patente serd
responsavel como infrator. () Quem oferece a venda ou vende nos Estados Unidos ou importa para 0s
Estados Unidos um componente de uma maquina, fabricagdo, combinagdo ou composicao patenteada, ou
um material ou aparelho para uso na pratica de um processo patenteado, constituindo uma parte material
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por terceiro, contributory infringement, também costuma ser denominada naquele pais de
infracdo “indireta” ou “dependente”*3. Tal denominagcéo se da pelo fato de a contribuicio
do terceiro ser dependente da infracdo principal que serd denominada também de
contrafacdo direta. Considera-se que a alinea “b” da referida legislagdo estadunidense
trataria do induzimento ativo, enquanto a alinea “c” seria a disposicao especifica que trata
de circunstancias do contributory infringement.

No que se refere aos estimulos contrafaccionais, a lei estadunidense foi econdmica
na descricdo, tratando apenas de prever que aguele que ativamente promover o
induzimento a uma violacdo de patente sera responsabilizado como infrator. J& na
caracterizacdo do contributory infringement, a lei exigiu apenas trés caracteristicas para
que haja sua incidéncia: (i) o componente deve constituir parte substancial da patente e
deve ser feito especialmente para este uso, (ii) ndo podendo caracterizar a infracdo por
contribuicdo se o componente for algo comum do uso do comércio ndo infrator e (iii) o
terceiro devera saber que o componente que esta fornecendo sera utilizado para uso na
violacao.

Naquele pais o contributory infringement também é ferramenta util de protecédo
ao titular de exclusividade em casos nos quais a identificacdo do infrator direto seria por
demais custoso, como no exemplo classico do julgado Wallace v. Holmes, 29 F. Cas. 74
(N° 17,100) (C.C Conn. 1871- do ja longinquo século XIX)**, Esse caso é tido, pelos
estadunidenses!*, como o primeiro em que foi reconhecida a possibilidade de
caracterizacdo de uma infracdo através da comercializacdo de produto ndo patenteado
que, no entanto, seria destinado ao uso em combinagao ou processo patenteado.

A patente tratava de um (a) queimador de lampada de Oleo e em suas
reivindicacdes constava uma combinacao incluindo um reservatério de combustivel de
referéncia, um tubo de pavimento (que se destinava a fazer a conexao entre a chaminé e
0 queimador, a0 mesmo tempo em que garantia que a parte inferior da chaminé

permanecesse sem tanto aquecimento) e (b) uma chaminé de vidro que se localizava em

de uma invenc&o, sabendo que o mesmo deve ser especialmente feito ou especialmente adaptado para uso
ou violacdo de patente, e ndo um artigo basico ou mercadoria de comércio adequado ao uso substancial ndo
infrator, sera responsavel como infrator contributivo.”

143 “The patent law terms this short of conduct as “indirect” or “dependent” infringement.” Tradugao livre:
A lei de patentes prevé esse tipo de conduta como infragdo “indireta” ou dependente”. SCHECHTER,
Roger E. e THOMAS, John R. Intellectual Property: the Law of copyright, patents and trademarks. St.
Paul: Thomson West, 2003, p. 471.

44MERGES, Robert Patrick. Patent Law and policy: cases and materials. Virginia: The Michie Company
Law Publishers, 1992, p.s 733-734.

145 CHISUM, Donald S. Chisum on Patents: a treatise on the law of patentability, validity, and
infringement. Newark: Matthew Bender & Company, Inc., 2005, p. 17-5.
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cima do queimador para evitar que a chama fosse dispersada ou mesmo explodisse; todos

0s objetos eram essenciais para o funcionamento adequado da lampada. O objeto tratava
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Picture of Lamp in Wallace Case

Em que pese a chaminé fosse necessaria para operar a lampada, a invencdo em
sua parte preponderante se caracterizava pelo queimador. Ato continuo, o réu iniciou a
venda de (a) queimadores substancialmente similares ao da patente, ressalta-se que eles
ndo vendiam ou mesmo fabricavam as (b) chaminés. Entretanto, era 6bvio que um cliente
poderia, tendo em maos o queimador vendido pelo réu, adquirir de outro fabricante uma
chaminé de vidro. O que parece ter sido decisivo a Corte, ainda que ndo tenha sido
possivel provar que os clientes de fato realizaram a juncdo dos insumos de modo a
caracterizar a infracdo direta, foi o fato de o queimador vendido pelo réu néo ter outro
uso que nao o destinado a infracdo da patente.

Durante o julgamento desse caso a Corte de Apelacdo exteriorizou Sseu
entendimento de que a doutrina do contributory infringement (embora naquele momento
esse termo ndo tenha sido utilizado) seria nada mais do que uma invencéo judicial com
fins a conferir protecao efetiva ao titular e que talvez somente fosse necessaria tal doutrina
pelo fato de existir uma definicao restrita de violacéo direta.

Inicialmente o caso acima parece sequer se tratar de contrafacéo, ja que ndo se
vislumbra a identidade dos elementos da patente. Deste modo, ndo seria possivel o

enquadramento do segundo agente, aquele que comercializou o queimador, como infrator

146 ADAMS, Charles W. A brief history of indirect liability for patent infringement. Vol. 22. Santa Clara
High Tech. Law Journal, 2005. Disponivel em http://digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol22/iss3/1, Gltima
visualizagdo em 04.02.2018, as 11:35, p. 371.
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direto. Ocorre que aqueles que adquirirem o queimador possivelmente iriam completar a
combinacdo adicionando a chaming, j& que constatou-se no caso que o queimador nao
teria outra utilidade que ndo a infratora. Portanto, os adquirentes do queimador irdo
protagonizar a contrafacdo direta quando unirem o queimador, comercializado pelo réu,
com uma chaminé de vidro que poderia ser encontrada no comércio.

Entretanto, aquele que expds a venda o queimador, que é parte substancial da
patente e que ndo constitui material de uso comum do comércio em geral, se tiver a ciéncia
de que seu cliente fard a combinacao para conseguir utilizar o produto seré o contrafator
indireto. Como no caso a Corte constatou que ndo haveria outro uso do queimador, a
ciéncia foi basicamente presumida de que o cliente do réu utilizaria o queimador para
infracdo da patente. Portanto, segundo tal julgado estadunidense, o agente que
comercializou o queimador se trata do terceiro que contribuiu para a infracao.

Se ndo houvesse aplicacdo de tal entendimento, possivelmente teria o titular da
patente uma ardua tarefa de ter que buscar pelos infratores diretos, havendo de conseguir
acesso a cada comprador do queimador. E ainda que fosse possivel acesso a todos os
compradores, 0 custo de transacdo do ajuizamento de demandas em desfavor de cada um
deles seria deveras elevado. Portanto, a acdo na qual o infrator indireto figure como réu
trata de um modo de proteger a patente de modo eficiente!*’ e acessivel ao titular®,

Outro julgado estadunidense semelhante e que corrobora a utilidade da doutrina
trata do caso conhecido como Aro 11'*°, Este caso é tido como um dos primeiros a ser
julgado ap6s a edi¢do da lei estadunidense do contributory infringement. A sociedade
empresaria Automobil e Body Research Corporation (AB) era titular de uma patente de
combinacdo em que o objeto tratava de uma capota para carros conversiveis. Sendo que
no territorio de Massachusets, no nordeste dos EUA, a patente era explorada de forma
autorizada por Convertible Top Replacement (CTR). J& a sociedade empresaria Aro
Manufactoring Co., Inc. (Aro) comercializava (fabricava e vendia) tecidos de

substituicdes para topos descapotéaveis desgastados.

147 Pois, sem a comercializagdo do queimador ndo seria possivel a combinagdo que violasse o direito
advindo da patente. Portanto, através do contrafator indireto é possivel eliminar ou ndo deixar acontecer a
infracdo direta.

148 O fitular, agindo somente em desfavor do contrafator indireto, ndo precisara envidar esforcos para
demandar contra cada contrafator direto.

149 gentenca do caso advinda do Tribunal Supremo, na data de 8 de junho de 1964, Aro Manufacturing
Co., Inc., et al. V. Convertible Top Replacement Co., Inc., 141 U.S.P.Q. 681. SANTAS, Javier Framifian.
La infraction indirect de patente: problematica relativa a la indemnizacion de dafios. In BELTRAN, Emilio
(editor). Propriedad intelectual e industrial. Volume segundo. p. 741-782. Espanha: Thomson Resterus,
2013, p. 747.
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Ato continuo as sociedades empresarias Ford e General Motors passaram a
comercializar modelos de carro que reproduziam a capota objeto da patente de
titularidade da AB. Os proprietarios desses carros, modelos dos anos de 1952-1954,
através da GM e da Ford passariam a adquirir essas pecas da Aro. Diante desses fatos
ocorreram duas agdes.

Na primeira agdo, denominada de Aro 1 a lide tinha como partes Aro
Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co. (Aro 1), a Suprema Corte
entendeu que a Aro nao havia praticado a contribuicdo para a infracdo, pois a substitui¢éo
dos topos conversiveis seria, na verdade, um reparo. Para que houvesse a infracdo direta
0 caso deveria retratar uma reconstrugéo do objeto.

J& no segundo caso (denominado de Aro Il), no qual litigavam as mesmas partes
da primeira acdo, o Supremo Tribunal decidiu de maneira contraria e, portanto, entendeu
pela responsabilidade da Aro contribuicdo a infracdo. A decisao, inicialmente, explicitou
que entre o primeiro e o segundo caso havia diferenca pelo fato de no primeiro terem sido
considerados apenas os carros de fabricacéo da General Motors. Ocorre que a GM possuia
licenca do titular da patente relativa a capota enquanto a Ford ndo possuia tal licenca.
Deste modo, condenou-se a Aro ao ressarcimento dos danos causados ao comercializar
componente que serviria de peca essencial a contrafacdo direta.

Importando-se tal raciocinio ao Brasil, onde dados no Conselho Nacional de
Justical®(datados do ano de 2014) constatam que a principal reclamagdo dos
jurisdicionados se trata da morosidade do judiciario, a op¢do do titular de perseguir
apenas o terceiro que contribuiu para a infracdo pode se mostrar igualmente estratégica.

Né&o se pode desconsiderar, ainda, que em casos como o narrado, cessando as
atividades de contrafacdo indireta, ndo havera meios de se perpetuarem as contrafacdes
diretas. Processualmente, ndo se pode negar que se mostra mais dificil provar'® que o

comprador do produto concorrente realizou a combinacéo, pois somente dessa forma ele

150 ADAMS, Charles W. A brief history of indirect liability for patent infringement. Vol. 22. Santa Clara
High Tech. Law Journal, 2005. Disponivel em http://digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol22/iss3/1, Gltima
visualizagdo em 04.02.2018, as 11:35, p. 388.

151 Disponivel em  http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/62126-morosidade-da-justica-e-a-principal-
reclamacao-recebida-pela-ouvidoria-do-cnj, Gltima visualizagdo em 17.12.2017, as 19:11.

152 «“No contexto do processo as regras epistémicas ha pouco lembradas encontram um claro equivalente no
principio da relevancia, segundo o qual todas as provas potencialmente Uteis para a apuracdo da verdade
dos fatos deveriam ser admitidas em juizo. A propésito, observe-se que a relevancia de uma prova ndo é
questdo de grau: uma prova € relevante ou ndo é.” TARUFFO, Michele. Uma simples verdade: o juiz e a
construcéo dos fatos. Traducéo de Vitor de Paula Ramos. Sdo Paulo: Marcial Pons, 2012, p. 167.
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podera ser acusado de contrafacéo, ja que do contrario ndo havera similaridade do produto
que tem em mé&os com a patente na forma como concedida.

A deciséo de fazer cessar a conduta do terceiro que contribui para a infragéo, nos
casos em que ele produz o material essencial para que o comprador termine a combinagéo
ou mistura, também pode ser comercialmente estratégica. Os contrafatores direto nos
casos acima narrados tratam-se de consumidores em potencial do titular da patente. Se
ndo houve o agente que comercializava o queimador ou 0 agente que comercializava as
pecas da capota, todos aqueles que desejassem possuir a lampada de 6leo ou a capota do
carro deveriam obter através dos titulares das patentes. Portanto, o titular ajuizar demanda
contra o seu consumidor em potencial ndo se mostra a melhor estratégia comercial®>3,

Em que pese se trate de direito autoral, o caso Napster ilustra a proposi¢ao acima
quanto a estratégia judicial de priorizar demandas em desfavor daquele que contribui para
a infracdo e, assim, conseguir eliminar as infracGes diretas. Napster foi um popular
programa de p2p* da década de 90, no qual jovens de classe média e alta
compartilhavam musicas no formato MP3*°. Como cada usuario servia de abastecedor e
de consumidor do contetdo ali exposto, a cada novo download aumentava-se 0 acervo
digital disponivel*®.

Diante desse cenario, diversas gravadoras se uniram e ajuizaram uma acdo em
desfavor do Napster alegando que o programa encorajava o compartilhamento de musicas
que estariam protegidas por direito autoral. Como resultado o Napster foi condenado por
contribuir as infracdes de direitos autorais. A condenacdo teve um impacto tao devastador
que o Napster ndo conseguiu mais operar e no ano de 2002 foi decretada faléncia.

Neste exemplo, as gravadoras deixaram de se indispor com 0s usuarios, ja que

estes sdo consumidores em potencial das musicas comercializadas, e focaram seus

153 VASCONCELOS, Claudio Lins. Série EPM. Material contendo notas e sugestdes de topicos a serem
abordados nos Painéis da Escola Paulista de Magistratura, no ciclo de palestras sobre: “Responsabilidade
Civil nas violagdo de direito autoral na internet”. Sdo Paulo, 15, 22 e 29 de maio de 2017, p. 06-07.

154 «p2P (do inglés peer-to-peer, que significa par-a-par) é um formato de rede de computadores em que a
principal caracteristica é descentralizagdo das fun¢Bes convencionais de rede, onde o computador de cada
usudrio conectado acaba por realizar fungdes de servidor e de cliente a0 mesmo tempo.” Disponivel em
https://www.tecmundo.com.br/torrent/192-0-que-e-p2p-.htm, Gltima visualizagdo em 04.02.2018, as 17:18.
155 «A sigla MP3 vem de MPEG Audio Layer-3, um formato de arquivo que permite ouvir mdsicas no
computador com 6tima qualidade. Assim como os antigos LP, K7 e 0 nem tdo antigo CD, o0 MP3 vem se
destacando como o principal formato de arquivos musicais € 4dudio em geral.” Disponivel em
https://www.tecmundo.com.br/musica/214-0-que-e-mp3-.htm, Ultima visualizacdo em 04.02.2018, as
17:20.

1% SOARES, Silvia Simdes. Aspectos juridicos do compartilhamento de arquivos em MP3 P2P via
internet: a experiéncia do Napster e as novas tendéncias da legislacédo de copyright dos Estados Unidos.
Disponivel em http://stoa.usp.br/sss/files/-1/5138/S%C3%ADIvia+Soares+-
+Aspectos+Jur%C3%ADdicos+do..., Ultima visualizagdo em 04.02.2018, as 17:24, p. 29.
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esforcos no terceiro que contribuiu a infracdo ao dispor do meio pelo qual os arquivos
eram disponibilizados. Dessa forma, conseguiram eliminar o programa Napster e,
portanto, sem ele os usuarios ndo mais ofertariam e/ou consumiriam 0s arquivos sem a

devida licenga®’.

157 Embora esta agdo ndo tenha acabado por completo com esse tipo de programa, o impacto econémico no
Napster foi de tal forma que desencorajou diversos outros que operavam daquela forma.
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2. ARESPONSABILIDADE CIVIL DO TERCEIRO CUMPLICE NA INFRACAO
A TITULARIDADE DA PATENTE

2.1 Aplicacéo da doutrina do terceiro cumplice na infracéo a titularidade da patente

por contribuicéo

“Ja na escolha dos factos que sdo admitidos na
situacdo de facto que tem a julgar, o julgador
orientar-se-4, como vimos, pelas previsdes
daquelas proposicoes juridicas que,
possivelmente, sdo de aplicara essa situacdo de
facto.”1%8

Na contemporaneidade contratual passou-se da circunscri¢io da relatividade®®®
para a oponibilidade!®®. Se antes vigia o res inter alios acta, aliis neque nocet neque
prodest — o0 ato concluido entre as partes nem prejudica nem aproveita aos outros — hoje
vige uma maior amplitude da eficacia contratual. A ultrapassada concepc¢édo dos codigos
do Oitocentos em que se dizia que o contrato fazia lei entre as partes deu lugar ao inicio
de uma abertura e fundamentacéo para que houvesse a responsabiliza¢do do terceiro por
violagdes.

Para Teresa Negreiros essa transicao seria derivada do principio da funcéo social
dos contratos, ja que este deixa de representar uma situacdo juridica que so interessa as
partes’®. Com esse entendimento ha quem fundamente, portanto, a tutela externa do

crédito como derivacéo dos principios da boa-fé objetiva e da funcéo social do contrato®®?.

158 | ARENZ, Karl. Metodologia da ciéncia do direito. Tradugédo de José de Souza e Brito e José Antonio
Veloso. Lisboa: Fundacdo Calouste Gulbenkian, 1974, p. 307.

15%“Também consecutario logico da autonomia privada negocial, o principio da relatividade dos efeitos do
contrato significa que o contrato apenas obriga e vincula suas préprias partes, ndo podendo ser oponivel a
terceiros.” LOBO, Paulo. Direito Civil: contratos. 22 ed. 22 tiragem. S&o Paulo: Saraiva, 2014, p. 62
160partimos da premissa de que a funcdo social do contrato, quando concebia como um principio, antes de
qualquer outro sentido e alcance que se lhe possa atribuir, significa muito simplesmente que o contrato ndo
deve ser concebido como uma relagéo juridica que soO interessa as partes contratantes, impermeavel as
condi¢des sociais que o cercam e que sdo por ele proprio afetadas.” NEGREIROS, Teresa. Teoria do
contrato: novos paradigmas. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 206.

161 «“A consagracdo da fungdo social do contrato revela a impossibilidade de manter a concepgdo classica
que infere da atuacdo do legislador e do judiciario apenas a possibilidade de impor alguns limites externos,
negativos e sempre excepcionais ao exercicio da liberdade contratual.” KONDER, Carlos Nelson.
Contratos Conexos: grupos de contratos, redes contratuais e contratos coligados. Rio de Janeiro: Renovar,
2006, p.s 50-51.

162 SOUZA, Wagner Mota Alves. Tutela externa do crédito. In. ANDRIGHI, Fatima Nancy (coordenadora).
Responsabilidade civil e inadimplemento do direito brasileiro.P. 65-86. Sdo Paulo: Editora Atlas, 2014, p.s
77-85.
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No entanto, de outro lado, Gustavo Tepedino!®

rechaca esse entendimento, ao
lecionar que a fungdo social do contrato teria o conddo de restringir a atuagdo da
autonomia contratual e ndo de aumentar a tutela de interesses privados de partes
contratantes. No sentido de também rechacar a fundamentacéo da tutela externa do crédito
no principio da fungio social do contrato esta Pianovski e Biirger®*. Os citados autores
adotam a definicéo da funcio social do contrato enquanto um contributo!®. De outro lado,
a definicdo adotada de tutela externa do crédito trata de um limite ao terceiro diante de
uma relacdo obrigacional, havendo de ter por parte deste terceiro um dever de
abstencio™®®,

Portanto, seria a funcdo social — enquanto contributo — uma consequéncia da
aceitacdo de uma eficécia externa da obrigacdo e ndo uma premissa. Pois, a eficacia
transpessoal do contrato ocorre através do momento em que se reconhece que na
obrigacdo ha uma eficacia externa, ou seja, no momento em que ha uma limitacdo do
terceiro para que ele ndo interfira na relacdo de crédito alheia'®’. Sendo assim, o
reconhecimento de uma eficacia externa nos contratos, com inspira¢do na jurisprudéncia
francesa, passa a conceber uma situacdo juridica que ndo deve ser ignorada por

terceiros.68

163 TEPEDINO, Gustavo. Notas sobre a Funcéo Social dos Contratos.In TEPDINO, Gustavo; FACHIN,
Luiz Edson (organizadores). O direito e o tempo: embates juridicos e utopias contemporaneas: estudos em
homenagem ao Professor Ricardo Pereira Lira. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. P. 395-405, p. 398.

64 PJANOVSKI RUZYK, Carlos Eduardo; BURGER, Marcelo L. F. de Macedo. A tutela externa da
obrigacdo e sua (des)vinculagdo a funcao social do contrato. Civilistica.com. Rio de Janeiro, a. 6, n. 2,
2017. Disponivel em: http://civilistica.com/a-tutela-externa-da-obrigacao/, Ultima visualizagdo em
26.01.2018, as 16:48.

185 «“De qualquer sorte, ainda que haja divergéncia sobre o contetido da fungio social — se vinculada a justica
social, ou a eficiéncia das relagbes de mercado, com redugdo dos custos de transagdo, ou, ainda, ao
atendimento concreto de direitos fundamentais sociais e ampliacdo a liberdade substancial dos individuos
— hé& implicito consenso sobre o carater da fun¢do como contributo, coerente, inclusive com sua construcao
histérica, desde lhering,21 passando por autores dispares como Duguit22 e Renner [...]” PIANOVSKI
RUZYK, Carlos Eduardo; BURGER, Marcelo L. F. de Macedo. A tutela externa da obrigagdo e sua
(des)vinculagdo a fungéo social do contrato. Civilistica.com. Rio de Janeiro, a. 6, n. 2, 2017. Disponivel
em: http://civilistica.com/a-tutela-externa-da-obrigacao/, Gltima visualizacdo em 26.01.2018, as 16:48, p.
07.

166 PJANOVSKI RUZYK, Carlos Eduardo; BURGER, Marcelo L. F. de Macedo. A tutela externa da
obrigacdo e sua (des)vinculagdo a funcao social do contrato. Civilistica.com. Rio de Janeiro, a. 6, n. 2,
2017. Disponivel em: http://civilistica.com/a-tutela-externa-da-obrigacao/, Ultima visualizagdo em
26.01.2018, as 16:48, p. 07.

167 PJANOVSKI RUZYK, Carlos Eduardo; BURGER, Marcelo L. F. de Macedo. A tutela externa da
obrigacao e sua (des)vinculacdo a funcdo social do contrato. Civilistica.com. Rio de Janeiro, a. 6, n. 2,
2017. Disponivel em: http://civilistica.com/a-tutela-externa-da-obrigacao/, Ultima visualizagdo em
26.01.2018, as 16:48, p. 07-08.

188 SOUZA, Wagner Mota Alves. Tutela externa do crédito. In. ANDRIGHI, Fatima Nancy (coordenadora).
Responsabilidade civil e inadimplemento do direito brasileiro.P. 65-86. Sdo Paulo: Editora Atlas, 2014, p.
78.
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Deste modo, trata a tutela externa do crédito de um momento no qual se passou a
ampliar as hipdteses de responsabilidade civil, com fins a enquadrar o terceiro que de
alguma forma estimulou o inadimplemento de uma relagdo obrigacional®®®. Seria a
prépria frustracdo do direito ao crédito o fator gerador da responsabilidade civil desse

terceiro’®

responsavel pela interferéncia na relacao.

Até o momento da inoponibilidade a responsabilidade pela violagdo ao crédito
estaria restrita as partes contratuais. No entanto, ndo ha mais espaco para o entendimento
rigido da relatividade das convencgdes, pois do contrario estar-se-ia conferindo total
liberdade ao terceiro. Alvino Lima, quando ja na década de 60 tratou do tema, tracou um
paralelo entre o sujeito passivo universal do direito real para o terceiro no que tange o
direito de crédito. Tanto este como aquele estdo obrigados a se absterem de violar situacdo
juridica alheia, independente de manterem ou nao relacdo contratual.

A conclusdo de Alvino Lima ndo se trata de nenhuma inovacdo doutrinaria. Ao
contréario, tratou apenas de trazer ao tema o antigo preceito de Ulpiano'’* constante do
Digesto: honeste vivere, non altere laedere suum cuique tribuere. Continua o autor
brasileiro propondo que se houvesse um direito que apenas tivesse de ser respeitado pelos
contratantes, enquanto o terceiro gozasse da mais ampla liberdade, nao seria possivel a
subsisténcia das relag@es sociais ou juridicas; havendo uma conducio a anarquial’.

Hoje, com a mitigacdo do principio da relatividade dos efeitos dos contratos
(principio este que seria 0 maior argumento contrario a responsabilizacdo do terceiro),
pode-se enxergar o terceiro integrando a relacdo, seja com o dever de respeita-la seja com
o direito de ndo ser prejudicado.Sendo assim, de um lado, deixou-se no passado a
autonomia da vontade enquanto fundamento da relatividade dos contratos®”® para, de

169 MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Régo e BIANCHINI, Luiza Lourenco. Breves consideracdes
sobre a responsabilidade civil do terceiro que viola o contrato (tutela externa do crédito). In TEPEDINO,
Gustavo; FACHIN, Luis Edson (organizadores). Dialogos sobre Direito Civil, v. 3. P. 453-471. Rio de
Janeiro: Renovar, 2012, p. 459.

170 N&o obstante, o terceiro seria, conforme posico de Luciano de Camargo Penteado, aquele imune ao
que se passa ao interior do contrato. PENTEADO, Luciano de Camargo. Efeitos Contratuais perante
terceiros. S&o Paulo: Quatier Latin, 2007, p. 44.

111 «“Agsim, o que Ulpiano nos dé a entender por aquellas expressdes, ¢ que o direito assenta em trés
principios fundamentaes. S&o tdo importantes esses preceitos que Heinecio diz que ndo os principios
genuinos do Direito, e Lauterback, que séo os principios fundamentaes. Savigny tambem considera esses
preceitos sob 0 mesmo ponto de vista, porque diz que a expressdo preceitos era empregada no texto como
categorias, havendo nas differentes leis emanadas do legislador, tres categorias diversas se regras — regras
do honeste vivere, regras do alterum non laedere e regras do suum cuique tribuere.” PINTO JUNIOR, Jo#o
José. Curso elementar de direito romano. Pernambuco: Typographia Economica, 1888, p. 60.

2 LIMA, Alvino. A interferéncia de terceiros na violacdo do contrato. Revista de Direito Civil
Contemporéaneo. Vol. 5. Ano 2. P. 307-325. Séo Paulo: Ed. RT, out-dez. 2015, p. 310.

173 «Q principio da relatividade dos efeitos do contrato baseia-se na preeminéncia da autonomia da vontade
e na possibilidade das partes estabelecerem vinculos juridicos que afetem direta e exclusivamente suas
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174 & no abuso do direito os fundamentos da

outro lado, ter na boa-fé objetiva
responsabilidade civil do terceiro que violar a relagio contratual alheial’.

Otavio Luiz Rodrigues Junior'’® | ao constatar que seriam inlimeras as situaces
em que poderia ser aplicada a doutrina do terceiro cimplice, expde que a fundamentacéo
da doutrina teria lugar atraves de preceitos éticos de alcance solidario. Como nao se
desconhece, a doutrina do solidarismo tem seu nascimento datado do final do século XIX,
na Franca. Ela nasceu com o fito de remediar a tradicional biparti¢do entre capitalismo e
comunismo?’’,

Ha&, portanto, nas relagcdes obrigacionais um dever juridico do terceiro de néo
interferir ou de acordo com o atual Codigo Civil brasileiro, em seu artigo 186, ha o dever
genérico de ndo causar dano a outrem.

Deste modo, estando estabelecido que hd uma obrigacéo de que o terceiro respeite
a situacdo juridica alheia, por 6bvio, na sua violacdo havera responsabilidade pelo
prejuizo eventualmente causado ou pela violagdo realizada. Sendo assim, seguindo o
estudo de acordo com a possibilidade da oponibilidade do contrato ao terceiro, 0 proximo
passo trata de analisar a forma com que se dara esta responsabilidade.

Ao aproximar a responsabilizacdo do terceiro que contribui a infracdo da
titularidade da patente, conforme orienta a legislacdo pertinente, da doutrina do terceiro
cumplice, verifica-se um problema na premissa. Quando se trata da infracdo a titularidade

da patente, diferente da “lesdo ao crédito”"® ou mesmo do inadimplemento levado a cabo
p

proprias condutas.” RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. A doutrina do terceiro cumplice: autonomia da
vontade, o principio res inter alios acta, funcao social do contrato e a interferéncia alheia na execucdo dos
negacios juridicos. Revista dos Tribunais, S&o Paulo, a. 93, v. 821, p. 80-98, mar. 2004, p. 01.

174 «A boa-fé surge, com frequéncia, no espaco civil. Desde as fontes do Direito a sucessdo testamentaria,
com incidéncia decisiva no negécio juridico, nas obriga¢des, na posse e na constituicdo de direitos reais, a
boa-fé informa previsdes normativas e nomina vectores importantes da ordem privada.” ROCHA, Anténio
Manuel da e CORDEIRO, Menezes. Da Boa-fé no Direito Civil. Coimbra: Ed. Almedina, 2011, p. 17.

15 MIRAGEM, Bruno. Abuso do direito: ilicitude objetiva e limite a exercicio de prerrogativas juridicas
no Direito Privado. 22 ed. rev. atual. E ampl. Sdo Paulo: Editoria Revista dos Tribunais, 2013, p. 30.

176 «A doutrina do terceiro cimplice funda-se num preceito ético de inegavel alcance solidario. A violagéo
ao direito das partes pela interferéncia indevida do terceiro pode e deve ser reparada.” RODRIGUES
JUNIOR, Otavio Luiz. A doutrina do terceiro cimplice: autonomia da vontade, o principio res inter alios
acta, funcéo social do contrato e a interferéncia alheia na execugéo dos negécios juridicos. Revista dos
Tribunais, S&o Paulo, a. 93, v. 821, p. 80-98, mar. 2004, p. 11.

177 USTARROZ, Daniel. Responsabilidade civil por ato ilicito. Sdo Paulo: Atlas, 2014, p. 58.

178 “Ha, portanto, uma ampliacdo das fronteiras da responsabilidade extracontratual, em relagiio ao principio
de solidariedade constitucional (arts. 2 e 3 Const.): se 0 comportamento do sujeito é lesivo de uma situagdo
juridicamente relevante (absoluta ou relativa) de maneira a provocar um dano injusto, ndo ha motivo de
excluir a responsabilidade de quem provocou a lesdo.” PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil.
Introducéo ao Direito Civil Constitucional. Traducéo de Maria Cristina De Cicco. 3% ed. Rio de Janeiro:
Renovar, 2007, p. 142.
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pelo devedor por contribuicdo do terceiro!’®

, Ndo ha, necessariamente, uma preterita
relagdo contratual a ser violada.

No caso da patente, enquanto a exclusividade estiver vigente, ha um dever geral
de ndo infracio. Esse dever nio advém de um contrato (direito subjetivo'®®) anteriormente
firmado, mas do ordenamento (direito objetivo) que confere o direito de exclusividade a
patente. Ainda que se trate de hipotese inicialmente distinta, verifica-se ser possivel
adotar alguns dos ensinamentos da teoria do terceiro cUmplice no estudo da

responsabilizacdo do terceiro que contribui para a infracéo da titularidade da patente.

2.1.1 O fundamento pela boa-fé objetiva

“A boa fé tem, em si, os paradoxos, as conquistas
e as aspiragbes a cultura  juridica
contemporanea.”8!

Retornando aos fundamentos apontados para a tutela externa do crédito passa-se
a analise da boa-fé objetiva. O estudo da boa-fé ja vem sendo praticado desde a fides no
Direito Romano. A fides pode ser definida como uma regra de responsabilidade objetiva
que pretende vislumbrar comportamentos previsiveis garantindo, assim, segurancga nas
relagdes humanas'®?, Ela é tida como a base da fides bona ou bona fides!®, essa regra,

sim, um verdadeiro principio juridico introduzido no Direito Romano pelos pretores.

179 BANDEIRA, Paula Greco. Fundamentos da responsabilidade civil do terceiro cimplice. Revista
Trimestral de Direito Civil - RTDC n° 30. Abril-junho. 2007. P. 79-127. Rio de Janeiro: Padma Editora,
p. 79.

180 «“djreito subjetivo é o poder de agio determinado pela vontade que, manifestando-se através das relagGes
entre as pessoas, recai sobre atos ou bens materiais ou imateriais e é disciplinado e protegido pela ordem
juridica, a fim de assegurar a todos e a cada qual o livre exercicio de suas aptiddes naturais, em beneficio
proprio, ou de outrem, ou da comunhéo social.” RAO, Vicente. O direito e a vida dos direitos.2° Vol. 22
tiragem. S8o Paulo: Max Limonad, 1952, p. 110.

181 ROCHA, Anténio Manuel da e CORDEIRO, Menezes. Da Boa-fé no Direito Civil. Coimbra: Ed.
Almedina, 2011, p, 48.

182 RUBINSTEIN, Flavio. A bona fides como origem da boa-fé objetiva do direito brasileiro. Revista da
USP. Vol. 99. Séo Paulo, 2004, p. 611. Disponivel em
http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewFile/67639/70249, ultima visualizacdo em 01.07.2016, as
22:49.

183 Tendo a bona fides com o tempo passado a também se referir a boa-fé subjetiva adotou-se a forma fides
bona como mais adequada ao objetivo deste texto. RUBINSTEIN, Flavio. A bona fides como origem da
boa-fé objetiva do direito brasileiro. Revista da USP. Vol. 99. Sdo Paulo, 2004, p. 619. Disponivel em
http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewFile/67639/70249, ultima visualizagdo em 01.07.2016, as
22:49.
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No direito privado brasileiro a boa-fé ja estava presente no artigo 131 do CCom,
datado de 1850'84, ainda que os contornos pudessem ndo ser os mesmos, naquela
oportunidade ela representava funcdo analoga a atualidade ao atuar como regra de
interpretac&o contratual®®®.

Por sua vagueza e abstracdo o contetido da boa-fé objetiva deve estar diretamente
conectado ao contexto de sua aplicagdo e as circunstancias do caso!®®. Como dado
positivo da generalidade o principio é capaz de efetivamente resolver questdes
concretas'®’. Deste modo, ao invés de buscar conceitos fechados e determinados deve-se
buscar condutas que lhe sédo pertinentes.

Veja-se que o ordenamento juridico brasileiro também deixou de apresentar, com
precisdo, o que considera como sendo a boa-fé objetiva. Mas certo que o definiu como
sendo um principio juridico. E, portanto, se apresenta inviavel definir com precisdo
absoluta o contetido da boa-fé objetiva. J& que como principio se mostra de aplicacédo
genérica e dependente de ponderacéo de valores e interesses's8,

Ha de se considerar também que diante de um principio que considera a realidade
fatica ndo se pode considera-lo imutavel. Ao contrario, seu conteddo deve variar
conforme as transformacdes sociais. Desta forma, também deve importar para o estudo
conhecer os pardmetros de usos e costumes da sociedade no momento da aplicagdo do
principio.

Para Judith Martins-Costa a boa-fé objetiva comporta uma triplice qualificacdo®,
seria (i) um instituto ou modelo juridico; (ii) um standard e (iii) um principio juridico.

Como (i) modelo juridico, dindmico e, portanto, capaz de incorporar dados néo

somente da experiéncia juridica, mas também da historicidade, é voltado a impor

184 Brasil. Codigo Comercial. Lei 556/1850. Artigo 131.Sendo necessario interpretar as clausulas do
contrato, a interpretacdo, além das regras sobreditas, sera regulada sobre as seguintes bases: 1 - a
inteligéncia simples e adequada, que for mais conforme & boa fé, e ao verdadeiro espirito e natureza do
contrato, deverd sempre prevalecer & rigorosa e restrita significagdo das palavras. Disponivel em
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_lIdentificacao/lim%20556-
1850?0OpenDocument, Ultima visualizagcdo em 01.02.2018, as 13:52.

185 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena e MORAES, Maria Celina Bodin de. Codigo Civil
interpretado conforme a Constituicdo da Republica. Vol. Il. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 15.

18 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: critérios para sua aplicacdo. Sdo Paulo:
Marcial Pons, 2015, p. 40-41.

187 ROCHA, Anténio Manuel da e CORDEIRO, Menezes. Da Boa-fé no Direito Civil. Coimbra: Ed.
Almedina, 2011, p. 18.

188 RUBINSTEIN, Flavio. A bona fides como origem da boa-fé objetiva do direito brasileiro. Revista da
USP. Vol. 99. S&o Paulo, 2004, p. 585. Disponivel em
http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewFile/67639/70249, Gltima visualizagdo em 01.07.2016, as
22:49.

189 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: critérios para sua aplicacdo. Sdo Paulo:
Marcial Pons, 2015, p.s 263-266.
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condutas, acOes, sancdes etc. Como paradigma a boa-fé objetiva ndo resulta de uma
norma isolada, mas de normas provenientes de diversas fontes do direito. Por sua vez, na
forma de (ii) standard, a boa-fé objetiva atua na forma de um modelo comportamental
que deve ser seguido por aqueles que participam dos atos juridicos. Por fim, como (iii)
principio a boa-fé objetiva atua como fonte normativa de “dever ser” que aponta ao
modelo ideal a ser seguido.

Num estudo a luz da Constituicdo Federal tem-se que o principio da boa-fé decorre
de outros quatro principios fundamentais para a atividade econdmical®. Sio eles:
dignidade da pessoa humana, presente no artigo 1° Il da CF; valor social da livre
iniciativa, presente no artigo 1°, 1V da CF; solidariedade social, presente no artigo 3°, |
da CF e igualdade substancial, presente no artigo 3°, Il da CF.

A clausula geral da boa-fé objetiva é tida como um fundamento®®* para que se
possa responsabilizar o terceiro que viola o contrato e, portanto, um fundamento®? da
tutela externa do crédito. A boa-fé objetiva, portanto, pode ser definida como um modelo
comportamental esperado ndo somente daqueles que participam dos atos juridicos, mas
de toda a coletividade!®. E, deste modo, deve estar presente no comportamento do
terceiro interventor.

No entanto, a doutrina admite a ocorréncia de situacdes em que presente a boa-fé
objetiva do terceiro ndo poderiam configurar a sua responsabilidade. Podem ser citados

1% TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena e MORAES, Maria Celina Bodin de. Codigo Civil
interpretado conforme a Constituicdo da Republica. Vol. 1l. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 17.

19144 quem entenda por um segundo fundamento, que seria o abuso do direito, segundo FILHO, Carlos
Edison do Régo Monteiro e BIANCHINI, Luiza Lourenco. Breves consideracdes sobre a responsabilidade
civil do terceiro que viola o contrato (tutela externa do crédito). In Dialogos sobre Direito Civil. Volume
I11. Gustavo Tepedino e Luiz Edson Fachin (organizadores). Rio de Janeiro: Renovar, 2012, p. 463.

192 De outro lado hé entendimento de que seria apenas a boa-fé objetiva fundamento da tutela externa do
crédito. BANDEIRA, Paula Greco. Fundamentos da responsabilidade civil do terceiro cimplice. RTDC
n° 30. Abril-Junho. 2007. P. 79-127. Rio de Janeiro: Padma Editora.

193 «por outro lado, nas situagdes juridicas extracontratuais, a boa-fé objetiva também de aplica, a despeito
de vozes doutrinarias em contrato. Em primeiro lugar, a clausula geral de boa-fé objetiva encontra-se
informada por quatro principios constitucionais fundamentais para a atividade econdmica privada, a saber,
(i) o principio da dignidade da pessoa humana (CRFB, art. 1°, 111); (ii) o valor social da livre iniciativa
(CRFB, art. 1°, 1V); (iii) a solidariedade social (CRFB, art. 3°, 1); e (iv) a igualdade substancial (CRFB, art.
3°, 11). Ao lado disso, como ja se afirmou, as normas constitucionais se aplicam diretamente as relag6es
privadas, sejam elas patrimoniais ou existenciais. Se assim é, ndo ha fundamento constitucional que autorize
a restricdo da aplicacdo da clausula geral da boa-fé objetiva as relagcdes contratuais. De mais a mais,
conforme aludido anteriormente, a distincdo estrutural entre situacdes juridicas reais e obrigacionais
encontra-se em crise, devendo-se, na legalidade constitucional, estar atento a funcdo aplicavel ao caso
concreto que melhor se amolde as suas peculiaridades. Do ponto de vista funcional, deve-se diferenciar as
situacBes patrimoniais das existenciais [...] a clausula geral da boa-fé objetiva deve se aplicar a todas as
situac¢Oes juridicas patrimoniais.” BANDEIRA, Paula Greco. Fundamentos da responsabilidade civil do
terceiro camplice. RTDC n° 30. Abril-Junho. 2007. P. 79-127. Rio de Janeiro: Padma Editora, p.s 106-107.
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0s casos em que o terceiro desconhece o contrato preexistente!®*

, Casos em que a relagdo
obrigacional ndo é exclusiva e hipdteses em que a relagdo contratual se da por prazo
indeterminado.

Importando os ensinamentos para a seara da propriedade industrial aplica-se,
analogamente, somente a primeira excecao que, como se vera a frente, terd o condao de
excepcionar a responsabilidade objetiva e a ciéncia obrigatdria que deve o agente possuir
do mercado em que atua. Ao agente que ndo é do ramo comercial'®, a analise ndo devera
ser feita com fundamento na auséncia de boa-fé objetiva. A este agente ndo se pode impor
0 conhecimento de informacGes especializadas.

Outrossim, relativiza-se o conhecimento obrigatdrio que se espera quanto aos atos
que serdo praticados pelo contrafator direto (o que ao final violara a exclusividade) de
modo a alterar os parametros para que haja a responsabilizacdo. Sendo o agente estranho
aquele nicho mercadoldgico, ou seja, ndo sendo ele um empresario, nao terd a
obrigatoriedade de saber que o objeto produzido, utilizado, exposto a venda, vendido ou
importado com estes propdsitos podera vir a infringir direito de patente alheio'®®. Deste
modo, para que haja sua responsabilizacdo buscar-se-a apurar se houve conhecimento da

utilizacdo na contrafacdo principal e, portanto, incidira em culpa por erro de conduta.

2.1.2 O abuso do direito como empecilho dos atos disfuncionais de terceiros

De outro lado, ha quem atribua como fundamento a tutela externa do crédito o
abuso do direito!®’. Tal desvio de exercicio de posicio juridica teve sua origem no final

4LIMA, Alvino. A interferéncia de terceiros na violagdo do contrato. Revista de Direito Civil
Contemporéaneo. Vol. 5. Ano 2. P. 307-325. Séo Paulo: Ed. RT, out-dez. 2015, p. 322.

1950 empresério, entdo, passa a ser o fato ou agente de direcdo, da empresa, que muitos economistas
pretendem seja o quarto fator produtivo, ordenando e combinando os fatores naturais, o trabalho e o capital,
transformando-se no principal agente da atividade econdmica, ndo apenas organizando a producao técnica
dos bens ou servicos, mas também adaptando a producdo as reais necessidades do mercado de procura.”
GASTALDI, J. Petrelli. Elementos de economia politica. 192 ed. Sdo Paulo: Saraiva, 2005, p.158.

19 A obrigatoriedade de conhecimento de seu préprio ramo de atividade foi imposta pela Lei de Propriedade
Industrial (Lei n® 9.279/1996) quando tratou das vedacgBes para o registro de marca: Art. 124. N&o séo
registraveis como marca: XXII1 - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente
evidentemente ndo poderia desconhecer em raz8o de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado
em territério nacional ou em pais com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de
tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou servico idéntico, semelhante ou afim, suscetivel
de causar confusdo ou associacdo com aquela marca alheia.

197 Em sentido contrario: “Na violagdo do contrato mediante interferéncia de terceiro, quando haja
fraude,existe por parte do devedor um ato doloso em virtude da violacdo intencional do contrato; por parte
do terceiro, a sua intervencao, ciente e consciente da violagdo da relacdo contratual, também se caracteriza
pela ma-fé. Segundo a opinido mais acolhida,como veremos oportunamente, a responsabilidade do devedor
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do século XIX, e trata do “exercicio ilegitimo ou desmesurado do direito”*?®, Inicialmente
surge na jurisprudéncia francesa tratando de casos de direito de vizinhanga, como forma
de limitar o direito de propriedade!®®. Um segundo momento, também na Franga, seguiu
com o movimento de construgdo doutrinaria e, por fim, num ‘terceiro ato’ teve-se a
positivacdo e pacificacdo da doutrina em diversos paises.

Credita-se 0 nascimento desta teoria do abuso como reacao jurigena que visou
frear o excessivo individualismo®® que a sociedade e, consequentemente, o direito
experimentava. Individualismo este que fomentava a teoria absolutista?®* dos direitos

202 no exercicio de direitos.

subjetivos de forma a alimentar excessos

Deste modo tal desvio surge sempre que, embora o status fatico esteja sendo
formalmente observado, esteja havendo uma violagdo em “seu espirito 2%, Pensando
numa leitura atenta aos valores propostos pelo direito civil-constitucional, o conceito da
teoria do abuso do direito se coaduna perfeitamente a finalidade, o telos do sistema dentro

desta proposta hermenéutica-normativa progressista. Com a restrigdo ao abuso pretende-

é contratual,ao passo que a do terceiro coparticipante na fraude, sera uma responsabilidade aquiliana.
Ambos agem sem direito, portanto, ndo se podendo falar em abuso de direito.” LIMA, Alvino. A
interferéncia de terceiros na violagéo do contrato. Revista de Direito Civil Contemporéneo. Vol. 5. Ano
2. P. 307-325. Séo Paulo: Ed. RT, out-dez. 2015, p. 318.

BMIRAGEM, Bruno. Abuso do direito: ilicitude objetiva e limite a exercicio de prerrogativas juridicas
no Direito Privado. 22 ed. rev. atual. e ampl. S&o Paulo: Editoria Revista dos Tribunais, 2013, p. 30.

199 «Registre-se, por exemplo, interessante episddio do comeco do século XX: em terreno proximo do
hangar onde um construtor de baldes dirigiveis guardava seus aparelhos, o proprietario fez erguer altas e
pontiagudas torres de madeira, capazes de danificar os dirigiveis que se alcancavam ou aterrissavam —
acidente que de fato ndo tardo a suceder. Demando, alegou aquele que se limitara a exercer direito inerente
a propriedade do solo, a saber, o de realizar neste as construcfes que Ihe aprouvessem; mas em todas as
instancias ficou vencido: consideravam os juizes que, a luz das circunstancias, era manifesto o propdésito
de prejudicar, e faltava ao proprietario do terreno qualquer interesse ou utilidade em erigir as torres.”
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Abuso do direito. In Revista Trimestral de Direito Civil. V. 13.
Janeiro/Marco 2003. Rio de Janeiro: Padma, 2000, p. 99.

200 Criticando o insularismo da doutrina oitocentista: “Se o direito de propriedade deve ser individual, o seu
exercicio deve ser social” FACHIN, Luiz Edson. Estatuto Juridico do Patrimdnio Minimo. Rio de Janeiro:
Ed. Renovar, 2006, p. 66.

201“Uma das principais caracteristicas do Direito Civil contemporineo é a percepcdo de que inexistem
direitos absolutos. Sendo naturalmente inseridas em relagGes intersubjetivas, as situac@es juridicas — todas
elas — estdo naturalmente limitadas umas por outras.” BUTRUCE, Vitor Augusto José. A excecdo de
contrato ndo cumprido no direito civil brasileiro contemporaneo: fun¢des, pressupostos e limites de um
‘direito a ndo cumprir’. Dissertacdo apresentada a programa de Pds-Graduacao da Faculdade de Direito da
UERJ para obtencdo do titulo de Mestre em Direito Civil. Orientador: Gustavo José Mendes Tepedino, p.
165.

202 <A definigdo da titularidade leva em conta afastar os outros com aquela viso classica de que o fato que
se passa € direito do titular tnico e exclusivo, o que, evidentemente, esta superado. Hoje, o direito se mostra
em relagdo a outro, para operar um juizo de inclusdo e respeito. Dai porque a marca em objeto da relagao
juridica e ndo em objeto de direito” FACHIN, Luiz Edson. Teoria Critica do Direito Civil. 22 Edi¢do, Rio
de Janeiro: Ed. Renovar, 2003, p. 160.

208 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena e MORAES, Maria Celina Bodin de. Codigo Civil
interpretado conforme a Constituicdo da Republica. 22 ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar,
2007, p. 345.
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se que o exercicio do direito ndo seja apenas licito (controle de direito positivo), mas que
atenda a finalidade socioeconémica daquela fonte normativa, ou seja, a sua juridicidade
(controle mais amplo pela diversidade®* de fontes do Ordenamento).

Como néo se desconhece, a doutrina civil-constitucional, na forma como propde
Perlingieri?®, se funda no valor normativo?®® dos principios e das normas constitucionais
enquanto na posic¢ao de supremacia. Ao mesmo tempo em que se nxerga um ordenamento
uno e complexo guiado através dos valores constitucionais e seu papel central dentre as
fontes de direito®®’. Propondo, como método interpretativo o abandono da formalistica
para a adocdo de uma arquitetura em que se considerem as acepcdes sistematicas e

axiologicas.

204 «Uma classificacdo das regras de calibracdo de um sistema normativo é tarefa dificil de ser realizada.
N&o so pela diversidade de suas fontes, mas também de suas funcGes. Entre estas, podemos destacar a
manutencdo global da relagdo autoridade sujeita num processo dindmico, em que novos conflitos pedem
decisdes e decisdes engendram novos conflitos. Essa verdadeira estabilidade dindmica permite-nos dizer
gue os sistemas normativos sdo autopoiéticos (Luhmann, 1987:307; Neves, 1992:273), isto é, sistemas cuja
estabilidade se alimenta de si proprios, tanto em face de perturbacdes externas, quanto internas. Assim, por
exemplo, quando no interior do ordenamento surge a configuracdo de um fato cuja relevancia juridica se
reconhece, mas para o qual ndo se encontra uma norma adequada (problema das lacunas), o sistema evoca
uma regra de calibracdo segundo a qual € defeso ao juiz deixar de julgar sob o argumento de falta ou
obscuridade da lei. J& uma perturbacdo externa, como um golpe militar, é estabilizada por uma conhecida
teoria constitucional, cujo efeito calibrador é significativo. Trata-se da no¢do de soberania, capaz de
superpor-se a realidade, forcé-la, simplifica-la, fazendo com que o Estado, enquanto unidade de dominio,
mantenha-se numa situacao de relagdes politicas e sociais efémeras e cambiantes (Bobbio, 1986:132). Com
base nisso, distingue-se entre poder constituinte originario e derivado, entendendo-se o primeiro como
poder autbnomo, inicial e incondicionado, reconhecido como fonte-principio do direito que, uma vez
exaurido seu efeito fundante, deixa a autoridade constitucionalmente instituida (poder derivado) a
instauracdo de subsequentes relagcdes de subordinacdo. Tanto no exemplo das lacunas (perturbacdo interna),
quanto do golpe militar (perturbagdo externa), ° sistema é estabilizado por regras de calibracdo que
permitem um cAmbio momenténeo de padréo de funcionamento em troca de sua manutencéo: de um padréo
de legalidade passa-se a um padrdo de efetividade” FERRAZ, Tercio Sampaio Jr. Introducéo Ao Estudo
Do Direito.Técnica, Decisdo, Dominacéo. 62 Edicdo, Sao Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 161.

205 PERLINGIERI, Pietro. A doutrina do direito civil na legalidade constitucional. In TEPEDINO, Gustavo
(organizador). Direito civil contemporaneo: novos problemas a luz da legalidade constitucional. Anais do
Congresso Internacional de Direito Civil-Constitucional da Cidade de Rio de Janeiro. P. 01-11. S&o Paulo:
Atlas, 2008, p. 01-03.

206 “As Cartas de 1937, 1967 ¢ 1969 foram semanticas. Quando da entrada em vigor da Constituigio de
1988, ja haviamos percorrido os ciclos do atraso. Apresentou-se o desafio de consolidar, entdo, uma
Constituicdo normativa, ndo apenas valida e vigente, na sua roupagem formal, mas real e efetiva,
harmonizada com a Historia” BARROSO, Luis Roberto. O Direito Constitucional e a efetividade de suas
normas. Limites e possibilidades da Constituicdo Brasileira. 9% Edi¢do, Editora Renovar; Rio de Janeiro,
2009, p. 65.

207 “Consequéncia dbvia de admitir-se a existéncia de organizagBes politicas sem Estado que possuem
<<direito>> é a de haver <<pluralismo juridico>>. Porque por <<pluralismo juridico>>. Define-se a
situacdo de respeito entre ordens normativas juridicas distintas, em um mesmo territério, que reclamam
obediéncia” SGARBI, Adrian. Introdugdo a Teoria do Direito. Sdo Paulo: Marcial Pons, 2013, 46.
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No Brasil 0 abuso do direito surge primeiro na doutrina no final do século XX?%,
Tendo tomado forca o seu estudo no direito civil numa interpretacio a contrario sensu?%
do artigo 160, I, do Codigo Civil de 1916 e hoje o atual Codigo Civil prevé o abuso do
direito na clausula geral do artigo 187. Aqui, similar ao movimento da boa-fé, o Cédigo
de Defesa do Consumidor reconheceu anteriormente ao Codigo Civil a figura do abuso
de direito.

No primeiro momento brasileiro, quando a interpretacéo era contrario sensu, havia
ainda predominancia do critério subjetivo na analise. Com o tempo foi crescente a
objetivacdo e, cada vez mais, dando espacgo a visao objetiva sem que fosse necessario
aferir dolo ou culpa.

A leitura da clausula geral, no Cddigo Civil, tende a conferir uma ideia de
identidade entre o abuso do direito e a ilicitude?'®, provavelmente pela forte influéncia
positivista ainda prevalente nos idos dos anos setenta do século vinte. No entanto, de
outro lado hé aqueles que defendem-no como uma categoria juridica autbnoma. Esses,
que compdem doutrina mais contemporanea, entendem que a concepcao da teoria sendo
sinbnima de ato ilicito poderia condicionar a repressdo a demonstracdo de culpa. No
entanto, atentos & objetivacio®!! interpretam como categoria autdnoma e, dessa forma, o
correto seria fazer referéncia a uma “ilicitude lato sensu, no sentido de contrariedade ao
direito como um todo, e ndo como uma identificacdo entre etiologia do ato ilicito e a do
ato abusivo "?*2,

Entretanto, ao que tudo indica, no artigo 187 do Cadigo Civil ‘o Legislador teria

optado’ pela primeira corrente em que a teoria é tida como sindnimo de ilicitude'®. Ainda

208 MIRAGEM, Bruno. Abuso do direito: ilicitude objetiva e limite a exercicio de prerrogativas juridicas
no Direito Privado. 22 ed. rev. atual. E ampl. S8o Paulo: Editoria Revista dos Tribunais, 2013, p. 111.

209 SOUZA, Eduardo Nunes de. Abuso do direito: novas perspectivas entre a licitude e o merecimento de
tutela. Revista Trimestral de Direito Civil — RTDC. Vol. 50. Abril/Jun. P. 35-91. Rio de Janeiro: Ed. Padma,
2002, p. 36.

210 «“Qutra fonte antiga das obrigacdes é o ato ilicito. Se alguém, por meio de um ato contrario ao
ordenamento juridico, causou dano a outrem fica obrigado a reparar o prejuizo. Trata-se de um dos mais
belos conceitos do direito: ndo se deve lesar ninguém.” NEVES, José Roberto de Castro. Direito das
ObrigacGes. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2014, p. 28.

211 «“Agsim, a aspiragdo constitucional a uma ordem justa e solidaria impde deveres como elemento
autdbnomo constitucional — e ndo mais como reflexo ou a outra face dos direitos, acarretando a objetivacdo
dos direitos. Instaura-se uma ordem objetiva que corresponde a ideias objetivas de justica e solidariedade,
impositivas de deveres, ao lado dos direitos individuais e dos atos que caracterizam seu exercicio.”
GONGCALVES, Camila de Jesus Mello. Principio da boa-fé: perspectivas e aplicacfes. Rio de Janeiro:
Elservier, 2008, p. 87.

212 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena e MORAES, Maria Celina Bodin de. Codigo Civil
interpretado conforme a Constituicdo da Republica. 22 ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar,
2007, p. 346.

213 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Abuso do direito. In Revista Trimestral de Direito Civil. V. 13.
Janeiro/Marco 2003. Rio de Janeiro: Padma, 2000, p. 100.
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(ue essa seja a interpretacdo que parece mais coerente com a “moldura”?*do dispositivo
legal, tal ilicitude deve ser lida na forma objetiva, ja que ndo ha previsdo de afericdo de
culpa.

Menezes Cordeiro associou 0 abuso do direito “a modificacdo das obrigagdes por
alteracdo das circunstancias e a complexidade do contetido obrigacional”?®®. Assim, o
titular da posicéo subjetiva possui um direito licito e exigivel num primeiro momento,
mas, devido ao modo como o exerce e, também, por vezes, conjugado com as
circunstancias, seu exercicio exagerado ou desmedido o torna um ato ‘ilicito’.

Portanto, considerando que os direitos subjetivos nao sao absolutos, seu exercicio
deve ser limitado sem que se deixe livre a arbitrariedade®!®, ao voluntarismo ou ao
capricho?!’. Entretanto, quando o exercicio ocorre de forma anormal caracteriza-se o
abuso do direito.

Atento ao movimento de objetivacdo de parametros — e a determinacdo
Constituinte (art. 48 do ADCT) — o Legislador editou o Cédigo de Defesa do Consumidor,
tratando-se de Direito Privado, Direito Penal, Direito Administrativo e Adjetivo. As
praticas abusivas (artigo 39), as clausulas abusivas (artigo 51), a publicidade abusiva
(artigo 37, §2°), bem como o abuso do direito como requisito para que possa haver a
desconsideracdo da personalidade juridica (artigo 28), sdo todas construcdes tendo em
vista a posicéo fragil do consumidor?:8,

Considerando a vulnerabilidade do consumidor e a relacdo nédo paritaria
(assimétrica de poder) aplica-se a teoria do abuso. Sem que, para tanto, haja aferi¢do de

dolo ou culpa. A objetivacdo do paradigma tem, claramente, o intuito de tutela do polo

214 «A norma a ser executada, em todos esses casos, forma apenas "...uma moldura dentro da qual sdo
apresentadas varias possibilidades de execucdo, de modo que todo ato € conforme a norma, desde que esteja
dentro dessa moldura, preenchendo-a de algum, sentido possivel. Entendendo-se por “interpretagdo"” a
verificagdo do sentido da norma a ser executada, o resultado desta atividade s6 pode ser a verificacdo da
moldura, que representa a norma a ser interpretada e, portanto, o reconhecimento de varias possibilidades
que estdo | dentro desta moldura” KELSEN Hans. Teoria Pura Do Direto.Introducdo a Problematica
Cientifica do Direito. Traducéo de J. Cretella Jr. / Agnes Cretella. 72 Edigdo, Sdo Paulo: Revista Tribunais,
2011, p. 150.

215 ROCHA, Anténio Manuel da e CORDEIRO, Menezes. Da Boa-fé no Direito Civil. Coimbra: Ed.
Almedina, 2011, p. 17.

216 ROSAS, Roberto. Do abuso de direito ao abuso de poder. Brasil: Malheiros Editores, 2011, p. 14.

217 No direito publico esta mesma critica prevalece contra os donos do poder: “Paralelamente a esses
dogmas democraticos, vigem outros direitos e garantias individuais, tendentes a salvaguardar os cidadaos
da prepoténcia do Poder Publico e do capricho dos governantes” MEIRELLES, Hely Lopes. Direito
Administrativo Brasileiro. 392 Edicdo, Sao Paulo: Editora Malheiros, 2013, p. 103.

218 MIRAGEM, Bruno. Abuso do direito: ilicitude objetiva e limite a exercicio de prerrogativas juridicas
no Direito Privado. 22 ed. rev. atual. e ampl. S&o Paulo: Editoria Revista dos Tribunais, 2013, p. 109.
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mais fragil e, portanto, atende a finalidade do sistema protetivo (isonomia material)
construido no Cédigo de Defesa do Consumidor.
No artigo 187 do Cddigo Civil ndo ha referéncia a culpa e, deste modo, estar-se

diante de uma ilicitude®®

objetiva e reconhecimento objetivo do abuso. Dessa forma, a
caracterizacdo do desvio se limita apenas a verificacdo de existéncia de um exercicio de
direito fora dos limites esperados, sejam eles econdémicos, sociais, conduzidos pela boa-
fé ou pelos bons costumes. Deixando de importar a intencdo ou estado psicolégico —
animico — do agente.

A caracterizacdo dessa vertente de ilicitude objetiva deve observar, portanto,
somente “certas balizas que o enunciado legal pontua”??°, deixando de merecer atencéo
para sua constatacdo a intencdo (seja ela doloso ou culposa — negligente, imprudente,
imperita). Sendo aferido o exercicio irregular do direito subjetivo, exercicio este que fuja
das balizas estabelecidas, como aquela estabelecida pela boa-fé objetiva, estara
configurado o abuso do direito. Portanto, o abuso do direito com a objetivacdo de
paradigmas deixa de considerar o comportamento, tendo como finalidade a conduta e suas
consequéncias. H& aqui uma simplificacdo do sistema e a correlata ampliacdo das
hipbteses de responsabilidade.

A abusividade no caso do terceiro que contribui a infracdo da titularidade da
patente se dard no modo como o proprietario exerce a sua liberdade de iniciativa??®. A

219«A antijuridicidade resulta de conceito mais amplo do que o de ilicitude. Isto porque ilicitude é espécie
de antijuridicidade, mas ndo esgota sua defini¢cdo. Contudo, ambos possuem um elemento de convergéncia:
tanto o ilicito quanto o antijuridico sdo fatos jurigenos, na medida em que deles resultam uma eficacia
juridica.” MIRAGEM, Bruno. Abuso do direito: ilicitude objetiva e limite a exercicio de prerrogativas
juridicas no Direito Privado. 22 ed. rev. atual. e ampl. Sdo Paulo: Editoria Revista dos Tribunais, 2013, p.
79.

220 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: critérios para sua aplicacdo. S&o Paulo:
Marcial Pons, 2015, p. 610.

221“F appunto com quello che abbiam dettoilt erzo periodo del la storia del diritto commerciale che si
impone Il principio del la libertd dell’iniziativa privata e della liberta di concorrenza, in armonia col
passagio del diritto commerciale a un sistema oggetivo e cio e a una disciplina Il cui critério diaplicazione
non & constituito dalle qualifiche del soggeto, madalle caratteristiche de gliatti contitutivi del rapporto
giuridico, riportando si La stessa qualifica delsoggeto (nel caso: quella di commerciante) alla natura
dell”attivitasvolta. Questo principio & appunto la conseguenzadi una nuova e generale visione che considera
gliuomini come soggetimaturi e non come fanciulli da guidaredall“alto, fiduciosa percio nella storia e nel
suo libero sviluppo, fondata sulla premessa del la eguaglianza de gliuomini e percio ostile a discipline
differenzia tese condo criteris oggettivi, intesaalla tutela del progresso tecnico e del consumatore,
beneficiario diquell’abbassamento dicosti e prezziche trova il préprio stimolo nella stessa libera
concorrenza traim prenditori e di quel miglioramento técnico pelquale a sua volta La concorrenza (e sotto
al troaspettola pressione salariale) constitui sceragionedi impulso.” ASCARELLI, Tullio. Teoria dela
concorrenza e dei bem iimmateriali: istituzionididirittoindustriale. 32 ed. Mildo: A. Giuffré Editore, 1960,
p. 10. Tradugdo livre: “E precisamente com o que dissemos no terceiro periodo da historia do direito
comercial que o principio da liberdade de iniciativa privada e da liberdade de conciliagéo é imposto, em
harmonia com a passagem do direito comercial a um sistema objetivo e a uma disciplina cuja O critério de
aplicacéo ndo é constituido pelas qualificages do sujeito, mas pelas caracteristicas dos atos contributores
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livre iniciativa é tida como um dos fundamentos da Republica e um dos seus principios
fundamentais, inserida com carater de postulado constitucional na Constituicdo de
1967222, consagrada desde a Constituicio de 194622 e atualmente inscrita na Carta Magna

vigente??

, iInforma a liberdade nas escolhas existenciais, profissionais e nos demais
setores da vida de uma pessoa??®. Para o presente estudo o centro de interesse estard
voltado para a sua instrumentalizagcdo de fundamento da ordem econémica, em prol da
dignidade humana??®.

Ressalta-se 0 comando normativo expresso na propria Constituicdo que informa a
realizacdo da justica social e o bem estar social como fim da livre iniciativa, que ndo deve
ser entendida como tendo uma liberdade plena e sem propoésito. Tratando da ordem
econdmica a Constituicdo Federal elegeu como um dos principios gerais da atividade
econdmica a livre concorréncia. Na leitura de Perlingieri?*’ a liberdade de concorréncia é

valor que esta inserido, implicitamente, na liberdade de iniciativa entendendo ser uma

da relacdo juridica, com a mesma qualificacdo do sujeito (no caso: o do comerciante) quanto a natureza da
atividade realizada. Este principio é precisamente a consequéncia de uma visdo nova e geral que considera
0s homens como sujeitos maduros e ndo como criancas a serem guiados de cima, portanto, confiando na
historia e no seu desenvolvimento livre, fundado na premissa da igualdade dos homens e, portanto, hostil a
disciplinas diferenciadas de acordo com critérios subjetivos, visando a prote¢do do progresso técnico e do
consumidor, beneficiando dessa reducdo de custos e precos que estimule a mesma concorréncia livre entre
empreendedores e dessa melhoria técnica que, por sua vez, competicdo (e em outro aspecto, a pressdo
salarial) € motivo de impulso.”

222 DUVAL, Hermano. Concorréncia desleal. Sdo Paulo: Saraiva, 1976, p. 29.

223 «A colocagdo da livre iniciativa no plano constitucional ja havia sido incorporada e outros textos de
forma implicita, tendo sua consagracdo, em especial, a partir da Constitucional de 1946, que de forma
expressa adotou o instituto, sendo seguida pelos demais textos constitucionais.” ALMEIDA, Marcus Elidus
Michelli de. Abuso do direito e concorréncia desleal. Sdo Paulo: Quartier Latin, 2004, p. 99.

224 «A constituigdo expressa adesdo ao regime capitalista, rejeitando o modelo de economia planificada e
de apropriacao coletiva dos meios de producdo. Porém, o capitalismo que resulta do texto constitucional
ndo é o do laissez-jaire e do Estado absenteista, mas uma formula intermediaria, que aposta na forca criativa
e empreendedora da iniciativa privada, mas ndo foge a sua responsabilidade de disciplina-la e limita-la, ndo
sO no interesse da higidez do proprio mercado, como também com o objetivo de promogdo da igualdade
material e da justica social. A Constituicdo prevé amplos espacos para a regulacédo estatal da economia, mas
a intervencdo estatal direta nessa seara é vista como excecdo, justificada apenas "quando necessaria aos
imperativos de seguranca nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei"”
SARMENTO, Daniel. SOUZA NETO, Claudio Pereira de. Direito Constitucional: teoria, histéria e
métodos. 22 Edicdo, Belo Horizonte: Férum, 2016, p. 175.

25BARROSO, Luis Roberto. Estado e livre iniciativa na experiéncia constitucional brasileira. Disponivel
em http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/uploads/2014/04/Estado-e-Livre-iniciativa_versao-
final_11abr2014.pdf, Gltima visualizagdo em 16.12.2016, as 13:00, p. 11.

226 “por isso o texto do art. 170 ndo afirma que a ordem econdmica esta fundada na valorizagéo do trabalho
humano e na livre iniciativa e tem por fim assegurar a todos existéncia digna, conforme os distantes da
justica social, sendo que ela deve estar — vale dizer, tem de necessariamente estar — fundada na valorizacdo
do trabalho humano e na livre iniciativa, e deve ter — vale dizer, tem de necessariamente ter — por fim
assegurar a todos existéncia digna, conforme os ditames da justi¢a social” GRAU, Eros Roberto. A Ordem
Econdmica na Constituicdo de 1988.S80 Paulo: Ed. Malheiros, 2010, p. 196.

227 PERLINGIERI, Pietro. O Direito Civil na Legalidade Constitucional. Tradugdo e Maria Cristina De
Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 522-523.
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liberdade para todos. Deste modo, o principio da livre concorréncia traduz a hipotética
liberdade de chances iguais no mercado entre os particulares.
No caso da existéncia de protecdo por patente ndo ha que se falar em livre

concorréncia?®

, Vez que o mercado esta interditado pelo titulo conferido pelo Estado por
prazo determinado. Havera o direito de uso e exploracdo somente para o titular (ou para
seus licenciados) e, portanto, ndo ha possibilidade de haver concorréncia licita. O abuso
do direito do terceiro que contribui para a infragéo se configura no (i) empenho da livre
iniciativa para (ii) comercializar objeto que (iii) sabidamente (iv) sera utilizado na
contrafacdo principal por (v) outro agente.

A liberdade de agir, a autonomia, a livre iniciativa, nenhuma dessas liberdades??®
pode ser lida individualmente e, portanto, ndo podem conferir um passe livre para que
seus titulares intervenham na esfera juridica de outrem e causem dano. Inclusive porque
a livre iniciativa, ndo sendo um fim em si mesmo, leva em consideracdo a propriedade
privada e sua funcgdo social; ja seu uso abusivo ndo conseguira contemplar tais fins e,
portanto, ndo sera merecedor de tutela®°. Deste modo, o abuso do direito, dentro de um

sistema solidarista, deve funcionar como apto a configurar a Responsabilidade Civil?3L,

2.2 Forma da responsabilidade civil do terceiro na infracdo a titularidade da patente
por contribuic&o.

“[...] o estégio atual da responsabilidade civil pode
justamente ser descrito como um momento de
erosdo dos filtros tradicionais da reparagdo, isto é,
de relativa perda da importancia da prova da culpa
e da prova do nexo causal como obstaculos ao

228 «A principal delas é, sem duvida, a que garante privilégios patentarios. Na verdade, as patentes
representam uma intervencdo direta do direito sobre o fluxo de informagdes. Garantem que durante um
certo periodo, o detentor dos direitos de patente seja o Unico autorizacdo a fabricar determinado produto ou
prestar certo servico com base na tecnologia por ele desenvolvida” SALOMAO FILHO, Calixto. Direito
Concorrencial, as estruturas. 22 Edi¢do. S&o Paulo, Malheiros: 2002, p. 162.

229 <3 liberdade nio pode, naquilo aonde sempre forca vai, ser limitada pela natureza e pelas condi¢des, que
residem nela, da posse, mas somente por e sobre a concordancia com a liberdade de outros” KERSTING,
Wolfgang. Liberdade Bem-Ordenada. Filosofia do Direito e do Estado de Immanuel Kant. Traduc&o: Luis
Afonseo Heck. 32 Edicdo, Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2012, p. 240.

230 «A liberdade absoluta de contratar, sem legislagio marginal ao mercado que harmonizasse as forgas
econdmicas em litigio, ocasionou, nos paises alta mente industrializados, profundas restri¢des ao principio
da autonomia da vontade. Os particulares se viam ndo sé forcados a ndo poder escolher com quem contratar
— Organisation zwang -, como igualmente se lhes impossibilitava didlogo a respeito do contelido do
contrato. Logo, entretanto, manifestou-se reagdo legislativa em todos os paises ocidentais, no sentido da
liberdade de concorréncia contra o monopdlio e os contratos reveladores de praticas monopolisticas”
SILVA, Clévis Verissimo do Couto e. A Obrigacdo como processo.Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2006, p. 30.
ZIBUSNELLI, Francesco D e PATTI, Salvatore. Danno e responsabilitacivile. Seconda edizione
aggiornata. Torino: Giappichelli, 2003, p.s 232-233.
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ressarcimento dos danos na dindmica das a¢Ges de
ressarcimento”?%2,

Considerando a unidade do ordenamento?3?

visto sob a perspectiva civil-
constitucional®* e considerando que a importancia dos bens imateriais no atual contexto
social e a necessidade de proteger os direitos concedidos aos titulares de patente; busca-
se a aplicacio da Responsabilidade Civil?®® com o fito de delimitar a incidéncia?®® juridica
sobre o terceiro que contribuir para a infracéo.

Para tanto, € de suma importancia que a andlise delimite quais (a) os atos de
contribuicéo e (b) quais as formas com que o terceiro poderé estar submetido a imputacéo
para a configuracio de responsabilidade?’. Para tanto, este capitulo ira tratar da forma de
responsabilidade do terceiro, deixando o tratamento dos atos de contribuicdo para o
terceiro capitulo.

O ordenamento juridico ndo é completamente silente quanto a possibilidade de
responsabilizacdo do terceiro que contribui a infracdo da titularidade da patente, uma vez
que o artigo 42, 81° da Lei 9.279/1996 dispde que o titular do direito de exclusividade

podera impedir que o terceiro contribua para que outros pratiqguem a infracdo. Além disto

232 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosdo dos filtros da
reparacao a diluicdo dos danos. 22 ed. Sao Paulo: Atlas, 2009, p. 11.

233 “Posto um ordenamento de normas de diversas procedéncias, a unidade do ordenamento postula que as
normas que o compdem sejam unificadas. Essa reductio ad unum nédo pode ser realizada se no apice do
sistema ndo se pde uma norma Unica, das qual todas as outras, direta ou indiretamente, derivem.” BOBBIO,
Norberto. Teoria do ordenamento juridico. 102 ed. Tradugdo Maria Celeste C. J. Santos; ver Tec. Claudio
De Cicco; apres. Tércio Sampaio Ferraz Junior. Brasilia: Editora Universidade de Brasilia, 1999.

23«0 que se pretende, em apertada sintese conclusiva a partir desse breve panorama, é identificar, para o
método da constitucionalizagdo do direito civil, o procedimento de interpreta¢do do direito como uma forma
de conhecimento. Embora ndo seja um conhecimento como a matematica, guiado pela légica formal, ndo
se trata de arbitrio, mas sim de uma racionalidade distinta, guiada pela légica formal que permeia a
argumentacdo.” KONDER, Carlos Nelson. DistingGes hermenéuticas da constitucionalizagdo do direito
civil: o intérprete na doutrina de Pietro Perlingieri. Revista da Faculdade de Direito — UFPR, Curitiba,
Vol. 60, n.1, jan/abr. 2015. P. 193-213, p. 206.

28 “Tradicionalmente, é o ato ilicito definido como pressuposto da responsabilidade civil. Ja se viu que
atualmente essa afirmacdao precisa ser revista na medida em que resulta a obrigagdo de indenizar também
de danos causados por fatos licitos. Contudo, a nogdo de antijuridicidade é mais ampla do que a de ilicitude
(pelo menos tomada esta em seu sentido formal de ilegalidade = contrariedade a lei), como pressuposto da
responsabilidade civil. Antijuridicidade caracteriza-se pela causacdo do dano injusto, em violacdo do
preceito de ndo causar dano a outrem (alterum non laedere).” MIRAGEM, Bruno Nubens Barbosa. Direito
civil: responsabilidade civil. So Paulo: Saraiva, 2015, p. 124.

28 ARAUJO, Clarice von Oertzen de. Incidéncia Juridica. So Paulo: Noeses, 2011.

Z'BARBOSA, Denis Borges. Uma nota sobre chamada “infracdo por contribuicdo”: a responsabilidade
de terceiros em infracéo de patentes. 2011, p. 9. Disponivel em
http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/contributory.pdf, ~ Gltima  visualizagdo  em
03.03.2017, as 19:57.
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o0 artigo 185%® da Lei 9.279/1996 criminaliza o fornecedor de elemento essencial a
exploracdo da patente.

Portanto, o presente estudo néo trata propriamente de uma lacuna legal, mas da
caréncia de parametros objetivos que possam ser utilizados também na pratica forense.
Busca-se contribuir com critérios para dar mais densidade e previsibilidade na aplicacéo
e interpretagdo de tais textos. Ventile-se que o artigo 42, §1° da Lei 9.279/1996 néo
delimitou os atos ou hipéteses de atos capazes de serem catalogadas como contribuicéo
a infracdo ou, tampouco, a forma da responsabilidade. Neste sentido verifica-se que o
Legislador apenas fez mencéo do verbo proibitivo, carente de sentido juridico preciso e
conhecido, qual seja, “contribuam”.

Inicialmente, cabe verificar que entre o caput do artigo 42 da Lei 9.279/1996, que
trata da infracdo direta, e o seu paragrafo primeiro, que trata da infracdo por contribuicao,
ndo foi feita qualquer diferenciacdo no regime de responsabilidade. Pela leitura da lei,
para que haja responsabilidade do contrafator direto deverdo estar configurados: (i)
existéncia de uma patente vigente; (ii) 0 emprego ndo autorizado através de (iii) producao,
uso, exposicdo para venda, venda ou importagdo com estes propdsitos. J& no caso da
infracdo por contribuicdo deverdo estar presentes os itens a seguir: (i) existéncia de uma
patente vigente; (ii) uso ndo autorizado; para (iii) producdo, uso, exposi¢ao para venda,
venda ou importacdo com estes propdsitos; sendo feito (iv) através da contribui¢do do
terceiro.

Ou seja, enguanto na contrafacdo direta 0 agente pratica o ato indevido, na
infragdo por contribuigdo esse indevido agir final ocorre porque um terceiro contribuiu
para tanto. Como ndo se desconhece, ha muito se ultrapassou a exigéncia da constatacdo

239

do ato ilicito=” para que haja a responsabilidade civil, ficando obrigado a reparar também

238 Brasil. Lei n® 9.279/1996. Artigo 185. Fornecer componente de um produto patenteado, ou material ou
equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicacéo final do componente, material ou
equipamento induza, necessariamente, a exploragdo do objeto da patente. Pena - detencdo, de 1 (um) a 3
(trés) meses, ou multa.

239 <0 estudo da responsabilidade civil relacionado a teoria dos atos ilicitos tinha razdo de ser no sistema
das relagdes econdmicas de épocas ultrapassadas. Hoje, 0 nimero e a medida dos danos, que ndo podem
ser reconduzidos ao fato voluntario de uma pessoa, aumentaram consideravelmente e assim tiveram de
encontrar substancial compensagdo, como nota Rescingno, no sistema de seguros, particularmente de
responsabilidade civil, no qual se transfere ao segurador o peso da indenizagdo.” GOMES, Orlando.
Responsabilidade civil. Texto revisado, atualizado e ampliado por Edvaldo Brito. Rio de Janeiro: Forense,
2001, p. 83.
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241

aquele que mesmo diante de um ato licito causou dano?* injusto a vitima?*!. Na expresso

cunhada por Orlando Gomes em 1980 a responsabilidade civil passou pelo “giro
conceitual do ato ilicito para o dano injusto”?*?,

A mudanca de analise da responsabilidade civil ultrapassa, portanto, o foco de
analise excessiva do comportamento causador do dano para a reparacao da vitima, através
de uma “concepcéo renovada da responsabilidade civil 2** que se torna também, de outro
lado, instrumento de efetivacdo da dignidade da pessoa humana?*, inscrita no art. 1°,
inciso 111 da Constituicao Federal.

Esta viséo solidarista — com fins ao desenvolvimento de uma sociedade livre e
justa®*®— contribuiu para a redugdo do protagonismo da figura da culpa na
responsabilidade civil, de modo que se passou a valorizar padrdes de conduta e,
progressivamente, caminha-se para objetivacdes. O atual estadgio da responsabilidade
civil fundamenta o dever de reparar (consagrando o principio da reparacéo integral®*®) no
arquétipo da solidariedade social e no fato de que cada um deve responder pelo risco?’de

seus atos?*e.

240 «“Daf porque, ha mais de duas décadas, O. GOMES qualificava como “a mais interessante mudanga” na
teoria de responsabilidade civil o que ele chamou de “giro conceitual do ato ilicito para o dano injusto”,
que permite “detectar outros danos ressarciveis que ndo apenas aqueles que resultam da pratica de um ato
ilicito. Substitui-se, em sintese, a no¢do de ato ilicito pela de dano injusto, mais amplo e mais social”
MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos a Pessoa Humana: uma leitura civil-constitucional dos danos
morais.Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 177.

2IMIRAGEM, Bruno Nubens Barbosa. Direito civil: responsabilidade civil. Sdo Paulo: Saraiva, 2015, p.
73.

242 GOMES, Orlando. Tendéncias modernas da reparagdo de danos. In: Estudos em homenagem ao
Professor Silvio Rodrigues. Rio de Janeiro : Forense, 1980, p. 293.

243 MULHOLLAND. Cailtin Sampaio. A responsabilidade civil por presungdo de causalidade. Rio de
Janeiro: GZ Editora, 2010, p. 283.

244«Q principio da dignidade da pessoa humana representa nio um meio-termo, mas uma superacéo de tal
dicotomia, apresentando uma concepgao aberta, em que o individuo autdbnomo e solitario da lugar a pessoa
inscrita no seio social, solidaria e responsavel, tolerante diante da alteridade.” KONDER, Carlos Nelson. O
consentimento no Biodireito: Os casos dos transexuais e dos wannabes. Revista Trimestral de Direito Civil.
Vol. 15 (julho/setembro de 2003). Rio de Janeiro: Padma, 2000, p. 54.

245 «Q principio constitucional da solidariedade identifica-se, assim, com o conjunto de instrumentos
voltados para garantir uma existéncia digna, comum a todos, em uma sociedade que se desenvolva como
livre e justa, sem excluidos ou marginalizados.” MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos a pessoa
humana: uma leitura civil-constitucional doa danos morais. 22 ed. revista. Rio de Janeiro: Editora Processo,
2017, p. 114,

246 «Q principio da reparagdo constitui, assim, a grande bussola fornecida aos operadores do direito,
particularmente aos juizes, na sua tarefa de concretizar a reparagdo dos danos, embora esteja longe de
resolver todos os problemas praticos que surgem no cotidiano”. SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira.
Principio da reparacéo integral: indenizagéo no Cddigo Civil. S&o Paulo: Saraiva, 2010, p. 79.

247 «3 producio social de riqueza é acompanhada sistematicamente pela producéo social de riscos” BECK,
Ulrich. Sociedade de Risco. Rumo a uma outra modernidade. Traducdo: Sebastido Nascimento. Sdo Paulo:
Editora 34, 2011, p. 23

28 ALVIM, Agostinho. Da inexecucéo das obrigacdes e suas consequéncias. 4% ed. atualizada. Sao Paulo:
Saraiva, 1972, p.s 306-607.
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Com inspiracdo nas mudancas de panorama da Responsabilidade Civil, o Cddigo
Civil de 2002 ‘revolucionou’ trazendo a clausula geral da responsabilidade objetiva, no
paragrafo Unico do artigo 927. As clausulas gerais, amplamente adotadas no atual Codigo
Civil servem ao intérprete como “critérios axioldgicos e limites para a aplicagdo das
demais distor¢des normativas”?*°, Elas deverdo, com o fito de cumprir seu papel, serem
lidas a luz da solidariedade?° e de uma interpretagdo de um ordenamento unitario guiado

pela Constituicdo Federal.

2.2.1 A responsabilidade objetiva do terceiro quando for agente empresario

“Os atos juridicos valem mais por suas
consequéncias do que pela intencdo de quem os
criou”®?,

A presente analise da responsabilidade pela infracdo por contribuicdo também
deve ser estudada por este angulo da responsabilidade objetiva, enquadrando-se
justamente numa praxis que, originalmente, ndo nascerd, necessariamente, de um ato
ilicito. Ainda que inicialmente licito, o ato do terceiro isoladamente nao é punivel como
infracdo a titularidade da patente. Tal auséncia de responsabilidade ocorre por aquele
elemento da contribuicio ndo estar separadamente reivindicado?? no teor do contetido
exclusivo da patente, fazendo com que a san¢do nao se mostre razoavel se “ponderados
0s interesses contrapostos 23,

O terceiro pode até tentar se imiscuir na responsabilidade ao alegar que praticou

um ato licito ao produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com esses propdsitos

249 TEPEDINO, Gustavo. Introdugdo: Crise de fontes normativas e técnica legislativa na parte geral do
Cddigo Civil de 2002. In TEPEDINO, Gustavo (coord.). A parte geral do novo Cédigo Civil: estudos e
perspectivas Civil-Constitucional. P. XX-XXXIII. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. XX.

250 «“Nesse contexto, o discurso solidarista aparece com o propésito de conferir legitimidade a um novo tipo
de Estado, qual seja,Estado da solidariedade, cuja légica é totalmente diversa daquela do Estado liberal, na
medida em que considera a intervencdo do Estado e a autonomizacdo da sociedade ndo como movimento
contraditorios, mas como duas tendéncias concomitantes.” SALLES, Raquel Bellini. A cldusula geral de
responsabilidade objetiva. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 53.

251 NEVES, José Roberto de Castro Neves. Medida por medida: o direito em Shakespeare. Rio de Janeiro:
GZ Ed., 2013, p. 158.

22 MENDONCA, Marianna Furtado de e PIMENTA, Luiz Edgard Montaury. A aplicacdo da doutrina
norte-americana do Contributory Trademark Infringement aos provedores de servico de internet no Brasil.
In Temas de propriedade intelectual.. 25 ao de Gusmé&o & Labrunie. P. 425-438. Edicdo Comemorativa
com exemplares distribuidos diretamente, p. 428.

258 MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos a pessoa humana: uma leitura civil-constitucional doa danos
morais. 22 ed. revista. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017, p. 179.
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0 objeto que, por si s6, ndo estava abrangido por nenhuma exclusividade. Ocorre que 0
titular da patente tera sofrido o dano injusto, j& que o produto final violara a sua
exclusividade e este resultado somente tera sido possivel com a contribuicdo do terceiro.

Deste modo, é crivel entender que na contrafacdo (a infracdo direta) trata-se de
responsabilidade objetiva, pois que ndo se devera apurar a culpa do ofensor, mas tao
somente se houve quaisquer dos atos enumerados realizados contra a titularidade de uma
patente vigente. Como ja mencionado, se a lei ndo optou por fazer a distingdo ndo ha que
se defender nesse trabalho regime protetivo de responsabilidade ao terceiro que
contribuiu a infracdo da titularidade da patente.

A responsabilidade objetiva?®* também se justifica como consequéncia logica da
opcédo pela utilizagdo dos fundamentos da tutela externa do crédito, boa-fé objetiva e
abuso do direito. No caso da boa-fé objetiva, considerando a premissa de que se trata de
um “paradigma da conduta social”?*°, e 0 do abuso do direito de um exercicio desmedido
extrapolando os “valores ético-sociais”?>® do ordenamento juridico, ambos passam a fazer
parte da presente evolugédo da responsabilidade objetiva.

O paradigma de conduta esperado do agente empresario trata-se de uma
experiéncia de mercado que deve ser aprendida ndo somente com as vivéncias proprias
do agente, mas também com a praxis dos demais. Essa proposta de Paula Forgioni®’ trata
de informar que o comportamento honesto sera tido como aquele praticado conforme as
regras do nicho mercantil e ndo conforme a intencédo subjetiva do agente. Esse modelo de

experiéncia do mercado®® tenderia, portanto, a aumentar o grau de certeza e de

24“Definimos a cldusula geral de responsabilidade civil objetiva como hipdtese de aplicagdo indireta da
constituicdo, traduzindo uma prévia ponderacao de interesses levada a efeito pelo legislador, que, de um
lado, tutelou a liberdade, ndo proibindo o exercicio de atividade de risco, tidas como licitas pelo
ordenamento, e, de outro, tutelou a solidariedade e a integridade psicofisica das vitimas de danos,
determinando a reparagdo independentemente de culpa.” SALLES, Raquel Bellini. A cldusula geral de
responsabilidade objetiva. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 175.

25 MIRAGEM, Bruno Nubens Barbosa. Direito civil: responsabilidade civil. Sdo Paulo: Saraiva, 2015, p.s
134-135.

2% MIRAGEM, Bruno Nubens Barbosa. Direito civil: responsabilidade civil. Sdo Paulo: Saraiva, 2015, p.
143.

257 FORGIONI, Paula Andrea. Teoria Geral dos Contratos Empresariais. 22 Edigdo. Sdo Paulo: Editora
dos Tribunais, 2010, p. 102.

28 «_embre-se que, em Direito Comercial, desde o seu nascimento no seio das corporagdes na Idade Média,
0s costumes sdo elevados a categoria de norma (veja-se também a sua visdo na qualidade de instituicdo
social como regras do jogo, segundo Douglass North) que, portanto, se aplicando, portanto, antes dos
principios gerais de direito e da analogia” VERCOSA, Haroldo M. D. Contratos Mercantis e a Teoria
Geral dos Contratos. O Cddigo Civil de 2002 e a Crise do Contrato. Sdo Paulo: Quartier Latin, 2010, p.
62.
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previsibilidade. Por conseguinte, economicamente, todo o mercado lucra com a reducao
dos custos de transagio?®.

Um terceiro fundamento para a responsabilidade objetiva trata da publicidade do
procedimento administrativo, pois nos termos da Lei de Propriedade Industrial,
especificamente em seu artigo 2°, inciso 11°®°, a protecio somente efetua-se apds a
concessao pelo INPI tanto da patente de invencdo quanto do modelo de utilidade. A
Autarquia Federal, como parte da administracdo publica, estd sob o comando
constitucional explicito no artigo 37, da CRFB e, portanto, todos os atos do procedimento
concessorio sdo publicados?®!
RP1%62,

A publicagdo da Revista da Propriedade Industrial — RPI, inclusive, se trata de

especificamente na Revista da Propriedade Industrial —

cumprimento de previsdo legal no artigo 9°, da Lei 5.648/1970%%% que previu tal
exteriorizacdo cognitiva com fins a divulgacdo de atos, despachos e decisbes da
Autarquia. Posteriormente, houve regulamentacdo no artigo 24 do Decreto
68.104/1971%%4, que previu, ainda, a validade dessa publicagdo na forma de notificacdo

aos interessados.

29%“The point has been made in the previous paragraph that a firm will tend to expand until the costs of
organizing an extra transaction within the firm become equal to the costs of carrying out the same
transaction by means of an exchange on the open market or the costs of organizing in another firm. But if
the firm stops its expansion at a point below the costs of marketing in the open market and at a point equal
to the costs of organizing in another firm, in most cases (excluding the case of "combination"), this will
imply that there is a market transaction between these two producers, each of whom could organize it at
less than the actual marketing costs” COASE, R. H. The Nature Oh The Firm. Economica. New Series,
Vol. 4, N° 16. Nov 1937, p. 395. Tradugéo livre: “O apontamento foi feito no paragrafo anterior de que
uma empresa tenderd a expandir-se até que os custos de organizar uma transagdo extra dentro da empresa
se tornem iguais aos custos de realizar a mesma operacdo por meio de uma troca no mercado aberto ou 0s
custos de se organizar em outra empresa. Mas, se a empresa parar a expansdo em um ponto abaixo dos
custos de comercializagdo no mercado aberto e em um ponto igual aos custos de organizacdo em outra
empresa, na maioria dos casos (excluindo o caso de "combinagdo"), isso implicara que ha uma transacéo
de mercado entre esses dois produtores, cada um dos quais poderia organiza-lo a menos do que 0s custos
reais de comercializagdo.”

260 Brasil. Lei 9.279/1996. Artigo 2°. A protegdo dos direitos relativos a propriedade industrial, considerado
0 seu interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e econdémico do Pais, efetua-se mediante: Il -
concessdo de registro de desenho industrial;

261 Neste sentido ha uma aproximagéo ou aplicagdo supletiva da ratio do art. 93, IX, da CRFB para o Poder
Executivo. Afinal, de uma forma ou de outra, o arbitrio, o capricho ou o sigilo sdo, a priori, incompativeis
com a coisa publica.

262 Disponivel em http://revistas.inpi.gov.br/rpi/, Gltima visualizagdo em 09.01.2018, as 16:58.

263 Brasil. Lei 5.648/1970. Artigo 9. O Instituto mantera publicagio propria, destinada a divulgar seus atos,
despachos e decisdes, bem como matéria relacionada com seus servigos.

264 Brasil. Decreto 68.104/1091. Artigo 24. O INPI mantera publicagdo destinada a divulgar seus atos,
despachos e decisdes, bem como matéria relacionada com seus servi¢os administrativos. § 1° A divulgacdo
dos atos do INPI, inclusive despachos e decisdes valera como notificacdo aos interessados para todos 0s
efeitos legais.
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Deste modo, e somente através da publicidade é que todos os atos publicos estaréo
acessiveis ao conhecimento publico como também irdo produzir os devidos efeitos
externos?® (extroversos). Nesta idéntica toada, o arquétipo — que induz a transparéncia,
a submissdo a “luz do sol”?®°— permite aos administrados o controle da legitimidade da
conduta dos agentes?®’. Da mesma forma como opera o registro de imoéveis segundo o
principio da inscricdo?®®, a oposigdo a terceiros no que se refere a transmisséo®® e a
extingdo de direitos somente se dard com a publicidade do ato junto ao INPI.

Considerando que este estudo tratou a patente como uma forma de propriedade, a
carta-patente (documento expedido pelo INPI apds o pagamento da retribuicéo referente
a concessdao) trata do titulo desta exclusividade. De outro lado, na forma como para 0s
iméveis ha o Registro Geral de Iméveis (RGI), o INPI também cumpre tal funcéo ao
disponibilizar, inclusive via internet, todo o seu banco de dados contendo ndo somente as

patentes concedidas como também os pedidos de patente?’°.

Z5MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 39 ed. atualizada até a Emenda
Constitucional 71, de 29.11.2012 por Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho. Sdo Paulo:
Editora Malheiros, 2013, p. 97.

266<The jdea here, associated with Justice Louis Brandeis, is that "sunlight is the best of
disinfectants.” And if such policies are not adopted voluntarily, legal requirements might be
considered. The idea would be to ensure that anyone who is engaging in a practice that might produce
harm, or do less good than might be done, should be required to disclose that fact to the public. The
disclosure might or might not alter behavior. If it does not alter behavior, we have reason to believe
that the public is not much concerned about it. If the behavior does change, the public was, in all
likelihood, sufficiently exercised to demand it” SUNSTEIN, Cass R. Republic.com 2.0. New Jersey:
Princeton University Press, 2009, p. 197. Tradugdo livre: “A idéia aqui, associada ao juiz Louis Brandeis,
é que "a luz solar é o melhor dos desinfetantes". E se tais politicas ndo forem adotadas voluntariamente, os
requisitos legais podem ser considerados. A idéia seria garantir que qualquer pessoa envolvida em uma
pratica que possa causar danos ou fazer menos bem do que poderia ser feito deveria ser obrigada a divulgar
esse fato ao publico. A divulgacdo pode ou ndo alterar o comportamento. Se ndo altera o comportamento,
temos razdes para acreditar que o publico ndo esta muito preocupado com isso. Se 0 comportamento mudar,
0 publico estava, com toda a probabilidade, suficientemente exercitado para exigi-lo.”

%67 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 42 ed. revista, ampliada e
atualizada com a EC n°® 19/98 (Reforma Administrativa) e EC n°® 20/98 (Reforma da Previdéncia). Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 1999, p. 14.

268 «“A 0 colocar-se a inscricdo em lugar da tradicdo, logrou-se com a formalidade substitutiva uma dupla
vantagem. De um lado, ela oferece uma exteriorizacdo muito mais ampla, nitida e perceptivel da mudanca
juridico-real. De outro, pode abranger e abrange, por seu carater de sinalizagdo tabular, todos os direitos
reais.” CARVALHO, Afranio de. Registro de im6veis: comentarios ao sistema de registro em face da Lei
n° 6.216, de 1975. Rio de Janeiro: Forense, 1976, p. 136.

269 «“poyis que a transmissdo sO se da com o registro, o proprio terceiro de ma-fé (= que conhecia a alienagao)
pode alegar a falta de registro. [...] O negdcio juridico de transferéncia tem de ser anotado. [...] o registro é
que transfere, entre vivos, o direito real, 4 semelhanga do que se passa com a transferéncia de imoveis.”
MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado.Parte especial. Tomo XVI. Direito das coisas:
propriedade imobiliaria (bens incorpéreos). Propriedade intelectual. Propriedade industrial. Sdo Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 1983, p. 339-340.

270 Ressalta-se que os pedidos de patente estardo disponiveis ao acesso somente apds o periodo de sigilo de
que trata do artigo 30 da Lei 9.279/1996.
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No entendimento de Pontes de Miranda?’!

a patente deve possuir eficécia real e,
portanto, é indispensavel que qualquer anotagdo — cessdo, licenciamentos, constituicao de
usufruto e quaisquer outras circunstancias pertinentes — deve estar atrelada a patente e
disponivel ao publico. Portanto, é dever do INPI através de suas publicacfes tratar de tal
exteriorizacdo dos seus atos.

Como n&o se desconhece na tutela externa do crédito exige-se a ciéncia?’? do
contrato anterior para que o terceiro seja responsabilizado. E ndo poderia ser diferente, ja
que ndo se pode supor ou exigir o conhecimento por estranhos ao vinculo dos inimeros

contratos realizados entre as partes®”

. A publicidade do tramite dos pedidos de patente
perante o INPI trata também de suprir o requisito da ciéncia ao agente empresario. Agente
este experimentado no &mbito comercial que néo pode se escusar com a justificativa da
auséncia da ciéncia. Devendo ele, ao contrario, conhecer o sistema de publicacbes e
disponibilizacbes do INPI, local onde encontrard cada ato do procedimento
administrativo, inclusive, o ato de concessao da patente.

A objetividade, seja do modelo de comportamento a que 0 empresario deve manter
ou seja da fruicdo dos direitos de acordo com o ordenamento juridico como um todo, se
mantém como forma de atendimento ao artigo 42 da Lei 9.279/1996, que ndo tratou de

cogitar elementos culposos na apuracao da responsabilidade dos infratores.

21 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Parte especial. Tomo XVI.
Direito das coisas: propriedade imobiliaria (bens incorporeos). Propriedade intelectual. Propriedade
industrial. S&o Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1983, p. 334.

212 <[ ..] j4 os direitos de crédito, em regra, apenas sio oponiveis quando o terceiro efetivamente o conhece
ou quando tem a possibilidade de o conhecer a luz do trafego negocial;” MARTINS, Fabio Floriano Melo.
A interferéncia lesiva de terceiro na relagdo obrigacional. S&o Paulo: Almedina, 2017, p. 165.
273«Afinal, ao contrario do que ocorre com os direitos reais e de personalidade, por exemplo, os direitos de
crédito ndo apresentam, em regra, qualquer mecanismo de publicidade natural ou organizada.” MARTINS,
Fébio Floriano Melo. A interferéncia lesiva de terceiro na relacé@o obrigacional. S&o Paulo: Almedina,
2017, p. 173.
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N&o se esta mais diante de tempos em que prevaleceu a doutrina ideoldgica
pertinente ao liberalismo, com sua vertente voltada ao individualismo?’*. Ao contrario, 0s
tempos atuais sdo de um ordenamento juridico plural, solidarista e democratico?”.

Portanto, a mera atuagao segundo a liberdade?’® ndo pode ser tida como escusa a
inobservancia da esfera juridica alheia, ja que até mesmo a liberdade?’’ devera estar
informada por outros principios e no caso de colisGes passar pelo crivo da ponderacéo.
Deste modo, ndo h& mais espago para paternalismos com o agente empresario que extrai
de sua atividade lucros e, por vezes, poder sobre mercado e sua dindmica. Devendo, dessa
maneira, responder também pelo risco de sua atividade numa forma analoga aquela ja
prevista no artigo 931 do Cédigo Civil.

O artigo 931 do Cadigo Civil traz consigo um grande nevoeiro no que tange a
dificuldade de o intérprete conseguir assimilar, afinal, qual seria a sua “hipotese fatica de
incidéncia™?’8. Para tanto, a doutrina vislumbra duas possiveis aplicagdes: a primeira seria
a responsabilidade tendo em vista os destinatarios finais e a segunda em que ndo haja
acidente de consumo e, portanto, também dirigida quando a vitima se tratar de outro

agente empresario.

274 «En realidad, el desarrollo del orden juridico puede ser asumido como punto de vista privilegiado
para la comprension de la «artificialidad y convencionalidad» del mundo moderno y de sus
contradicciones: el acto constitutivo del Estado moderno reside, de hecho, en la decisién de construir
un orden para la convivencia a partir de una antropologia individualista que asume al individuo como
sujeto de necesidad y como deseo de posesion ilimitada” BARCELLONA, Pietro. El Individualismo
Propietario. Traduzido por Jesus Ernesto Garcia Rodriguez. Madri: Editorial Trotta, 1996, p. 20. Traducgéo
livre: “De fato, o desenvolvimento da ordem juridica pode ser assumido como um ponto de vista
privilegiado para a compreensdo da "artificialidade e convencionalidade” do mundo moderno e suas
contradi¢Bes: o ato constitutivo do Estado moderno reside, de fato, na decisdo de construir um pedido de
convivéncia baseado em uma antropologia individualista que assume o individuo como sujeito de
necessidade e como desejo de posse ilimitada.”

275 “E, finalmente, até como consequéncia, comega a desenhar-se um modelo em que a juridicidade
incluird, sempre mais, a legitimidade e a moralidade, e ndo apenas a legalidade, dando-se plena justificagcdo
a expressao "Estado Democratico de Direito", adotada na Constituicdo da Republica Federativa do Brasil
(art. 1.%, caput)” MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 162 Edicéo,
Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 16.

276 <O conceito de liberdade é, a0 mesmo tempo, um dos conceitos praticos mais fundamentais e menos
claros. Seu ambito de aplicacdo parece ser quase ilimitado. Quase tudo aquilo que, a partir de algum ponto
de vista, é considerado como bom ou desejavel é associado ao conceito de liberdade.” ALEXY, Robert.
Teoria dos direitos fundamentais. Tradugdo de Virgilio Afonso da Silva. Sdo Paulo: Ed. Malheiros, 2008,
p. 218.

217 “Somente pela compreensdo de qual era o perfil da liberdade juridica do modelo de Direito que a
funcionalizacéo tipica do século XX pretendia superar é que se pode cogitar de uma nova concepgao de
liberdade que faca sentido no dmbito de uma renovada dimenséo funcional contemporinea.” PIANOVSKI
RUZYK, Carlos Eduardo. Institutos fundamentais do direito civil w liberdade (s): repensando a dimensdo
funcional do contrato, da propriedade e da familia. Rio de Janeiro: GZ Ed., 2011, p. 102.

28 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena e MORAES, Maria Celina Bodin de. Cédigo Civil
interpretado conforme a Constituicdo da Republica. Vol. Il. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p.s 825-826.
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Considerando que a edicdo do Codigo de Defesa do Consumidor data de
11.09.1990 (Lei Especial) e, portanto, anterior ao Codigo Civil, que ja tratou detidamente
da responsabilidade dos fornecedores para com os consumidores, ndo se cré em utilidade
em seguir adiante com a primeira interpretacéo sobe a incidéncia do artigo 931 do Cédigo
Civil,

Resta, entretanto, a segunda hipdtese para analise. Em que pesem as criticas
quanto a auséncia de hipdtese e de excludente?’®, a interpretagio segundo a qual o artigo
do CC/2002 trata da responsabilidade objetiva do agente empresario simplesmente pelo
risco de exposicao de produto, e ndo referente ao acidente de consumo, tende a se amoldar
ao caso dessa dissertacdo. Deste modo, aquele agente empresario que contribuir a infracdo
da titularidade da patente estara causando dano com o produto posto em circulacdo que,
em conjunto ou complementando com outro, resultara na infracéo direta.

N&o se propde tratar a atividade do agente empresario como uma atividade
essencialmente de risco?®°, mas “girar o olhar’ critico para encontrar caminhos para que a
vitima — o titular da titularidade da patente — tenha sua exclusividade e sua expectativa de
lucros resguardados. Enquanto de outro lado, aquele que se beneficia, através da mais
valia advinda de uma atividade organizada, deve ser responsabilizado pelo produto que
colocou em circulagéo.

Veja-se, ainda, que o Acordo ADPIC ao enunciar o artigo 45%%! relativo as
indenizagdes deixa aos Estados Membros a discricionariedade do aspecto vinculado a
ciéncia. Aponta-se, portanto, trés hipéteses: a primeira em que devera haver realizacdo

do ato infrator com ciéncia; a segunda de que basta uma base razoavel para a ciéncia e a

279 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena e MORAES, Maria Celina Bodin de. Codigo Civil
interpretado conforme a Constituicdo da RepuUblica. Vol. 1l. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 827.

20 “BEm tais situagdes, a responsabilidade objetiva parece revelar a sua verdadeira esséncia na
contemporaneidade: ndo a de uma responsabilidade por risco, mas a de uma responsabilidade independente
de culpa ou de qualquer outro fator de imputacdo subjetiva, inspirada pela necessidade de se garantir
reparacéo pelos danos que, de acordo com a solidariedade social, ndo devem ser exclusivamente suportados
pela vitima — uma proposigdo, portanto, essencialmente negativa.” SCHREIBER, Anderson. Novos
paradigmas da responsabilidade civil: da erosdo dos filtros da reparacao a diluicdo dos danos. 22 ed. Sdo
Paulo: Atlas, 2009, p. 30.

81 ACORDO SOBRE ASPECTOS DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
RELACIONADOS AO COMERCIO (TRIPS na versdo angl6fona). Artigo 45. 1. As autoridades judiciais
terdo o poder de determinar que o infrator pague ao titular do direito uma indenizacdo adequada para
compensar o dano que este tenha sofrido em virtude de uma violagdo de seu direito de propriedade
intelectual cometido por um infrator que tenha efetuado a atividade infratora com ciéncia, ou com base
razodvel para ter ciéncia. 2. As autoridades judiciais terdo também o poder de determinar que o infrator
pague as despesas do titular do direito, que poderdo incluir os honoréarios apropriados de advogado. Em
casos apropriados, os Membros poderdo autorizar as autoridades judiciais a determinar a reparacao e/ou o
pagamento de indeniza¢Bes previamente estabelecidas, mesmo quando o infrator ndo tenha efetuado a
atividade infratora com ciéncia, ou com base razoavel para ter ciéncia.
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terceira de que em casos apropriados podera haver a determinacéo de reparacdo mesmo
quando o infrator ndo tenha efetuado a atividade infratora com sua cognigéo.

Da leitura de TRIPS, portanto, verifica-se que é possivel extrair a abertura a
possibilidade de que os Estados Membros determinem reparagdes, ou seja,
responsabilizem mesmo quando houver base razoavel para a ciéncia ou mesmo quando
ndo houver formal ciéncia. Ou seja, tratar-se-a de responsabilidade objetiva em que o
contrafator respondera pelo seu ato independente de seu animo. Deste modo, a
responsabilidade objetiva aqui proposta ndo tem o condéo de violar a obrigacao do Brasil
assumida no Tratado, mas, ao contrario, densificar o preceito de tal fonte normativa de

origem internacional.

2.2.2 A responsabilidade subjetiva do terceiro quando néo for agente empresario

No entanto, ndo se desconsidera que possa haver legitima exce¢do que atraia a
responsabilidade subjetiva para a responsabilidade do terceiro que contribuiu a infracéo.
Para tanto, admite-se nos casos em que este agente econdmico ndo seja um sujeito de
direito vinculado as atividades empresariais. Assim, exigir do agente ndo empresario um
conhecimento que extrapole o seu metié seria tolher sua liberdade negocial mesmo que
tenha agido com cautela. O que, ja de pronto, o retira da clausula de responsabilidade
civil objetiva do artigo 931 do Cdédigo Civil.

A proposta dessa dissertacdo de permitir-se haver excecdo a responsabilidade
objetiva ndo viola a clausula igualitaria advinda do principio da igualdade, conforme ja
propds Celso Antonio Bandeira de Mello?®2. Ao contrario, sdo discriminaces que
guardam uma correlacdo ldgica tendo em vista que de um lado trata-se de agente
empresario que traz consigo responsabilidades advindas de seu oficio, que possui um
maior dominio do fluxo de informacGes, além de certo poder sobre as operacdes.

28205 mesmos exemplos, tanto como os formulados na parte vestibular deste trabalho, servem para sugerir,
claramente, que as discriminagdes sdo recebidas como compativeis com a clausula igualitaria apenas e tao-
somente quando existe um vinculo de correlagdo logica entre a peculiaridade diferencial acolhida por
residente no objeto, e a desigualdade de tratamento em funcdo dela conferida, desde que tal correlagéo ndo
seja incompativel com interesses prestigiados na Constituicdo. [...] Com efeito, por via do principio da
igualdade, o que a ordem juridica pretende firmar é a impossibilidade de desequiparagdes fortuitas ou
injustificadas. Para atingir este bem, este valor absorvido pelo Direito, o sistema normativo concebeu
férmula habil que interdita, o quanto possivel, tais resultados, posto que, exigindo igualdade, assegura que
0S preceitos genéricos, os abstratos e atos concretos colham a todos sem especificacdes arbitrarias, assim
proveitosas que detrimentosas para os atingidos.” MELLO, Celso Antonio Bandeira de. O contetdo
juridico do principio da igualdade. Sdo Paulo: Ed. Malheiros, 2010, p.s 17-18.
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Enquanto, de outro lado, trata-se de agente ndo empresario, que por si s ndo transita no
mercado ou mesmo se beneficia continuamente com seus lucros, de modo que possa ser
submetido a certo tipo de padréo de conduta.

Nesse mesmo sentido, Claudia Lima Marques®®informa que também ndo ha de
ser ferido o principio da igualdade quando se permite que entre iguais profissionais a
relacdo se dé com fundamento no paradigma da boa-fé, enquanto de outro lado aquele
que ndo é expert goza de um tratamento em que é necessario 0 maior cuidado com o trato
de informacdes, esclarecimentos e dados de uma forma mais detida e minuciosa.

O que, inclusive, justifica a auséncia de uma exigéncia de o agente ndo empresario
estar obrigado ao conhecimento dos meandros do procedimento administrativo
concessorio da patente. Alias, tal dado pode ser caracterizado como informacgéo
especializada e que, diferente de um registro publico geral de imoveis, ndo é presumivel
0 seu conhecimento e acesso. Portanto, a este terceiro ndo se impde o conhecimento de
usos e costumes da pratica comercial?®,

Em adic¢éo, ndo se desconsidera que no caso de um RGI basta que o interessado
requeira uma certiddo e a informacéo sera fornecida de maneira completa, ainda que seja
preciso requerer tal ato administrativo enunciativo em mais de um cartério por
delimitacOes territoriais. Por sua vez, no caso das patentes, ainda que o INPI tenha
jurisdicdo nacional quanto as concessdes, ndo ha uma univoca certiddo que se possa
requerer contendo informacdes pertinentes as concessdes vigentes.

Desta forma, o administrado podera contratar um servico especializado ou se
utilizara, diretamente, do sitio eletrénico?® da Autarquia no qual é possivel fazer buscas
por alguns mecanismos como (i) nimero: de patente nacional, de prioridade ou do PCT;
data: de deposito, prioridade ou PCT; (ii) classificacdo: IPC (busca por termos na
classificacdo internacional de patentes) ou por palavra-chave do IPC; (iii) palavra-chave:
no titulo ou no resumo da patente e (iv) depositante/titular/inventor: nome, CNPF/CNPJ

do depositante ou nome do inventor.

283 MARQUES, Claudia Lima. A nova crise do contrato: Estudos sobre a nova teoria contratual. S&o
Paulo: RT, 2007, p.s 81-86.

24De fato, se o terceiro desconhece a existéncia ou ndo tém, a luz dos usos e costumes comerciais, a
possibilidade de conhecer um direito de crédito, ndo se tem como exigir desse terceiro um dever de
absten¢do.” MARTINS, Fabio Floriano Melo. A interferéncia lesiva de terceiro na rela¢do obrigacional.
S&o Paulo: Almedina, 2017, p. 173.

285 Disponivel em  https://gru.inpi.gov.br/pePl/jsp/patentes/PatenteSearchAvancado.jsp,  Gltima
visualizacdo em 16.01.2018.
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A culpa a ser perseguida do terceiro ndo empresario tratara de uma apuracédo sobre
o standard de conduta®® e ndo mais da culpa psicoldgica que apura a intengdo (malévola
ou benevolente) do agente. A apuracdo da forma de conduta esperada busca verificar se
o terceiro — que contribuiu a infragdo da titularidade da patente — agiu segundo um padréo
esperado. Esse paradigma ordinario, conforme se verificara dos parametros expostos no
proximo capitulo, serd o conhecimento do uso de objeto de sua contribuigdo na infragdo
principal.

Numa primeira leitura desatenta, o estabelecimento de padréo de conduta para a
apuracdo da culpa parece convergir para 0 mesmo entendimento do padrao de conduta da
boa-fé objetiva que fundamentou a responsabilidade objetiva. No entanto, na forma como
defende Maria Celina Bodin de Moraes?®’, essa concepcéo da culpa trata, na verdade, de
subjetivacdo ou relativizacdo da responsabilidade, pois anteriormente tinha-se uma
concepcao subjetiva que tratava do carater psicolégico do agente.

De acordo com tal concepgdo psicoldgica da culpa, conduziam-se as situagdes, ao
final e ao cabo, a0 modelo do bonus pater familias?® tido como modelo de diligéncia.
Por sua vez, haverd uma pluralidade de distintos arquétipos para a ‘conduta esperada’,
verbi gratia: o modelo de diligéncia profissional, ou modelo de diligéncia desportiva, ou
modelo de diligéncia na diregdo de veiculos etc.

Sendo assim, devera ser apurada a culpa de acordo com o erro de conduta do
agente ndo empresario. Mas tal apuracao devera utilizar como requisito a perseguicdo da
existéncia da ciéncia da finalidade do uso do objeto pelo agente ndo empresario. Portanto,
0 agente ndo empresario, mesmo ciente da finalidade de uso, que ainda assim forneceu
ou se subordinou ao induzimento por aceitar uma encomenda com determinada finalidade
especifica, devera ser responsabilizado civilmente.

No caso concreto tratado nessa dissertacao, a conduta de modelo de diligéncia a

ser verificada se trata do homem médio, ou seja, de apurar como esse homem comum e

286 “Sobre esta infindavel controvérsia é possivel afirmar o equivoco da concepgdo puramente objetiva da
culpa, a prescindir do requisito da imputabilidade. De fato, pensa-se a culpa como um desvio de conduta
ou como conduta reprovavel, acredita-se ser inerente a esta capacidade de entender e de querer por parte
do agente.” CALIXTO, Marcelo Junqueira. A culpa na responsabilidade civil: estrutura e funcéo. Rio de
Janeiro: Renovar, 2008, p. 30.

287 MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos a pessoa humana: uma leitura civil-constitucional doa danos
morais. 22 ed. revista. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017, p. 213.

Z8SCHREIBER, Anderson. Direito civil e constituicdo. Sdo Paulo: Atlas, 2013, p.156-157.
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ndo empresario agiria prudentemente nas circunstancias®® tendentes a configurar a

contribuicéo de terceiro para violacdo da titularidade da patente.

2.3 O nexo causal e o terceiro que contribui a infracdo da titularidade da patente

“Salienta-se que 0s sentidos aristotélicos
atribuidos a causa tornaram-se uma das principais
contribuicdes para o estudo do tema, inclusive no
Direito, haja vista que a perspectiva de causa
eficiente por ele elaborada ¢ utilizada
juridicamente na principal construcéo de sentido
juridico atribuida ao nexo causal, qual seja a causa
como origem de um determinado efeito [...]”2%°

O nexo causal trata do vinculo estabelecido entre dois eventos, representando um
a consequéncia do outro, na forma como definido por Anderson Schreiber?®t. Ou, sob a
perspectiva de causa eficiente, o nexo causal seria tido como a “origem de um
determinado efeito”?%.

O nexo causal é tido como o elemento crucial para a caracterizagdo da
responsabilidade civil, que restara presente quando houver, simultaneamente, o dano e o
ato antijuridico®®. Com efeito, diante da proliferacio de novas hipdteses de
responsabilidade e do desprestigio do papel da culpa®®*, inapta a servir de critério seguro
ao julgador na determinacdo do dever de compensar, 0 conceito de nexo de causalidade

assume extraordinaria relevancia®,

28%prefere-se, de fato, ver na culpa o desvio de certo padrdo de conduta, padréo este fixado pela referéncia
ao ser humano prudente nas circunstdncias do caso concreto” CALIXTO, Marcelo Junqueira. A culpa na
responsabilidade civil: estrutura e funcdo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 30.

2% FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. Responsabilidade por danos, imputacéo e nexo de causalidade.
Curitiba: Jurug, 2014, p. 41.

21 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosdo dos filtros da
reparacao a diluicdo dos danos. 22 ed. Sao Paulo: Atlas, 2009, p. 53.

292 FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. Responsabilidade por danos, imputagdo e nexo de causalidade.
Curitiba: Jurug, 2014, p. 41.

293 «[..] 0 nexo de causalidade, conforme salientado em oportunidades anteriores, é considerado o elemento
formal da responsabilidade civil, tendo como funcéo primordial a imputacédo juridica das consequéncias
dos atos voluntarios causadores de danos ao agente que 0s gerou, ou dos atos licitos causadores de danos a
atividade perigosa ou arriscada que os ocasionou”. MULHOLLAND, Caitlin Sampaio. A responsabilidade
civil por presuncdo de causalidade. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2010, p. 80.

294 “A culpa foi transformada em um conceito retérico, um adorno sem qualquer utilidade; embora,
ignorando essa constatacdo — talvez em razdo do apego a tradicdo e/ou de comodidade provocada por esse
comportamento - , normativistas continuem a aprovar e/ou reprovar condutas a partir de parametros
abstratamente concebidos.” CATALAN, Marcos. A morte da culpa na responsabilidade contratual. 2011.
347 f. Tese (Doutorado em Direito Civil) — USP, Sao Paulo, 2011, p. 183.

2Z5ALVIM, Agostinho. Da inexecucédo das obrigaces e suas consequéncias. 42 ed. atualizada. S&o Paulo:
Saraiva, 1972, p. 342.
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Destaque-se que a inquiricdo acerca do nexo de causalidade juridico se distingue
daquele natural ou lI6gico: nem tudo que parece ser causa no mundo dos fatos o é para o
Direito, sob pena de ampliar-se indiscriminadamente a responsabilidade civil?®®. De
acordo com Caitlin Mulholland?®” numa primeira visdo o nexo causal é observado sob o
ponto de vista naturalistico, passando a deter atencdo ao evento danoso e as condutas e
atividades que culminaram no resultado. Tal 6tica soma-se a adogao de alguma das teorias
das causas existentes para, enfim, delimitar se haverd ou ndo obrigacdo do ofensor de
indenizar.

Uma das confusBes comuns dentre as teorias de nexo de causalidade?®¢ a adogéo
nominal da teoria da causalidade adequada, mas com fundamento sinébnimo ao da
subteoria da necessariedade causal. Ressalte-se que a teoria da causalidade adequada foi
formulada na Alemanha, em 1871, em oposic¢éo a teoria da equivaléncia dos antecedentes,
a corrente da causalidade adequada foi criada por Ludwig von Bar, e desenvolvida por
Johanes von Kries por volta de 1888%%,

Em uma tentativa de limitar os eventos causadores do dano, diante de hipdtese de
concorréncia de causas, considera-se apenas aquela(s) potencialmente apta(s) a produzir
determinado efeito. Eliminam-se 0s eventos menos relevantes entre aqueles sucedidos,
elegendo-se apenas aquele que efetivamente causou o dano, utilizando-se para tal a
probabilidade cientifica.

Investiga-se, dessa forma, a causa mais apta, em abstrato, a producdo do dano,
identificando-se qual delas, independentemente das demais, protagonizou os efeitos
danosos.% Informa Anderson Schreiber que a teoria da causalidade adequada “envolve
ndo um juizo concreto acerca da causa do evento danoso, mas uma avaliagdo abstrata

fundada em um principio de normalidade™3%.

2%TEPEDINO, Gustavo. A causalidade nas acdes de responsabilidade atribuidas ao habito de fumar.
Revista Forense. Vol. 384. Mar¢o/Abril. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2006, p. 210.

Z"MULHOLLAND. Caitlin Sampaio. A responsabilidade civil por presuncdo de causalidade. Rio de
Janeiro: GZ Editora, 2010, p. 82.

2% podem ser citadas as seguintes teorias, sem que, para tanto, o tema seja esgotado: teoria das equivaléncias
das condic¢Oes, teoria da causalidade adequada, teoria da causalidade eficiente, teoria da causalidade direta
e imediata ou teoria da interrupgdo do nexo causal, subteoria da necessariedade causal etc.

29 CRUZ, Gisela Sampaio da. O problema do nexo causal na responsabilidade civil. Rio de Janeiro:
Renovar, 2005, p. 64.

300 TEPEDINO, Gustavo. A causalidade nas acGes de responsabilidade atribuidas ao habito de fumar.
Revista Forense. Vol. 384. Mar¢o/Abril. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2006, p.211.

%01 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da eros&o dos filtros da
reparacao a diluicdo dos danos. 2% ed. Sdo Paulo: Atlas, 2009, p. 56.
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A teoria da causalidade adequada, no entanto, sofreu inUmeras criticas da doutrina
por considerar-se que as ideias de probabilidade e normalidade sdo incertas, o que
acabaria por torna-la fluida, dificultando a sua aplicacéo prética.

Ocorre que a uténcia da teoria da causalidade adequada pelos tribunais, tem
variado conforme os fundamentos se esteiam na subteoria da necessariedade causal ou na
teoria da causa direta e imediata. Assim, em gque pese seja apontada nominalmente a teoria
da causalidade adequada, as fundamentacOes convergem para identificar o “liame da
causalidade necessaria entre uma causa remota ou imediata e o resultado danoso”3%.

Outro exemplo®® dessa confusdo terminoldgica ocorreu no RE 88.407 que trouxe
na ementa do decisum a denominacdo da teoria da causalidade adequada, enquanto na
fundamentacdo fez alusé@o tanto a esta teoria quanto aquela da causa direta e imediata.
Tratou-se de demanda ajuizada em desfavor de uma empresa de 6nibus, pela morte de um
passageiro em decorréncia de latrocinio ocorrido no transporte. Ao final, decidiu 0 STF
pela irresponsabilidade da empresa de 6nibus por ndo ter sido a responsavel direta e
imediatamente pelo fato, tampouco seria a responsavel pela causa da fattispecie, dentre
muitas, mais apta a produzir o evento danoso.

Para que se possa realizar a identificacdo de um terceiro que contribuiu para a
infracdo e, consequentemente, para que se lhe possa imputar a devida responsabilidade
civil, necessario serd realizar uma reflexdo sobre a aplicacdo da teoria predominante sobre
0 nexo causal. Sabe-se que o Cadigo Civil, em seu artigo 403%%*, da mesma forma como
ja fazia o Codigo Civil de 1916%%°, adotou a teoria da causalidade direta e imediata
também conhecida como teoria da interrupgao do nexo causal, que define que o dano deve

ser “consequéncia necessaria da inexecugio da obriga¢io”3%,

302 TEPEDINO, Gustavo. A causalidade nas acdes de responsabilidade atribuidas ao habito de fumar.
Revista Forense. Vol. 384. Mar¢o/Abril. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2006, p. 214.

303 Também podem ser citados: TIRJ, AC 1997.001.1528 e TJRJ, AC 1995.001.271.

304 «Com base no teor do art. 403 (CC1916, art. 1.060), afirma-se que o legislador civil adota a teoria da
causalidade direta e imediata, também chamada de interrupcao do nexo causal, consagrada em notorio
acorddo do STF (STF, 13 T., RE 130.764, Re. Min. Moreira Alves, julg. 12.05.1992, publ. DJ 07.08.1992),
estendendo a solug@o do preceito em exame as hipoteses de responsabilidade extracontratual.” TEPEDINO,
Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena e MORAES, Maria Celina Bodin de. Cddigo Civil interpretado
conforme a Constituicdo da Republica. Vol. Il. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 736.

305 “Em suma, pensamos que, das varias teorias sobre o nexo causal, o nosso Codigo adotou a do dano
direto e imediato, o que, alias, é indiscutivel, porque esta expresso no art. 1.060 e, das véarias Escolas que
explicam o dano direto e imediato, a mais autorizada, é a que se reporta & consequéncia necessaria, ndo
obstante as suas deficiéncias, que a rebeldia de certos casos praticos poe a descoberto.” ALVIM, Agostinho.
Da inexecucdo das obrigaces e suas consequéncias. 42 ed. atualizada. S&o Paulo: Saraiva, 1972, p. 371.
S6TEPEDINO, Gustavo. Notas sobre o nexo de causalidade. Revista Trimestral de Direito Civil - RTDC.
Vol. 6. Abril/jun. P. 3-19. Rio de Janeiro: Ed. Padma, 2001, p. 5.
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Logo, tal premissa predominante é denominada de teoria da causalidade direta e
imediata ou teoria da interrupcdo do nexo causal. Embora o mencionado artigo do
CC/2002 esteja deslocado do capitulo dedicado a responsabilidade civil (e inserido como
responsabilidade contratual), ele é tido como indicador de que a Teoria teria sido adotada
pelo legislador brasileiro e, portanto, aplicavel a responsabilidade extracontratual e, como
um todo, a teoria da causalidade3’.

Segundo essa teoria 0 dano deve ser uma consequéncia necessaria da inexecugao
da obrigacdo. Entretanto, tratar-se de consequéncia necessaria ndo significa dizer que
deve haver uma proximidade temporal entre a causa e 0 dano, mas tdo somente que ela
trata de identificar qual seria a causa que necessariamente ensejou o dano3%,

Se o entendimento for no sentido de que a teoria da causalidade direta e
imediata®®® (que trata da teoria dominante), verifica o nexo de causalidade como a fonte
gue necessariamente ensejou o dano, essa teoria ndo serd adequada ao caso dessa
dissertacdo. Ja que o terceiro que contribui a infragdo ndo causou necessariamente o dano
ao titular da patente. A denominagdo infracdo indireta ja indica que o terceiro ndo
praticou o ato — a infracdo — de forma direta e, portanto, ndo foi a causa necessaria a
ensejar o dano.

Portanto, para a responsabilizacdo do terceiro que contribuiu para a infracdo da
patente ha de se considerar que seu ato violador ndo foi direto e imediato o causador da
infracdo. Pois que direta e imediata estara a responsabilidade daquele que produziu, usou,
colocou a venda, vendeu ou importou com estes propositos produto objeto de patente e/ou
processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

De outro lado, o terceiro, segundo o que se discutird quando for tratar dos
parametros da “contribui¢do”, tera praticado ato que necessariamente CONCOITera para
determinada infracdo. Entretanto, ndo tera ele diretamente realizado a infracdo a
titularidade da patente.

O dano somente é causado, ou presumidamente sera causado, de maneira direta e
imediata através da ocorréncia da contrafacdo principal. Ao terceiro que contribuiu a

infracdo da titularidade da patente se amolda de forma mais adequada a subteoria da

307 TEPEDINO, Gustavo. Notas sobre o nexo de causalidade. Revista Trimestral de Direito Civil - RTDC.
Vol. 6. Abril/Jun. P. 3-19. Rio de Janeiro: Ed. Padma, 2001, p. 4.

S8CRUZ, Gisela Sampaio da. O problema do nexo causal na responsabilidade civil. Rio de Janeiro:
Renovar, 2005, p. 103.

309 N&o se desconsidera parte da doutrina brasileira que adota a teoria da causalidade adequada como
predominante. MIRAGEM, Bruno Nubens Barbosa. Direito civil: responsabilidade civil. Sdo Paulo:
Saraiva, 2015, p. 234.
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necessariedade causal. Essa ultima teria sido desenvolvida a partir de problemas que
restariam sem solugdo se aplicada a teoria da causalidade direta e imediata. Tem-se que
a expressao “direta e imediata” faria com que os danos indiretos e 0s danos remotos
fossem excluidos de reparacéo.

Entretanto, a subteoria da necessariedade causal € comumente utilizada pelo STF,
como se pode extrair de caso tido como paradigma no RE 130.764-1. Naquele caso, a
acdo originaria tratava de pleito de responsabilizacdo em desfavor do Estado do Parana
intentada por vitima de roubo praticado por fugitivo de uma penitenciaria. Através do uso
da mencionada subteoria, 0 STF decidiu que ndo havia nexo causal que justificasse a
responsabilidade do Estado do Parana. Entendeu-se que a subtracao de coisa alheia mével
mediante violéncia a vitima resultou de outra série de concausas, como, por exemplo, a
formacdo de uma quadrilha, além do fato de o assalto ter ocorrido cerca de vinte meses
apos a evasao.

Agostinho Alvim3, ao dissertar sobre o nexo causal, faz uma leitura conjunta, na
forma de uma intercambialidade entre a teoria da causalidade direta e imediata e subteoria
da necessariedade causal de forma que mostra que as teorias ndo se excluem. Pelo
contrario, uma serviria de suporte a outra. Para o civilista, tal subteoria seria, na verdade,
a ‘Escola’ que melhor explicaria a teoria do dano direto e imediato, por ser aquela que
seria mais consentanea com as fontes historicas.

Deste modo, a subteoria define que deve ser considerada a causa do dano aquela
que seja proxima ou remota, no entanto, na Ultima hipotese, devera haver uma ligagédo
direta com o dano. J& nesse ponto da conceituacdo percebe-se a compatibilidade do
enquadramento do caso da contrafacdo por contribui¢do. O dano imediato, ainda que seja
adotado o entendimento de que na contrafacio tem-se um dano in re ipsa®, serd
provocado pelo contrafator direto. A acdo de contribuicdo do terceiro, portanto, trata de
causa remota, mas que se liga umbilicalmente ao dano, pois a contribuicéo, para que assim

seja tida, devera ser de parte essencial para o resultado final.

310 ALVIM, Agostinho. Da inexecucéo das obrigacdes e suas consequéncias. 4% ed. atualizada. Sao Paulo:
Saraiva, 1972, p.s356-71.

3118TJ, 32 Turma, REsp 1674370/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 03/08/2017, DJe
10/08/2017. “O prejuizo suportado prescinde de comprovacao, pois se consubstancia na propria violacao
do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstracdo do dano se confunde com a
demonstragdo da existéncia do fato - contrafagdo -, cuja ocorréncia é premissa assentada pelas instancias
de origem. Precedentes.”
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Deste modo, a subteoria trata de identificar a causa que seja necessaria ao dano*2,

No caso da contrafacdo por contribuicdo de terceiro, somente sera configurada se o
elemento da contribuicdo for tido como essencial a contrafacéo principal. Ou seja, sera
esse elemento a causa necessaria do dano e, ainda que remoto e ndo imediato, havera a

configuracdo da linha conectiva com a consequéncia.

312 “Repita-se, pois, ainda uma vez: a despeito das teorias nominalmente adotadas pelos Tribunais
brasileiros, prevalece amplamente a investigacdo do nexo causal necessario para a definicdo do dever de
reparar. Em termos praticos, chegam a resultados substancialmente idénticos, na jurisprudéncia brasileira,
os fautores da teoria da causalidade adequada e da teoria da interrupgdo do nexo causal, empenhados em
identificar o liame de causalidade necessaria entre uma causa remota ou imediata — desde que se trate de
causa relativamente independente — e o resultado danoso” TEPEDINO, Gustavo. Notas sobre o nexo de
causalidade. Revista Trimestral de Direito Civil — RTDC. Vol. 6. Abril/Jun. P. 3-19. Rio de Janeiro: Ed.
Padma, 2001, p. 10.
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3. PARAMETROS PARA A RESPONSABILIZACAO DO TERCEIRO NA
INFRACAO POR CONTRIBUICAO A TITULARIDADE DA PATENTE

3.1 Hipdteses tendentes a configurar a responsabilizacdo do terceiro na infracédo por

contribuicéo

“Deus te livre, leitor, de uma idéia fixa; antes um
argueiro, antes uma trave no olho.”%®

Na forma como verificado no capitulo primeiro, a lei brasileira ndo definiu de
forma objetiva as hipdteses em que seriam configurados os atos tendentes a atrair a
denominada infragdo por contribuicdo de terceiro, nem, tampouco, a sua
responsabilizacdo na seara civel. A indicacdo da legislacdo foi econdmica e apontou
apenas, repita-se, atos abstratos: (i) contribuicdo de terceiro; (ii) para que outros
pratiquem os atos de (iii) producdo, uso, exposi¢do para venda, venda ou importacdo com
estes propdsitos. Deste modo, buscou-se 0 amparo no direito comparado e na producéao
da doutrina brasileira, tanto civilista quanto a especializada em Propriedade Industrial,
para que este estudo pudesse chegar a definicdo de algumas hipoGteses melhor

densificadas.

3.1.1 Previséo legal nos Estados Unidos da América

Sendo a experiéncia juridica estadunidense bastante consolidada no assunto,
datando sua primeira previsdo positiva sobre o tema do ano de 1952, tomar-se-a tal como
primeiro parametro de estudo. Inicialmente, verifica-se que quando a lei norte-americana
especifica quais atos serdo sujeitos a responsabilizacdo, ela o fez de maneira mais
reduzida do que a vigente lei brasileira. Para a legislacdo estadunidense, os atos do
terceiro deverdo se enquadrar basicamente em diversos atos associados a venda, quais

sejam: (i) oferta a venda; vender e importar para os Estados Unidos da Ameérica. Pode-se

313 ASSIS, Machado de. Memorias pdstumas de Bras Cubas. Sdo Paulo: O Globo/ Klick Editora, 1997, p.
21.
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resumir os requisitos>**

na legislacédo estadunidense, na forma como este trabalho ja expbs
em capitulo anterior, como sendo: (ii) 0 componente deve constituir parte substancial das
reivindicacdes da patente e deve ser feito especialmente para este uso, (iii) ndo podendo
caracterizar a infracdo por contribuicdo se o componente for algo comum do uso do
comeércio ndo infrator e (iv) o terceiro devera saber que o componente que esta fornecendo
serd utilizado para uso na violagéo.

Jé& na fattispecie do induzimento ativo, a Lei estadunidense ndo explicita o que
entende por “induzimento”, tendo a jurisprudéncia tracado alguns parametros de atos que
podem ser tidos como infratores, tais como: (i) o fornecedor que vende material que pode
ser utilizado para infracdo, com a peculiaridade de que ele informa, ensina ou promove
de algum modo o uso que se caracterize como infragéo; (ii) aquele que presta servigos de
reparacio a sistema infrator que anteriormente foi vendido®'®; e o (iii) terceiro que
desenhou, realizou croquis ou arquitetou algo que posteriormente foi materializado em

infracdo3!°,

3.1.2 Previséo legal na Argentina

No caso da legislacdo sul-americana é digno de nota a prescricdo de origem

Argentina que, no artigo 80 da Lei de Patente®!’, foi ainda mais singela do que a lei

brasileira. A lei argentina tratou apenas de informar que a participacdo e ao encobrimento

814 “Husky Injection molding Systems Ltd. v. R & D Tool & Engineering Co., 291 F3d 780, 62 USPQ2d
1834 (Fed. Cir. 2002)” CHISUM, Donald. Patent Law Digest: abstracts of federal circuit decisions 1982-
2003. Cases tables: selected statutes and rules. Newark: Matthew Bender & Company, Inc, 2004, p.1102.
315“preemption Devices, Inc. v. Minnesota Mining & Mfg. Co, 803 F. 2d 1170, 231 USPQ 297 (Fed.Cir.
1986). REPAIR OR SERVICING OF PREVIOUSLY SOLD INFRINGING SYSTEMS. Repair or
servicing of previously sold infringing systems constitutes infringement.” CHISUM, Donald. Patent Law
Digest: abstracts of federal circuit decisions 1982-2003. Cases tables: selected statutes and rules. Newark:
Matthew Bender & Company, Inc, 2004, p.1102. Tradugéo livre: “REPARACAO OU MANUTENCAO
DO SISTEMA DE INFRACCAO ANTERIORMENTE VENDIDO. O reparo ou manutenco de sistemas
infratores anteriormente vendidos constitui violagdo.”

316 SCHECHTER, Roger E. e THOMAS, John R. Intellectual Property: the Law of copyright, patents and
trademarks. St. Paul: Thomson West, 2003, p. 472.

317 Argentina. Ley sobre Patentes de Invencion y Modelo de Utilidad. Articulo 80. Se aplicara a la
participacién criminal y a lencubrimiento lo dispuesto por el Cddigo Penal. Disponivel em
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=224695, ultima visualizacdo em 14.01.2018, as 19:5.
Tradugdo livre: “Lei sobre Patentes de Invencdo e Modelos de Utilidade. Artigo 80. Se aplicara a
participagdo criminal e ao encobrimento o disposto pelo Codigo Penal.”

318 CABANELLAS, Guillermo. Derecho de las patentes de invencién. Tomo Il. 12 ed. Buenos Aires:
Editorial Heliasta, 2001, p.s 619-621.
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na contrafacdo serdo aplicadas disposicBes da lei criminal. A doutrina especializada®®,

na auséncia da previsao legal, estabeleceu que o terceiro (denominado de autor mediato)
seré punido assim como o contrafator direto; e que havera cumplicidade quando prestar
meios sem 0s quais ndo teria havido a contrafacdo principal, bem como também sera

responsabilizado aquele que instigar a contrafacao principal.

3.1.3 Previsoes legais europeias: Espanha e Alemanha

No “velho mundo”, a legislagdo Espanhola, sob a denominagdo de exploragao
indireta da invencao, trouxe a proibicdo expressa de tais condutas no artigo 60 da Lei de
Patente!°, Os requisitos da lei espanhola sio: (i) entregar ou oferecer entregar meios para
a contrafacdo principal; (ii) através de elemento que seja essencial para a contrafacéo;
(iii) haver ciéncia ou que as circunstancias tornem evidente que esses meios seriam aptos
para a contrafacéo principal e (iv) ndo ser esse elemento de uso corriqueiro no mercado.
A lei previu exceg¢do permissiva no caso de 0s meios serem produtos corriqueiramente
expostos no mercado, ja que se o terceiro incitar o cometimento da contrafacdo podera
haver a responsabilizacdo pela contrafacao indireta.

Por sua vez, na legislacdo de patentes tedesca, no §10 do PatG®?, previu-se que
poderé o titular do direito de patente proibir o terceiro de atuar de forma a contribuir a

318 CABANELLAS, Guillermo. Derecho de las patentes de invencién. Tomo Il. 12 ed. Buenos Aires:
Editorial Heliasta, 2001, p.s 619-621.

319 Espanha. Ley de Pantentes n° 24/2015, de 24 de julho. “1. La patente confiere igualmente a su titular el
derecho a impedir que sin su consentimiento cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios para la
puesta em préactica de la invencidn patentada relativos a un elemento esencial de la misma a personas no
habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales médios son
aptos para la puesta em préactica de la invencion y estan destinados a ella. 2. Lo dispuest e nel apartado
anterior no es aplicable cuando los medios a que el mismo se refiere se na productos que se encuentren
corrientemente e nel comercio, a no ser que eltercero incite a la persona a la que realiza la entrega a cometer
actos prohibidos e nel articulo anterior. 3. No tienen la consideracion de personas habilitadas para explotar
la invencion patentada, e nel sentido del apartado 1, quien es e alicen los actos previstos em los parrafos a)
a d) del articulo siguiente.” Disponivel em http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/es/es186es.pdf,
ultima visualizagdo em 14.01.2018, as 19:35. Tradugdo livre: “1. A patente também confere ao seu
proprietario o direito ao titular de impedir que sem seu consentimento qualquer terceiro entregue ou ofereca
para entregar meios que coloquem em prética da invencdo patenteada relativa a um elemento essencial das
mesmas para pessoas ndo habilitadas para explora-lo, quando o terceiro sabe ou as circunstancias se tornam
evidentes que tais meios sdo adequados para a implementacdo da invengéo e sdo destinados a ela. 2. As
disposicdes da secdo anterior ndo sdo aplicaveis quando 0s meios para 0s quais 0 mesmo se refere sejam
produtos que estdo atualmente no comércio, a menos que o terceiro incite a pessoa a quem a entrega é feita
para cometer atos proibidos na artigo anterior 3. N&o sdo considerados pessoas qualificadas para explorar
a invencdo patenteado, no sentido do paragrafo 1, que executa os atos previstos nos paragrafos a) a d) do
seguinte artigo.”

320 Alemanha. Patentgesetz (zuletzt gedndert durch Gesetz vom 12. Mai 2017). §10. (1) (1) Das Patent hat
ferner die Wirkung, dall es jedem Dritten verboten ist, ohne Zustimmung des Patentinhabers im
Geltungsbereich dieses Gesetzes anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten
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infracdo. Para tanto, os requisitos germanos sdo: (i) fornecer ou entregar; (ii) meios
adequados e destinados a serem utilizados na prética de contrafacdo; (iii) haver ciéncia
ou evidéncia pelas circunstancias de que esses meios sdo adequados para a contrafagéo
principal e (iv) ndo serem esses meios geralmente disponiveis no mercado. Havendo,
como na legislacdo espanhola, a excecao ‘libertaria’ no caso de os meios serem produtos
frequentemente expostos no mercado, e, deste modo, se o terceiro incitar o cometimento
da contrafacéo podera haver a responsabilizacdo na forma de infracdo por contribuig&o.

Abaixo um compilado dos requisitos das legislacdes expostas nessa dissertacao:

BRASIL ARGENTINA EUA ESPANHA ALEMA
(1) produzir, | (i) a participacdo | (i) ofertar a | (i) entregar ou | (i) fornecer ou
usar, colocar a | e ao | venda; vender e | oferecer entregar.
venda, vender | encobrimento na | importar para os | entregar meios
ou importar | contrafacéo Estados Unidos | para a
com estes | serdo aplicadas | da América. contrafacéo
propositos. disposicbes da principal.

lei criminal.
(ii) através de (i) o | (ii) através de | (ii) meios
contribuicdo de componente elemento  que | adequados e
terceiro. deve constituir | seja  essencial | destinados a ser
parte substancial | para a | utilizados na
das contrafacéo. pratica de
reivindicagdes contrafagéo.
da patente e deve
ser feito
especialmente
para este uso.

Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der
Erfindung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weil? oder es auf
Grund der Umstande offensichtlich ist, daB diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, fiir die Benutzung
der Erfindung verwendet zu werden. (2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn es sich bei den Mitteln um
allgemein im Handel erhéltliche Erzeugnisse handelt, es sei denn, daf der Dritte den Belieferten bewuf3t
veranlalit, in einer nach § 9 Satz 2 verbotenen Weise zu handeln. (3) Personen, die die in 8§ 11 Nr. 1 bis 3
genannten Handlungen vornehmen, gelten im Sinne des Absatzes 1 nicht als Personen, die zur Benutzung
der Erfindung berechtigt sind. Disponivel em http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=461310,
Gltima visualizagdo em 22.01.2018, as 15:42. Tradugdo livre: “A patente ainda tem o efeito de proibir
qualquer terceiro, sem o consentimento do titular da patente no &mbito desta Lei, de qualquer pessoa com
direito a usar a invencdo patenteada, meios relacionados a um elemento essencial da invencao, para usar a
invencdo dentro do escopo desta invencao; para fornecer ou entregar a lei se o terceiro sabe ou é evidente
pelas circunstancias que esses meios sdo adequados e destinados a ser utilizados para a pratica da invengao.
(2) O parégrafo 1 ndo se aplica se os fundos forem produtos geralmente disponiveis no mercado, a menos
que o terceiro fale deliberadamente que a pessoa fornecida atue de maneira proibida pela segunda frase do
artigo 9. (3) As pessoas que realizam as atividades especificadas no § 11 N° 1 a 3 ndo devem ser
consideradas pessoas com direito a usar a invengdo na acep¢ao da subsecdo (1).”



http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=461310

90

(iv) o terceiro
devera saber que
0 componente
que esta
fornecendo sera
utilizado  para
uso na violacéo.

(iii) haver
ciéncia ou que as
circunstancias

tornem evidente
gue esses meios

seriam aptos
para a
contrafacédo

principal.

(iii) haver
ciéncia ou
evidéncia pelas
circunstancias
de que esses
meios sdo
adequados para
a  contrafacdo
principal.

(iii) ndo podendo
caracterizar  a
infracdo por
contribuigdo se o
componente for

(iv) ndo ser esse
elemento de uso
corriqueiro  no
mercado.

(iv) ndo serem

esses meios
geralmente
disponiveis no
mercado.

algo comum do
uso do comércio
ndo infrator.

Das legislagGes estrangeiras citadas verificou-se haver trés requisitos similares,
quais sejam: (i) a contribuicdo de terceiro ndo podera ser elemento de uso comum no
mercado; (ii) o elemento deve ser essencial para a contrafacdo principal e (iii) a ciéncia
de quem pratica o ato de alienacéo.

Neste esteio, um professor de Direito Comercial da Faculdade de Direito do Largo
de S&o Francisco®?'tratou de enumerar a forma com que a contribuicao do terceiro poderia
ser configurada no Brasil. Descreveu o autor que a incidéncia juridica depende de cinco
condicdes, quais sejam: (i) existir a contrafacdo principal; (ii) a contribuicdo como
condicdo necessaria da contrafacdo principal; (iii) a contribuicdo ser parte material da

invencdo®??, rectius, estar prescrito no quadro reivindicatorio; (iv) o elemento intencional:

321 GARCIA, Balmes Vega. Contrafacdo de patentes: violagdo de direitos de propriedade industrial com
énfase na area quimico-farmacéutica. Sdo Paulo: LTr, 2004, p. 91.

322\ utatis mutandi, “Para que seja prestada a tutela pretendida pelo titular de direito de propriedade
industrial, basta a demonstracdo de que o produto fabricado pelo demandado esta fundado na tecnologia
que foi objeto da patente. E tal fato estd sobejamente demonstrado no caso dos autos, constatando-se,
principalmente pelo ja referido laudo pericial produzido nos autos de busca e apreensdo, que os produtos
guardam absoluta semelhanga entre si, distinguindo-se apenas em relacdo a alguns aspectos de acabamento.
No tocante a tecnologia empregada, esta claramente demonstrada a similitude entre os produtos. Destaque-
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0 terceiro que contribui devera saber que o bem sera utilizado de forma incriminada ou
ele proprio a ter adaptado em vista da utilizacéo incriminada e (v) a contribui¢do ndo pode
se tratar de simples matéria-prima suscetivel de larga gama de utiliza¢Ges que possam nao
se enquadrar como infraces.

Ja Denis Borges Barbosa®?®

adotou a posicdo no sentido de que para que haja a
configuracdo da responsabilidade pela infragdo por contribuicéo de terceiro deverdo estar
presentes apenas trés requisitos: (i) consciéncia da aplicacéo: o fornecedor deve saber que
esta fornecendo produto que sera utilizado na infracdo; (ii) especificidade do suprimento:
o elemento fornecido deve ser especifico para a infracdo; (iii) substancialidade do aporte:
ndo haverd ilicito civil ou penal se o terceiro fornecer produto de consumo geral.

Das proposigdes dos autores brasileiros, portanto, percebem-se trés pontos em
comum, quais sejam: (i) ciéncia do terceiro que contribuir no sentido de ter conhecimento
de que sua contribuicao sera utilizada na infracéo; (ii) o elemento de contribui¢do devera
ser parte substancial para a contrafacao e (iii) a contribui¢do ndo pode se tratar de produto
de consumo geral.

Como resultado da pesquisa exposta nesse trabalho quanto a legislacdo e as
decises alienigenas e das proposicOes de autores brasileiros chegou-se a determinados
critérios para que haja a responsabilizacdo do terceiro que contribuiu a infracdo da
titularidade da patente. Portanto, as hipdteses deverdo se enquadrar nos parametros
seguintes: (i) existir a contrafacdo principal; (ii.i) se o terceiro for agente do ramo
empresarial ha o dever implicito de conhecer o seu mercado; portanto, ele deveria saber
que a sua contribuicdo infringira direito de exclusiva alheio ou (ii.ii) se o terceiro ndo for
agente comercial, seus atos configurardo responsabilidade somente se ele souber que sua
contribuicdo sera utilizada para a contrafacdo principal e (iii) a contribui¢do do terceiro
ndo pode ser matéria prima suscetivel de diversas utilizacdes que ndo configuram
infracBes, mas deve ser indispensavel a existéncia da contrafacdo principal.

Diante da escolha desses parametros por essa dissertacdo passa-se a explanacdo

das justificativas da fixacao de tais parametros.

se que a percepcdo de identidade na tecnologia empregada se mostra suficiente a defesa da propriedade
industrial” TJPR, 5* Camara Civel, Des. Fernando Vidal de Oliveira, AC 0170213-0, J. 31.05.2005.
SZBARBOSA, Denis Borges. Uma nota sobre chamada “infracdo por contribuicdo”: a responsabilidade
de terceiros em infracéo de patentes. 2011, p. 9. Disponivel em
http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/contributory.pdf,  Gltima  visualizagdo  em
03.03.2017, as 19:57.
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3.1.4 Requisitos para a incidéncia da responsabilidade civil no ato de infracéo por

contribuicéo

3.1.4.1 Concretizacao da contrafacéo principal

O primeiro requisito que devera estar presente na hipdtese é a existéncia da
contrafacdo principal. Conforme se aventou nessa dissertacao, o ato do terceiro analisado
de forma isolada trata de ato licito®?*. O elemento manuseado pelo terceiro nio esta
isoladamente reivindicado em direito de exclusividade vigente e, sem que seja combinado
com outro elemento, ndo ¢ capaz de gerar violagdo ao ‘privilégio’.

Corrobora a afirmativa — de que ndo se tem infracao imediata através do elemento
fornecido por terceiro, por si s6, — o entendimento de Denis Borges Barbosa®?® ao
mencionar a excepcionalissima hipo6tese de material em dominio publico poder levar a
responsabilizacdo patrimonial do fornecedor. Neste caso a infracdo apenas existira
quando da juncdo da contribuicdo do terceiro (A) com outros elementos (B). Serd,
portanto, somente o resultado da equacéo (A) + (B) que infringird o direito advindo da
patente.

Sob essa perspectiva, portanto, somente poderad haver caracterizagdo de infracao
com o posterior ato de infracdo direta. Sendo assim, essa dissertacdo defende que sera
neste (segundo) momento em que sera possivel perceber o real significado do ato de
contribuicdo do terceiro. Sob uma 6tica pragmatica, responsabilizar o terceiro sem que se
materialize a contrafagdo principal seria aceitar que o Direito se submetesse a um juizo
de futurologia, em que ira ser presumida a pratica de um ato violador pela simples
possibilidade genérica de sua ocorréncia.

Ainda, se houver lugar para uma andalise semantica da legislacdo pétria, no §1° do
artigo 42 da Lei de Propriedade Industrial, ao que tudo indica, o regime também néo

pretendeu que o ato isolado de contribuicdo do terceiro fosse o bastante para sua

324 «Como bem observado pela jurisprudéncia, “se lembrarmos que em relagio aos inventos [e aos objetos
de qualquer propriedade imaterial], o dominio publico é a regra e a protecao, excecao, sempre condicionada
a inimeros fatores e por prazo sempre limitado”. TRF2, 2* Turma Especializada, Des. André Fontes, AC
2005.51.01.534005-6, DJ 11.12.2007.

S25BARBOSA, Denis Borges. Uma nota sobre chamada “infracdo por contribuicdo”: a responsabilidade
de terceiros em infracéo de patentes. 2011, p. 8. Disponivel em
http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/contributory.pdf,  Gltima  visualizagdo  em
03.03.2017, as 19:57.
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responsabilizacdo. Veja-se que é direito do titular impedir que terceiros contribuam para
que outros pratiqguem o0s atos tidos como contrafatores. Portanto, parece ter o artigo
presumido a pratica direta do ato contrafator através da contribuicéo.

Ainda em atencdo ao que dispde a Lei de Propriedade Industrial cabe analisar o
confronto do paragrafo primeiro do artigo 42 com o conteudo do artigo 43, de forma a
verificar o requisito da existéncia da contrafacdo principal. Como j& exposto no capitulo
primeiro, o artigo 43 traz um rol de liberdades nos quais todos aqueles mencionados atos
estdo livres sem que para tanto deva haver autorizagéo do titular do direito de patente.

A titulo exemplificativo extrai-se o inciso | do artigo 43 no qual a lei informa que
néo se aplica a vedacdo do artigo 42 para atos praticados por terceiros ndo autorizados
desde que em carater privado e sem finalidade comercial, com a ressalva de que nao
podera acarretar prejuizo ao interesse econémico do titular.

Deste modo, imagine-se que um terceiro contribuiu com elemento essencial; que
esse terceiro possuia ciéncia do resultado final de sua contribuicdo, ou seja, que esse
terceiro praticou a infracdo por contribuicdo, nos termos do paragrafo primeiro do artigo
42. No entanto, aquele que adquiriu a contribuicédo a utilizou para um fim privado e sem
qualquer finalidade comercial. Neste caso, o0 agente que praticou o ato final, aquele que
seria o responsavel pela infracdo direta ndo incide na violagao, tendo em vista a permissao
do artigo 43.

Esse exemplo reforca o requisito da existéncia de contrafacdo principal para que
o terceiro que contribuiu seja responsabilizado. Do contrario, no exemplo mencionado
haveria a esdrixula situacdo de responsabilizar o terceiro por contribuir ao ato final,
enquanto o agente que praticou o ato estaria coberto por permissdo legal de uso sem
autorizacdo. Tampouco pode-se apontar que haveria a legitima expectativa do titular do
direito de patente quanto aos lucros, pois nos atos apontados no artigo 43%° nio ha
expectativa de lucro, justamente por haver uso sem necessidade de autorizacdo ou

pagamento de royalties.

326 “Egte artigo 43 exemplifica algumas das limitagdes ao direito de patentes. Tal premissa € importante,
pois enquanto o rol dos direitos do artigo 42 ¢ taxativa, este rol € meramente enumerativo. Isto quer dizer
que enquanto a hermenéutica dos poderes do proprietario da patente e seus licenciados encontra uma
interpretacdo fundada no positivismo (ou a regra permite ou ndo hd de se cogitar em ampliacdo), a
hermenéutica dada as liberdades, as limitacGes aos direitos do titular, pode contar com técnicas de
suprassungdo.” BARBOSA, Pedro Marcos Nunes e BARBOSA, Denis Borges. O codigo de propriedade
industrial conforme os tribunais: comentado com precedentes judicias. Patentes. Vol. . Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2018 (no prelo), p. 585.
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Na prética jurisprudencial estadunidense®?’ ha substancial entendimento®?®

, apesar
da auséncia de especificidade legal, que deve se constatar, primeiro, a contrafacdo direta
para que, entdo, seja configurada uma hipdtese do contributory infringement. Também ha
na doutrina estadunidense®?°inclinacdo a adogdo da contrafacdo direta como requisito
para que haja a responsabilizacdo do terceiro.

H4, portanto, clara relacdo de dependéncia da contrafacdo principal para que haja
a configuracéo e consequente responsabilidade pela contribuicdo de terceiro. A violagéo

direta € premissa implicita e sine qua non do vilipéndio indireto.
3.1.4.2 Dever do agente econémico do ramo empresarial de conhecer o seu mercado
Como foi exposto ao longo desse estudo, 0 agente aqui tido como empresario e,

portanto, apto a responder objetivamente por eventual contribuicdo a infragdo, é

contemplado dentro do que estabeleceu o artigo 966%3° do Codigo Civil. Este é um terceiro

327 CHISUM, Donald. Patent Law Digest: abstracts of federal circuit decisions 1982-2003. Cases tables:
selected statutes and rules. Newark: Matthew Bender & Company, Inc, 2004, p.1103-1106.

$28«DIRECT INFRINGEMENT REQUIRED FOR CONTRIBUTORY INFRINGEMENT. Absent direct
infringement, there can be no contributory infringement.” Porter v. Farmers Supply Services, Inc., 790 F2d.
882, 229 USPQ 814 (Fed. Cir. 1986). Tradugdo livre: “VIOLACAO DIRETA REQUERIDA POR
INFRACAO CONTRIBUTIVA. Ausente a violacdo direta, ndo pode haver infragdo contributiva; (1)
ARO (1961). “[W]e note the maxim espoused by the Supreme Court that "there can be no contributory
infringement in the absence of a direct infringement”™ Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.,
Inc., 365 U.S 336, 341 (1961).” FMC Corp. v. Up-Right, Inc., 21 F.3d 1073, 30 USPQ2d 1361 (Fed. Cir.
1994). Tradugdo livre: “Observamos a maxima adotada pelo Supremo Tribunal que "ndo pode haver
infragdo contributiva na auséncia de uma infragdo direta.”; “DEPENDENT INFRINGEMENT; SALE OF
EQUIPMENT; CUSTOMER’S USE OF EQUIPMENT TO PRACTICE PATENTED METHOD. “[L]
iability for either active inducement of infringement or for contributory infringement is dependent upon the
existence of direct infringement by costumers. Joy Techs., [Inc. v. Flakt, Inc., 6 F.3d 770, 775 (Fed. Cir.
1993)]. ‘[E] ither form of “dependent infringement” cannot occur without an act of direct infringement.’
Id.” RF Delaware, Inc. v. Pacific Keystone Technologies, Inc., 326 F:3d 1255, 66 USPQ2d 1593 (Fed. Cir.
2003). Traducado livre: “INFRA(;AO DEPENDENTE; VENDA DE EQUIPAMENTO; USO PELO
CLIENTE DO EQUIPAMENTO PARA PRATICAR O METODO PATENTEADO. "A responsabilidade
pelo incitamento ativo de infracdo ou por infracdo contributiva depende da existéncia de violagéo direta por
parte dos clientes. Joy Techs., [Inc. v. Flakt, Inc., 6 F.3d 770, 775 (Fed. Cir. 1993)]. '[E] essa forma de
"infracdo dependente" ndo pode ocorrer sem um ato de violacdo direta.”

329 «Both active inducement and the classical contributory infringement require that there be a direct
infringement of a patent by one other than the inducer or contributory infringer, but before one can be held
for contributory infringement, he must knowingly have done some act without which the infringement
would not have occurred.” LIPSCOMP III, Ernest Bainbridge. Lipscomb’s Walker on patents. VVolume 6
88 20:1 — 22:75. Nova lorque: LCP BW, 1987, p. 426. Tradugao livre: “Tanto o incentivo ativo como a
infracdo contributiva cléassica exigem que haja uma violagdo direta de uma patente por um outro que nao
seja o indutor ou infrator contributivo, mas, antes disso, pode ser mantida por infracdo contributiva, ele
deve, conscientemente, ter feito algum ato sem o qual a infrag@o seria ndo ocorreu.”

330 “Em razio da dificuldade encontrada para a transposicio da visdo econdmica da empresa para o universo
juridico no qual, apesar das incessantes tentativas doutrinarias, ndo se chegou a um definicéo juridica capaz
de contemplar seus vérios perfis, valeu-se o legislador da solucéo italiana, abandonando a conceituagédo
técnica da empresa como atividade econdmica e dando énfase a seu aspecto subjetivo, isto &, a pessoa que
a materializa — o empresario.” TEPEDINO, Gustavo, BARBOZA, Heloisa Helena ¢ MORAES, Maria
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experimentado no mercado, outrossim, é aquele que exerce profissionalmente®3!

a
atividade econdmica, organizada e destinada a produgdo ou a circulagdo de bens ou
Servigos.

Na forma como ja abordada no item 2.2 dessa dissertacdo o agente empresarial
possui 0 dever de conhecer o seu mercado. Nesse sentido, ao terceiro que contribui a
infracdo, em se tratando de agente empresarial, ndo se pode conferir o beneficio da
alegacdo de escusa sob o fundamento da ignorancia quanto a consequéncia de sua
contribuicéo.

Tratando-se principalmente de concorrente ndo é dado ao empresario o
desconhecimento de seu mercado. Solucdo que outorgasse o beneficio de escusa de
qualquer responsabilidade, por simples alegacdo de ndo conhecimento, significaria um
tratamento paternalista do Ordenamento Juridico. O sujeito empresario, diferente de uma
tutela concedida aos vulneraveis e vulnerados, deve, obrigatoriamente, conhecer o nicho
econdmico no qual atua e, em especial, conhecer 0s seus concorrentes e a praxis ordinaria
mercantil.

Esse entendimento possui receptividade na legislacdo de propriedade industrial
quando utilizado aos casos de semelhanca entre signos distintivos. Diz o artigo 124, inciso
XXII1, da Lei 9.279/1996%%2 que é vedado o registro como marca de sinal que o requerente
evidentemente ndo poderia desconhecer em razédo de sua atividade. Ou seja, a lei ja adotou
tal critério de tratamento ao agente empresario com o rigor de que deve ele ser conhecedor
de seu ramo de atividade.

Ressalta-se que, inclusive, no caso da adoc¢ao legal para o signo distintivo ha ainda
um rigor maior do que o aqui proposto. No mencionado dispositivo sobre a néo

registrabilidade como marca o legislador tratou precipuamente de marcas nao registrada

Celina Bodin de. Cédigo Civil interpretado conforme a Constituicdo da Republica. Vol. I11. Rio de Janeiro:
Renovar, 2011, p. 05.

331 «A empresa era desde entdo definida como a estrutura fundada na organizagdo dos fatores da producio
(natureza, capital e trabalho) para o desenvolvimento de uma atividade econdmica. O empresario organiza
e dirige a empresa, reunindo e coordenando os fatores da produ¢do” BORBA, José Edwaldo Tavares.
Direito societario. 132 Edicdo, Rio de Janeiro: Renovar, 2012, p.14.

332 Brasil. Lei 9.279/1996. Artigo 124. N&o sdo registraveis como marca: XXIII - sinal que imite ou
reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente ndo poderia desconhecer em razdo
de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em territério nacional ou em pais com o qual o
Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir
produto ou servigo idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo ou associagdo com aquela
marca alheia.
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no Brasil*®. Ou seja, impOs ao empresario conhecimento de atuagio comercial fora dos
limites territoriais do Brasil.

De outro lado, no presente caso, conforme dissertado no Capitulo |1, a exigéncia
do agente empresario tem como um dos fundamentos o fato de que uma patente concedida
se trata de um ato administrativo publicizado pela Revista de Propriedade Industrial do
INPI, bem como h& um banco de dados on line do INPI no qual é possivel realizar
pesquisas quanto as patentes (inclusive depdsitos e patentes ja expiradas).

Portanto, o critério adotado nessa dissertacdo para a infracdo de patente por
contribuicdo de terceiro se mostra ainda menos rigoroso do que aquele adotado pela Lei
para 0s empresarios que, por sua atividade, devem conhecer os signos distintivos que

sequer foram registrados no Brasil.

3.1.4.3 Caracterizacdo da ciéncia do terceiro que ndo atua no ambiente comercial

De outro lado, quando se trata de agente apartado do mundo empresarial, deve-se
passar a perseguir o requisito da ciéncia, pois neste caso trata-se de responsabilidade
subjetiva e devera ser apurada a culpa na conduta do agente.

Portanto, considerando que ao agente ndo empresario devera ser apontada conduta
culposa, devera haver a ciéncia de que a sua contribuicdo sera utilizada na contrafacéo

principal. Tal cognicdo especifica serd matéria tratada no item 3.2 infra.

3.1.4.4 Substancialidade da contribuigdo

O terceiro requisito pertinente cuida da substancialidade da contribuicdo. A
contribuicdo do terceiro ndo podera tratar de matéria prima suscetivel de diversas
utilizagbes. Devera ser a contribuicdo elemento indispensével a existéncia da contrafacdo

principal. Portanto, de um lado néo se pode tratar o ato de contribui¢do como referencial

333 “Por outro lado, constata-se que ndo estdo presentes, na hipotese, os elementos descritos no art. 124,
XXII1, da LPI. Necessério esclarecer que a horma visa justamente a protecdo de marca ndo registrada no
pais, da qual o requerente ndo poderia alegar desconhecimento em razdo de sua atividade, e que se destina
a assinalar servicos do mesmo ramo de negécio, podendo, assim, causar confusdo ou associa¢ao indevida
por parte do publico consumidor.” TRF2, 1* Turma Especializada, AC 0013473-64.2012.4.02.5101, Des.
Rel. lvan Athié, DJ 18.04.2017.
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a dados basico do conhecimento, de outro lado esse raciocinio se justifica por ter que ser,
obrigatoriamente, a contribuicéo essencial a patente.

Determinado julgado®* estadunidense ao tratar desse requisito adotou
interessantes apontamentos que demonstram formas de apuracdo de uso incomum, ou
seja, de apuracdo de matéria ndo suscetivel de diversas utilizacbes. Naquela oportunidade,
0 julgado se baseou por trés indicios e, ao final, pode concluir pela infracdo por
contribuicdo. Os indicios utilizados foram: (a) aquilo que estava protegido pela patente
somente tinha sido vendido pelo titular e pelo infrator; (b) ndo havia evidéncias de que a
clientela do titular do direito de patente comprasse 0s componentes de outro agente e (c)
0s componentes ndo possuiam uso ndo infrator relevante e, portanto, ndo se tratava de
artigo comum ao comercio.

Quanto a essencialidade do material (rectius, contetdo tecnologico) para a
patente, o dispositivo legal brasileiro no artigo 185 da Lei de Propriedade Industrial, com
inspiracdo na pratica forense estadunidense®®, indica ter adotado como requisito que a
aplicacdo do elemento fornecido seja essencial a exploracdo do objeto da patente. Por
uma hermenéutica®3 a contrario sensu, interpreta-se que a lei brasileira a0 mencionar que
o0 elemento deva ser essencial, acaba-se por afastar da responsabilizacdo o terceiro que
contribuiu com material de uso comum.

O mencionado artigo encontra-se alocado no titulo referente aos crimes contra a
propriedade industrial, especificamente no capitulo dos crimes contra as patentes. O que
poderia suscitar que o requisito como exigéncia legal somente teria efeito na apuracao da
responsabilidade criminal. No entanto, é preciso afirmar que em se tratando de direito

penal o ordenamento somente permite a qualificacdo enquanto crime se houver a

334 «“Preemption Devices, Inc. v. Minnesota Mining & Mfg. Co., 803 F.2d 1170, 231 USPQ 297 (Fed. Cir.
1986)” CHISUM, Donald. Patent Law Digest: abstracts of federal circuit decisions 1982-2003. Cases
tables: selected statutes and rules. Newark: Matthew Bender & Company, Inc, 2004, p.1106.

335 “Com efeito, como precisa o Direito Americano - de onde este dispositivo foi transplantado 16 -, s6
pode haver ilicitude quando o elemento fornecido seja especifico para a infragdo, e ndo possa servir para
nenhuma outra coisa.” BARBOSA, Denis Borges. Uma nota sobre chamada “infra¢do por contribui¢cdo”:
a responsabilidade de terceiros em infracdo de patentes. 2011, p. 7. Disponivel em
http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/contributory.pdf,  Gltima  visualizagdo  em
03.03.2017, as 19:57.

33 “Talvez constitua a Hermenéutica o capitulo menos seguro, mais impreciso da ciéncia do Direito; porque
partilha da sorte da linguagem.” MAXIMILIANO, Carlos. Hermenéutica e aplicacéo do direito. Rio de
Janeiro: Editora Forense, 2009, p. 09.
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tipificacdo®’ (com fundamento, ainda, na anterioridade legal®®®); de outro lado, para o
direito civil a analogia®* é fonte do direito.

Necessario esclarecer que o dominio publico do elemento da contribui¢&o3#°, por
si sO, ndo o torna — necessariamente — um elemento de uso comum e, portanto, inabil a
causar a responsabilizacdo pela infracdo por contribuicdo de terceiro. Ao contrario, o ato
de contribuicdo do terceiro através de elemento em dominio publico pode,
excepcionalmente, vir a ser responsabilizada.

Caso paradigma®#!

estadunidense considerado como responsavel pela
revitalizacdo da doutrina do contributory infringement, jA num momento ulterior a Lei de
Patente dos anos de 195234, trata do processo 448 US. 176 (1980), da Suprema Corte e
em que litigaram Dawson Chemical Co. e Rohm & Haas Chemical Co.

A patente de titularidade de Rohm & Haas tratava de um processo de uso de um
composto quimico, denominado propanil, dtil para a aplicacdo enquanto herbicida. O
propanil era elemento do dominio pudblico em momento anterior a invencao sub judice e,
portanto, insuscetivel de ser objeto de patente. Até este ponto o caso nao poderia
convergir para uma infracdo por contribuicdo ja que o elemento propanil se mostrou de
uso comum. Ocorre que o escopo da patente envolvia reivindicacdo de um novo uso do
propanil, tal novo uso digno da concesséo da patente trata de uso como um herbicida na

forma de um processo.

337 “Tipo, como a propria denominagio diz, ¢ 0 modelo, o padrio de conduta que o Estado, por meio de seu
Unico instrumento — a lei —, visa impedir que seja praticada, ou determina que seja levada a efeito por todos
nds.” GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte geral. 112 ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2009, p. 157.
338 Brasil. Codigo Penal. Artigo 1. Ndo ha crime sem lei anterior que o defina. Ndo ha pena sem prévia
cominacdo legal.

3%9 “E 3 analogia um procedimento quase logico, que envolve duas fases: ‘a constatagio (empirica), por
comparacdo, de que had uma semelhanca entre fatos-tipos diferentes e um juizo de valor que mostra a
relevancia das semelhancas sobre as diferengas, tendo em vista uma decisdo juridica procurada.” DINIZ,
Maria Helena. Compéndio de introducédo a ciéncia do direito. S&o Paulo: Saraiva, 2001 , p. 447.

340 Na forma como citado no subitem 3.1.1 ao adotar posicdo de Denis Borges Barbosa.

341 MERGES, Robert Patrick e GINSBURG, Jane C. Foundations of intellectual property. Nova lorque:
Foudation Press, 2004, p. 129.

342 «“prior to 1952, there was no definition of infringement in the statute, whether direct infringement,
inducement to infringe or contributory infringement. In 1952, Congress amended the statute to include the
paragraph quoted above addressing inducement to infringe. The legislative history of the 1952 Act indicates
that the purpose was to codify the common law that existed at that time. Prior to 1952, inducement of
infringement was a species of contributory infringement. Both inducement of infringement and
contributory infringement were generally applied to the situation of a person supplying a component of a
patented machine.” YARBROUGH, Robert J. Inducement of patent infringement. Mar¢o 2011. Disponivel
em:  http://yarbroughlaw.com/Publications/pubs_patent12_inducement of infringement.htm,  Udltima
visualizacao em 16.01.2018, as 15:46. Traducgao livre: “Antes de 1952 nao havia nenhuma defini¢dao de
violacdo na lei, seja a violagdo direta, inducdo a violagdo ou infragdo contributiva. Em 1952 o Congresso
modificou a lei para incluir o parégrafo citado acima, encaminhando o incentivo para infringir. O histérico
legislativo da Lei de 1952 indica que o objetivo era codificar o direito comum que existia naquele
momento.”
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Dessa forma, se considerado o setor de herbicida o uso do propanil estava
protegido pela patente. Dawson, tendo conhecimento®*® da patente da Rohm & Haas,
iniciou a venda de propanil dando instru¢es aos adquirentes do produto para que
fizessem o uso como um herbicida. Nesta esteira, somente o0s agricultores apos
comprarem e utilizarem o produto comercializado pelo terceiro estariam infringindo a
titularidade da patente.

Entretanto, em que pese a existéncia do dominio publico do principio ativo per se,
dois fatos tornaram a atitude da demandada Dawson passivel de configurar a infracdo de
terceiro por contribuicdo. Primeiramente, veja-se que o elemento integrava o dominio
publico, mas o uso como herbicida constituia reivindicacdo distinta e, portanto, o retirou
da classificacdo como material de uso comum. Em segundo lugar, a Dawson incentivava
0 uso do propanil como herbicida, ou seja, ela estimulou o uso que ao final configuraria,

pelo agricultor, uma contrafacdo a patente de Rohm & Haas.

3.2 A ciéncia do terceiro — agente ndo empresario — na infragdo por contribuicéo

“A lei deve ser por todos obedecida. Nem sequer
a sua ignorancia, ainda que de boa-fé, poderia
impedir se caracterizasse o elemento objetivo da
culpa, consistente na violagdo de um dever, quer
se trate de ignorancia da existéncia da lei, quer de
erro em sua interpretagdo.”344

Inicialmente cabe explicitar no que consiste a ciéncia tida como requisito a ser
verificado na responsabilidade civil da infracdo por contribuicdo. Para efeitos dessa
dissertacdo, o posicionamento adotado é no sentido de que a ciéncia ndo se trata da
existéncia de patente ou mesmo da contrafacdo, mas apenas da operacdo que ira resultar
na contrafacdo. Ou seja, o terceiro ao contribuir a infracdo tera ciéncia do agir danoso se
souber qual sera a destinacao de uso do elemento que esté fornecendo.

A ciéncia também foi eleita por professor da FADUSP3# dentro de seus cinco
critérios para a existéncia da infracdo por contribuigéo de terceiro. No entanto, o autor,

343 Recorda-se que o conhecimento também é requisito para os estadunidenses.

S4ALVIM, Agostinho. Da inexecucédo das obrigacdes e suas consequéncias. 42 ed. atualizada. S&o Paulo:
Saraiva, 1972. Pégina 248.

345 «A quarta condigdio conduz a uma aprecia¢io do elemento subjetivo relativo a conduta do vendedor.
Importa que ele saiba no momento da venda, que a coisa vendida serd utilizada em uma combinagdo ou em
um processo patenteado e que seja adaptada, em vista de sua utilizacdo, de forma excludente de qualquer
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naquela oportunidade, tratou de adotar a medida como parametro geral e para qualquer
terceiro. Entendeu, portanto, que deveria o terceiro ter ciéncia do uso final de sua
contribuicdo ou, j& compreendendo o ato como ciéncia implicita, quando o terceiro tenha
adaptado o objeto de contribuicdo em vista da utilizacdo incriminada.

346 3 ciéncia também

Por sua vez, nos critérios eleitos por Denis Borges Barbosa
esteve presente, sendo denominada como “consciéncia da aplicagdo”. Para que haja
responsabilizacdo do terceiro que contribuiu & infracdo ele devera ter conhecimento do
propdsito de cometimento da contrafacdo por aquele a quem esta fornecendo o elemento
de contribuic&o.

No entanto, vé-se que os Tribunais brasileiros quando tratam de ciéncia abordam
0 conhecimento da existéncia da patente. O conhecimento é tratado, basicamente, sob
dois pontos de vista: de um lado (i) tendo em vista a publicidade e notoriedade das
concessdes dos direitos de propriedade industrial e, de outro, (ii) quanto a presenca de
relatorio descritivo e do requisito da suficiéncia descritiva que justamente conferem
publicidade da composicéo da patente.

Julgado do Tribunal de Justica do Rio Grande do Sul®**” adotou a primeira corrente
e entendeu que um prestador de servicos ndo pode se escusar da responsabilidade por
violacdo de patente pelo fato de ter agido sob ordens. Um prestador de servigos que
comercializou item a pedido de outro agente foi demandado por concorréncia desleal. Em
matéria de defesa alegou sua ilegitimidade, pois que ele prestava servigos fornecendo e
ndo era responsavel por comercializar o produto final, esse sim contrafator. No entanto,
entendeu o Tribunal que a concessédo dos direitos de exclusividade € ato notério e publico
e, portanto, é presumivel que todos devam conhecer.

Ja a segunda corrente verificada nos julgados trata de verificar que o resumo®® e
demais documentos que compdem o pedido e os atos administrativos®*® praticados
durante o procedimento de concessdo de uma patente ndo s6 atendem a publicidade, como
permitem que todos tomem conhecimento do conteido. Especialmente o resumo, teria

ainda a praticidade de transmitir a essencialidade do que foi reivindicado sem que fosse

outra.” GARCIA, Balmes Vega. Contrafa¢do de patentes: violagdo de direitos de propriedade industrial
com énfase na area quimico-farmacéutica. Sdo Paulo: LTr, 2004, p. 92.

346 BARBOSA, Denis Borges. Uma nota sobre chamada “infracdo por contribuicdo”: a responsabilidade
de terceiros em infracdo de patentes. 2011. Disponivel em
http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/contributory.pdf, ~ Gltima  visualizagdo  em
03.03.2017, as 19:57.

347 TJRS, 152 Camara Civel, Des. Otavio Augusto de Freitas, AC 70020776787, J. 12.03.2008.

348 TRF-2, 22 Turma Especializada, Des. Simone Schreiber, AC 201451011513480, DJ 03.04.2017.

39 TRF-2, 132 VFRJ, JF Mércia Maria Nunes de Barros, AO 01374510520174025101, 03.11.2017.
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necessaria a leitura da carta-patente por inteira. Ainda, ressalta-se que o resumo fica
disponivel no sitio eletrénico do INPI.

A proposta desse estudo trata de demonstrar que o terceiro agente ndo empresario,
suscetivel da responsabilidade subjetiva, devera ter contra si a prova da culpa — através
da ciéncia. De outro lado, ao agente empresario que responde objetivamente a ciéncia ndo
sera dado importante para efeitos de apuracdo de responsabilidade — ainda que possa vir
a ser dado interessando na apuragdo do quantum.

A ciéncia do agente ndo empresario devera ser perseguida de acordo com um

modelo®® de conduta®®! 352

esperado®> para 0 homem comum e prudente exposto a tais
circunstancias. Devera, para tanto, ser apurado quais prevencOes, atitudes e possiveis
omissdes deveria 0 agente ter tomado para si de modo que chegasse a ciéncia das
consequéncias de sua contribuicéo.

Tem-se, portanto, que a apresentacdo da definicdo da obrigatoriedade da ciéncia
(para a responsabilizacdo do agente ndo empresario) € tida como um elemento

subjetivo®?2 no que tange a conduta do terceiro que contribui para a infragdo. De outro

350 «Em suma: o costume, como fonte de normas consuetudinarias, possui em sua estrutura, um elemento
substancial - 0 uso reiterado no tempo - e um elemento relacional - 0 processo de institucionalizagdo que
explica a formacdo da conviccdo da obrigatoriedade e que se explicita em procedimentos, rituais ou
siléncios presumidamente aprovadores” FERRAZ, Tercio Sampaio Jr. Introducdo Ao Estudo Do Direito.
Técnica, Decisdo, Dominagdo. 62 Edicdo, Sdo Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 208.

Bleo que, porém, entendemos por usos comerciais? De uma forma simpléria podem ser entendidos como
praxes adotadas no comércio de maneira uniforme e permanente. S0 seus requisitos: a) a pratica uniforme;
b) o exercicio durante certo prazo (em geral, longo); ¢) seu assentamento na junta Comercial; d) a
conformidade com o principio da boa-fé e as maximas comerciais; €) a adequacéo a lei, & ordem publica e
aos bons costumes. Destarte, tendo em vista a exigéncia de que se coadunem a lei (praeter legem), ndo se
podem acatar aqueles usos e praticas contra legem” FRANCO, Vera Helena de Mello. Direito Empresarial:
0 empresario e seus auxiliares, o estabelecimento empresarial, as sociedades. 42 Edi¢do, Sdo Paulo: Editora
Revista dos tribunais, 2012, p. 45.

352 «0 costume contém um elemento objetivo e um elemento subjetivo. O elemento objetivo do costume é
essa observancia constante; é esta prética inalterada que se observa na sociedade e, para que se possa
chamar a observancia de constante, € preciso primeiro que ela seja uniforme, segundo que seja geral,
terceiro que seja ininterrupta. Quando a préatica durante algum tempo foi abandonada, depois restabelecida,
depois abandonada de novo e assim sucessivamente, ndo temos ai um costume no sentido de estrutura
externa, 'de fonte de direito. O mesmo se d& quando ele ndo € geral, quando é observado apenas por alguns
e quando ndo é uniforme, isto é, quando algumas pessoas agem de um modo, outras agem de outro. Se,
porém, for uniforme, geral e interrupto, temos o elemento objetivo do costume. O segundo elemento
subjetivo é a convicgdo da sua necessidade juridica. N&o basta que os homens pratiquem sempre aquilo; é
preciso que estejam convencidos da sua necessidade juridica. Quer dizer que para que seja realmente entre
eles uma norma de direito, é preciso que cada um tenha consciéncia de que aquilo € uma norma obrigatéria
para todos. Se faltar esta convicgdo intima, ndo é costume” DANTAS, Francisco Clementino de San Tiago.
Programa De Direito Civil (Parte Geral). Aulas Proferidas na Faculdade Nacional de Direito(1942-1945).
Rio de Janeiro: Editora Rio, 1979, p. 91.

358 GARCIA, Balmes Vega. Contrafacdo de patentes: violacdo de direitos de propriedade industrial com
énfase na area quimico-farmacéutica. Sdo Paulo: LTr, 2004, p. 92.
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lado, o elemento animico da ciéncia deve ser analisado para que haja responsabilidade do
terceiro ndo empresario, que respondera na forma da responsabilidade subjetiva.

No tocante as fontes de origem multilateral estrangeira, 0 Acordo TRIPS, no artigo
45, ao dispor sobre a liberdade dos Estados Membros na determinacédo da indenizagédo por
violacdo abordou a ciéncia. Deixou o TRIPS, conforme mencionado no capitulo anterior,
a critério de soberania de seus Membros a forma como a ciéncia devera ser exigida. Para
tanto, os Estados Membros possuem duas formas para adogéo: a primeira em que para
que haja compensacéo o infrator devera ter cometido a atividade com ciéncia e a segunda
em que basta uma base razoavel para que tenha havido essa ciéncia.

O elemento subjetivo intencional, que se materializa com a ciéncia, esta presente
também em legislacBes estrangeiras, tais como: US 35CFR, 8271 da legislacdo

estadunidense; na Lei de Patente da Alemanha, 810; na Lei de Patente do Japéo, no artigo
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101%%%; na Lei de Patente Espanhola, artigo 60%°°. Ressalte-se que na legislacéo de patente

do Japdo exige-se a dupla ciéncia®®, ou seja, devera o terceiro ter (i) conhecimento de

354Japéo. Patent Act (Act n® 121 of 13 April 1959, as amended up to 2006). Article 101. The following acts
shall be deemed to constitute infringement of a patent right or an exclusive license. “(i) where a patent has
been granted for an invention of a product, acts of producing, assigning, etc., importing or offering for
assignment, etc. any product to be used exclusively for the producing of the said product as a business; (ii)
where a patent has been granted for an invention of a product, acts of producing, assigning, etc., importing
or offering for assignment, etc. any product (excluding those widely distributed within Japan) to be used
for the producing of the said product and indispensable for the resolution of the problem by the said
invention as a business, knowing that the said invention is a patented invention and the said product is used
for the working of the invention; (iii) where a patent has been granted for an invention of a product, acts
of possessing the said product for the purpose of assigning, etc. or exporting it as a business; (iv) where a
patent has been granted for an invention of a process, acts of producing, assigning, etc., importing or
offering for assignment, etc. any product to be used exclusively for the use of the said process as a business;
and (v) where a patent has been granted for an invention of a process, acts of producing, assigning, etc.,
importing or offering for assignment, etc. any product (excluding those widely distributed within Japan) to
be used for the use of the said process and indispensable for the resolution of the problem by the said
invention, knowing that the said invention is a patented invention and the said product is used for the
working of the invention as a business; (vi) where a patent has been granted for an invention of a process
of producing a product, acts of possessing the product produced by the said process for the purpose of
assigning, etc. or exporting it as a business.” Disponivel em
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file _id=188310, ultima visualizagdo em 26.01.2018, as 02:31.
Tradugdo livre: “Japdo. Lei de Patentes. Artigo 101. Considera-se que 0s seguintes atos constituem violagéo
de um direito de patente ou de uma licenca exclusiva: (i) onde uma patente foi concedida para uma invencéo
de um produto, atos de producdo, atribuigéo, etc., importagéo ou oferta de cessdo, etc. qualquer produto a
ser utilizado exclusivamente para a producdo do referido produto como empresa; (ii) onde uma patente foi
concedida para uma invencdo de um produto, atos de produgéo, atribuigdo, etc., importacdo ou oferta para
atribuicdo, etc. qualquer produto (excluindo os amplamente distribuidos no Japao) para ser usado para a
producéo de o referido produto e indispensavel para a resolucdo do problema pela referida invencdo como
um negaocio, sabendo que a referida invencdo é uma invengdo patenteada e o referido produto é usado para
o funcionamento da invengo; (iii) onde uma patente foi concedida para uma invengdo de um produto, atos
de possuir o referido produto com a finalidade de atribuir, etc., ou exportd-lo como empresa; (iv) onde uma
patente foi concedida para uma invencao de um processo, atos de producdo, atribuico, etc., importagéo ou
oferta para atribuicéo, etc. qualquer produto a ser utilizado exclusivamente para o uso desse processo como
empresa; e (v) onde uma patente foi concedida para uma invengdo de um processo, atos de produgéo,
atribuicéo, etc., importacdo ou oferta para atribuicgéo, etc. qualquer produto (excluindo aqueles amplamente
distribuidos no Japéao) para ser usado para o uso de o referido processo e indispensavel para a resolucéo do
problema pela referida invencgdo, sabendo que a referida invengdo € uma invencédo patenteada e o referido
produto é usado para o funcionamento da invengdo como um negdcio; (vi) onde uma patente foi concedida
para uma invengao de um processo de producdo de um produto, atos de possuir o produto produzido pelo
referido processo com a finalidade de atribuir, etc., ou exporta-lo como empresa.”

3% "Ahorabien, para que el titular de la patente puede impedir la realizacién de esos actos, es preciso que
se pruebe que el tercero que realiza la entrega o haceelofrecimiento de entregar sabe, o las circunstancias
hacen evidente, que tales médios son aptos para lapuesta em practica de la ivencion patenteada y estan
destinados a ella.” FERNANDEZ-NOVOA, Carlos; LASTRES, José Manuel Otero e AGRA, Manuel
Botana. Manual de la propriedad industrial. Segunda edicion. Madrid: Marcial Pons, 2013, p. 168.
Tradugdo livre: “No entanto, para que o detentor da patente evite o desempenho de tais atos, deve provar-
se que o terceiro que efetua a entrega ou a oferta de entrega sabe, ou as circunstancias deixam claro, que
tais meios sdo adequados para a implementag@o da invengdo patenteada e destinada a ela.”

3%6 “Article 101, item 1 and item 4 specify that acts of offering any product to be used “exclusively” for the
production of a patented product or for the use of a process invention shall constitute indirect infringement.
Items 2 and 5 of said Article specify that acts of offering any product to be used for the production of a
patented product or for the use of a process invention, and which is indispensable for the resolution of the
problem by said invention, knowing that said product will be used for the working of the patented invention,
shall constitute  indirect  infringement.” Report  Q204. APPI. Disponivel em
https://aippi.org/download/commitees/204/GR204japan.pdf, Gtlima visualizagdo em 26.01.2018, as 02:37.
Tradugdo livre: “O artigo 101, item 1 e o item 4 especificam que os atos de oferecer qualquer produto a ser



http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=188310
https://aippi.org/download/commitees/204/GR204japan.pdf
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que a invencdo é patenteada e (b) a informacéo de que a sua contribuicéo é utilizada para
o funcionamento da invenc¢édo patenteada.

O elemento da ciéncia®*’como requisito no contributory infringement, do direito
estadunidense, afirma que o terceiro que contribui para o ato danoso é aquele que fornece
objeto que foi especialmente feito ou particularmente adaptado para o uso na infracéo a
titularidade da patente. Desta forma se excluia configuracdo da contrafagdo por
contribuigdo aquele que forneceu o insumo comumente utilizado para uso ndo infrator.
Por sinal, trata-se do mesmo empecilho adotado por essa dissertagdo nos parametro ja
proposto de que o elemento de contribuicdo ndo seja de uso comum do comércio.

Segundo a doutrina estadunidense®® a obrigatoriedade de haver o requisito da
ciéncia, que também por 14 é defendida segunda uma apuracao objetiva e ndo subjetiva
da conduta do agente, atua como protecao daquele que nao se beneficiou conscientemente
do produto final do uso indevido de uma patente. Em se tratando do induzimento ativo, a
jurisprudéncia estadunidense®®, entende que deve haver a ciéncia do terceiro
(responsavel pelo induzimento) de que ele estaria, de fato, encorajando a atividade
infratora. A exposicao de comando para que haja a modificacdo de elemento para atender
produto final contrafator € uma das formas cristalinas de ciéncia do terceiro que o conduz
a responsabilizagdo.

Sendo assim, na forma como exposta no capitulo anterior chega-se a concluséo de

que a infracdo por contribuicdo de terceiro tenderd a ocorrer sob a forma de

usado "exclusivamente" para a producdo de um produto patenteado ou para 0 uso de uma invengdo de
processo deve constituir violacdo indireta. Os itens 2 e 5 do referido artigo especificam que os atos de
oferecer qualquer produto para ser utilizado para a producdo de um produto patenteado ou para o uso de
uma invengdo do processo, e que é indispensavel para a resolucdo do problema pela referida invencao,
sabendo que O produto serd usado para o funcionamento da invengdo patenteada, deve constituir indireta
viola¢do.”

357 «Before one can but held liable for contributory infringement, he must knowingly have done some act
without which the infringement would not have occurred, at least, either he must know that the element he
sells will be used in the patented combination or the element must be adapted for no other use. As
enunciated by the courts over the years, contributory infringement is the intentional aid or cooperation in
transactions, which collectively constitute complete infringement.” LIPSCOMP III, Ernest Bainbridge.
Lipscomb’s Walker on patents. Volume 6 88 20:1 — 22:75. Nova lorque: LCP BW, 1987, p. 431. Tradugéo
livre: “Antes que um possa ser considerado responsavel por infragdo contributiva, ele deve,
conscientemente, ter feito algum ato sem o qual a infracdo néo teria ocorrido, pelo menos, ele deve saber
que o elemento que ele vende sera usado na combinagdo patenteada ou o elemento deve ser adaptado para
nenhum outro uso. Conforme enunciado pelos tribunais ao longo dos anos, a infraccdo contributiva é o
auxilio intencional ou a cooperagdo nas transagdes, que constituem, em conjunto, uma infrac¢do completa.”
3% BENTLY, Lionel e SHERMAN, Brad. Intellectual property law. 22 ed. Nova lorque: Oxford University
Press, 2004, p. 352.

359 Em que pese o texto de lei ndo expresse especificamente, esta analise é uma criagdo dos 6rgdos Judiciais:
SCHECHTER, Roger E. e THOMAS, John R. Intellectual Property: the Law of copyright, patents and
trademarks. St. Paul: Thomson West, 2003, p. 472.
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responsabilidade objetiva ja que, por exemplo, em se tratando de terceiro que deveria
conhecer o mercado ele ndo pode se escusar sob o argumento do desconhecimento da
possibilidade de violagdo da exclusividade, j& que parte-se do pressuposto de que a sua
contribuicdo € indispensavel a contrafacdo principal, desconsiderando se o objeto
comercializado servir a diversos usos.

No entanto, de outro lado, em se tratando de terceiro ndo empresério com o fito
de demonstrar a culpa por erro de conduta devera ser analisada se houve ciéncia do uso
final de sua contribui¢do ou mesmo induzimento, hipotese essa em que nao ha duvidas de
que havera responsabilizacao.

Destarte, chega-se a dois grandes nlcleos de atos que informam a ciéncia e que
devem estar presentes alternativamente: (i) o terceiro infrator devera ter a ciéncia do que
resultard o produto final ao qual a sua contribuicdo devera ser peca essencial ou (ii) 0
terceiro infrator devera sabidamente estar sendo induzido a construir ou modificar objeto

de forma que esta sua ac&o atenda a fim especificado que sera a contrafagdo direta®.

3.3 A solidariedade quanto ao dano entre o infrator direto e o terceiro na infracéo

por contribuicéo

“Mais liberdade e menos responsabilidade para si,
mais responsabilidade e menos liberdade para o
Outro: eis o desenho contemporaneo de um
sujeito atomizado que quer, “tout court”, o sonho
impossivel: todo dano merece integral
responsabilizacdo, até mesmo a perda ou o
abandono, inclusive os sonhos ndo realizados, eis
que podem configurar responsabilidade pela
perda de uma chance.”*%!

A reparacdo dos danos foi prevista ja no mencionado TRIPS, em seu artigo 45,
quando o Tratado conferiu poder aos Estados Membros para que, soberanamente,

determinassem a compensacdo a ser adimplida pelo infrator®®?. Ja na lei nacional de

360 por exemplo, em casos nos quais esse terceiro infrator ja preste servigo de reparo ao titular da patente e,
dessa forma, tem conhecimento das peculiaridades. Ainda, o terceiro infrator que recebe instru¢des precisas
que devera fabricar determinado elemento de forma a copiar parte de objeto patenteado.

361 EACHIN, Luiz Edson. Responsabilidade civil contemporanea no Brasil: notas para uma aproximagao,
p. 04. Disponivel em http://fachinadvogados.com.br/artigos/FACHIN%20Responsabilidade.pdf, ultima
visualizago em 06.01.2018, as 18:39.

%623endo possivel, ainda, que as autoridades judiciais determinem o pagamento das despesas, incluindo
honorérios de advogados, do titular do direito de patente.
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Propriedade Industrial, em seus artigos 209%2 e 210%4, permite-se ao prejudicado o
direito a perdas e danos e aos lucros cessantes por violagéo aos direitos de propriedade
industrial.

Inicialmente, cabe explicitar que o entendimento aqui defendido é de que a
responsabilidade civil pela contrafacdo de patente se dara independentemente do
prejuizo.®®® Assim pode ser interpretado diretamente da lei, pois que em nenhum
momento houve exigéncia de comprovacdo de dano para que houvesse a
responsabilizacao.

Portanto, a hipotese trata de dano in re ipsa ja que decorre da propria violagdo. No
entanto, ndo se desconsidera que o calculo do prejuizo poderé ser considerado como fator
importante no momento da apuracdo das perdas e danos. Ndo havendo que se cogitar,
dessa maneira, a utilizacdo daquela velha classica conceituacdo, ja apontada por
Agostinho Alvim*®, de que seria 0 dano a soma dos prejuizos patrimoniais e morais.

A presuncdo®’ decorre do fato de haver a vigéncia de uma exclusividade e, deste
modo, deve haver a protecdo da legitima expectativa do titular de que atraira para si todo
e qualquer lucro legitimo que possa ser obtido com a comercializacdo do objeto da
patente. De outro lado, também como fundamento da utilizacdo da presuncdo, ndo se

desconhece haver a dificuldade probatdria, ndo da violacdo, mas do dano. Confluindo,

363 | gj n0 9.279/1996. Artigo 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em
ressarcimento de prejuizos causados por atos de violacdo de direitos de propriedade industrial e atos de
concorréncia desleal ndo previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputacdo ou 0s negdcios alheios, a
criar confusdo entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de servico, ou entre os produtos
e servicos postos no comércio.§ 1° Podera o juiz, nos autos da propria acdo, para evitar dano irreparavel ou
de dificil reparacédo, determinar liminarmente a sustacdo da violagdo ou de ato que a enseje, antes da citacdo
do réu, mediante, caso julgue necessario, caugdo em dinheiro ou garantia fidejussoria.§ 2° Nos casos de
reproducdo ou de imitagdo flagrante de marca registrada, o juiz podera determinar a apreensdo de todas as
mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou
imitada.

364 | ei 9.279/1996. Artigo 210. Os lucros cessantes serdo determinados pelo critério mais favoravel ao
prejudicado, dentre os seguintes: | - os beneficios que o prejudicado teria auferido se a violagdo ndo tivesse
ocorrido; ou Il - os beneficios que foram auferidos pelo autor da violacdo do direito; ou Il - a remuneracao
que o autor da violacdo teria pago ao titular do direito violado pela concessdo de uma licenga que lhe
permitisse legalmente explorar o bem.

35 “There is no need that the patent owner suffers a direct loss [...]. They are nevertheless entitled to
damages in the event their patent rights are infringed.” Tradugio livre: “N&o € necessario que o titular da
patente sofra uma perda direta [...]. No entanto, eles tém direito a danos em caso de violagdo dos direitos
de patente.” CARVALHO, Nuno Pires de. The TRIPS Regime of Patent and Test Data.4® Edicéo.
Netherlands: Kluwer Law International, 2014, p.s 356-357.

366 “Em sentido amplo, ¢ todo o prejuizo que alguém sofre na sua alma, corpo e bens.” ALVIM, Agostinho.
Da inexecucdo das obrigaces e suas consequéncias. 42 ed. atualizada. S&o Paulo: Saraiva, 1972, p. 171.
367 «“A presungdo ¢, portanto, a forma através do qual se dard certeza juridica a um fato que é incerto
materialmente.” MULHOLLAND. Cailtin Sampaio. A responsabilidade civil por presungdo de
causalidade. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2010, p. 208.
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portanto, na efetivacdo da reparacdo que somente podera ser efetiva se considerada in re
ipsa3e®,

O dano advém diretamente do ato contrafator praticado®®, eis que havendo o
direito de exclusiva do titular somente este concentra o controle privado®” da uténcia
realizada sobre o objeto protegido por patente. Qualquer outro que inadvertidamente o
fizer estara, portanto, retirando a oportunidade do titular do direito de patente. N&o se
olvide que se trata de uma interdicdo de mercado e, portanto, ndo ha concorréncia
possivel, ja que a patente confere o direito do titular excluir terceiros.

Jurisprudéncia sedimentada do STJ** mantém entendimento nesse sentido
quando diante de casos em que instado a julgar o dano em infragdo de bens imateriais
decidiu no sentido de haver um potencial desvio de clientela®? e confusdo®”® que pode
ser gerada. Também a Corte da Cidadania®# ja explicitou entendimento no sentido de que
a concorréncia desleal de agente que oferece no mercado produto contrafator
necessariamente significa uma diminuicdo de mercado para o titular do direito de
propriedade industrial.

Por sua vez, no ambiente europeu, a doutrina portuguesa trata como dano
emergente o dano advindo do desprestigio, da perda de crédito ou abalo da imagem, pois
que a atuacdo do infrator podera resultar em desconfianca do pablico consumidor quanto
a qualidade daquele bem®”>,

A leitura de Ascarelli®’® informa, nesse sentido, que devera estar protegida e

reservada ao titular da criacdo intelectual a probabilidade de ganhos. Do contréario, 0 uso

368 «Como afirma sedimentada jurisprudéncia do Superior Tribunal de Justica, os danos por contrafacdo
sdo in re ipsa” STJ, REsp n° 466.761/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi; REsp n° 101.059/RJ, Rel. Min. Ruy
Rosado de Aguiar.

369 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial. Vol. Il. Tomo I. Parte II. Rio de
Janeiro: Ed. Forense, 1952, p. 367-368.

370 A depender de um contexto de Mercado regulado, nem o titular o podera fazer sem anuéncia de agéncia
reguladora. Como, por exemplo, ANVISA, MAPA, IBAMA etc.

371 Em que pese as decisdes tratem de marca, o raciocinio de aplica as patentes tendo em vista ambas
tratarem de exclusividades do titular. STJ, 42 Turma, REsp 101.059/RJ, Min. Rel. Ruy Rosado de Aguiar,
DJ 07.04.1997. STJ, 32 Turma, REsp 1.174.098/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 04.08.2011.

372 9TJ, 32 Turma, REsp 978.200-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10.11.2009.

373 STJ, 42 Turma, REsp 710.376/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Saloméo, DJ 02.02.2010.

374 STJ, 42 Turma, REsp 101.059/RJ, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, julgado em 20.02.1997.

375 GERALDES, Antdnio Santos Abrantes. Violagdo de direitos industriais e responsabilidade civil. In
Direito Industrial. VVol. VIII. Coordenado por José de Oliveira Ascensdo. P. 109-147. Coimbra: Almedina,
2012, p. 125.

STEASCARELLLI, Tullio. Teoria dela concorrenza e dei Beni immateriali: istituzionididirittoindustriale. 32
ed. Mildo: A. Giuffré Editore, 1960, p. 310.
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ndo autorizado, necessariamente, tenderia a afetar essa legitima expectativa advinda da
interdicdo de mercado efetivada na pratica pelo titulo de patente.

A responsabilizacéo pelos danos, ainda que indireta®”’, pode ainda n&o conseguir
ser resolvida pelos mecanismos da Responsabilidade Civil. Neste caso, pode haver
dificuldade em resolver o proveito econémico do ofensor, eis que nao se trata somente do
prejuizo causado, mas também do lucro de sua intervencdo®®, O computo trataria,
portanto, de lucros, posicéo de mercado, perda de oportunidade etc. e ndo somente do que
se deixou de ganhar, pois que a intervencdo pode ser por demais lucrativa ao interventor.

Para tanto, o instituto do enriquecimento sem causa®’®

pode vir a ser Util a resolver as
pendengas.

A Responsabilidade Civil trata de reconhecer duas categorias tradicionais de
danos: dano moral e dano material. Enquanto o primeiro trata da abordagem de
compensacao aos danos sofridos pela lesdo a dignidade, a liberdade, a igualdade ou a
solidariedade intrinseca da pessoa humana; o dano patrimonial trata da compensacéao do
dano emergente e do lucro cessante. Ndo se desconhece, ainda, doutrina®® e
jurisprudéncia®! (inclusive com a edicdo da Stimula 227 do STJ%?) que trata do dano
moral & pessoa juridica. No entanto, na forma dos ensinamentos de Perlingieri®® e com
as devidas adaptacfes ao ordenamento brasileiro, se é possivel concordar que o dano

moral se funda na clausula geral da dignidade da pessoa humana com fins a reparar lesao

877 PENTEADO, Luciano de Camargo. Efeitos Contratuais perante terceiros. Sdo Paulo: Quatier Latin,
2007, p. 122.

878 LINS, Thiago Drummond de Paula. O lucro da intervencéo e o direito & imagem. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2016. Resenha de: KONDER, Carlos Nelson. Revista Brasileira de Direito Civil — RBDCivil, Belo
Horizonte, vol. 11, p. 157-160, jan./ mar. 2017.

379 TERRA, Aline de Miranda Valverde e GUEDES, Gisela Sampaio da Cruz. Considerac@es acerca da
excluséo do lucro ilicito do patrimdnio do agente ofensor. Revista da Faculdade de Direito — RFD — UERJ.
P. 1-24. Rio de Janeiro, n° 28, dezembro de 2015, p.s 6-7.

380 «“Assim, a pessoa juridica apresenta-se com estado politico (nacional, estrangeiro, multinacional);
religioso (associag0es religiosas); familiar (familias de sociedades, suas varias espécies; com personalidade
juridica ou com personalidade de fato); profissional (sociedade de advogados, de médicos, sindicatos);
individual (estado econdmico, financeiro). Apresenta-se, também como a pessoa fisica, incapaz absoluta
(quando falida) ou relativamente (quando concordataria). O mesmo acontecerd com a sede da pessoa fisica
e da pessoa juridica, que estudaremos adiante (domicilio). Quando aos direitos da personalidade [...]
aplicam-se, também, as pessoas juridicas, no que couber. [...] Desse modo, tém estas direito ao nome, a
identidade, que ndo pode ser usurpada; a imagem, que ndo pode ser violada; a intimidade, tendo
resguardados seus segredos, seus aspectos e informacdes sigilosas; a marca, que asseguram seu carater
distintivo; & honra objetiva; entre outras situagdes.” AZEVEDO, Alvaro Villaga. Teoria geral do direito
civil: parte geral. Sdo Paulo: Atlas, 2012, p. 96.

31STJ, 42 Turma, Min. Rel. Luis Felipe Salomao, REsp 1258389, DJ 15.04.2014. STJ, 32 Turma, Min. Rel.
Nancy Andrighi, REsp 1414725, DJ 14.11.2016.

382 gimula 277 do STJ. A pessoa juridica pode sofrer dano moral.

38 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil. Tradugdo de Maria Cristina de Cicco. 22 ed. Rio de
Janeiro: Renovar, 2002, p. 157.
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a algum de seus principios — igualdade, liberdade, integridade ou solidariedade —,
qualquer direito que seja aplicado as pessoas juridicas deve possuir tutela com
fundamento distinto.

N&o se verifica, deste modo, que a Responsabilidade Civil esteja apta ou mesmo
seja funcional®® a resolver também este outro tipo de dano, qual seja, relativo a
expurgacédo do patriménio do ofensor o lucro obtido com a intervencéo na esfera juridica
alheia. De outro lado, o enriquecimento sem causa®®, também como fonte de

obrigacdes>®

, pode ser tido como instrumento especifico a restituicdo do que foi
indevidamente objeto de locupletamento.

Dentre os lucros do interventor infrator de titularidade de patente, a ser calculado
com base no enriquecimento sem causa, devera ser considerado o aproveitamento do
mercado e de outro a “privagdo de oportunidade”®’. Com fundamento na exclusiva
conferida pelo Estado ndo havera oportunidade de haver concorrente disputando aquele
mercado no lapso temporal determinado. Portanto, aquele que adentrou no mercado ja
estard gozando de situagdo de mercado criada e construida pelo titular da patente e, deste
modo, provavel que tenha que investir menos em publicidade, por exemplo. Enquanto de
outro lado, o titular da exclusiva estara sendo privado da oportunidade. Pois com a
interdicdo legal ndo ha de se ter expectativa razoavel de que havera oportunidade perdida
ja que seras o Unico autorizado a atuar naquele tipo de atuacdo comercial.

Tendo em vista as consideragfes acima expostas, num panorama geral e

abrangente, referente ao dano e as possibilidades de seu calculo passa-se a analise quanto

384 «0 foco da responsabilidade ¢ a situagdo do lesado (e ndo a do ofensor) e a sua principal fungdo é
eliminar os prejuizos que lhe foram causados, seja na modalidade de dano emergente, seja na forma de
lucro cessante, ao passo que 0 enriquecimento sem causa (e o ilicito) tém por escopo aniquilar um
acréscimo, indevidamente injustificado, do qual o ofensor se beneficiou. E por isso que a doutrina
tradicional ressalta que a responsabilidade civil e o enriquecimento sem causa estdo sujeitos a principios
fundamentalmente diversos.” GUEDES, Gisela Sampaio da Cruz. Lucros cessantes: do bom-senso ao
postulado normativo da razoabilidade. S&o Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.s 203-204.

385 “Como ndio poderia deixar de ser, o enquadramento dogmatico do lucro da interven¢io como hipotese
de enriquecimento sem causa depende da adequada compreensdo dos requisitos para a configuracdo deste
ultimo, extraidos do art. 884 do Cdédigo Civil.32 Elencam-se, assim, 0s seguintes pressupostos: a) deve
haver enriquecimento; b) esse enriquecimento deve ter sido obtido a custa de outrem; e c) tal
enriquecimento deve se revelar sem justa causa.” SILVA, Rodrigo da Guia. Contornos do enriquecimento
sem causa e da responsabilidade civil: estudo a partir da diferenca entre lucro da intervencéo e lucros
cessantes. Civilistica.com - Revista Eletronica de Direito Civil, v. 5, p. 1-25, 2016, p. 11.

38 KONDER, Carlos Nelson. Enriquecimento sem causa e pagamento indevido. In Obrigagdes: estudos
na perspectiva civil-constitucional. Coord. Gustavo Tepedino. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p.s 369/380-
382.

387 BARBOSA, Denis Borges. Por uma visao imparcial das perdas e danos em propriedade industrial. In
Grandes temas da atualidade: Propriedade Intelectual, inovacéo tecnolégica e bioenergia. Organizado por
Charlene Maria C. de Avila Plaza, Nivaldo dos Santos, Maria Cristina Vidotte Blanco Tarrega e Eriberto
Bevilaqua Marin. P. 183-228. Goiania: Ed. PUC Goias, 2009.
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a possibilidade de ser aplicada a solidariedade entre o contrafator direto e o terceiro que
contribuiu a infragdo da titularidade da patente.
Do estudo de legislagdes alienigenas, que compds essa dissertacdo, cabe ressaltar

que a doutrina espanhola®®

— diferente do que aqui se propde — entende que o terceiro
que contribui a infracdo ndo devera ser responsabilizado pelo dano no caso de haver
passividade do titular. Deste modo, o titular que ndo faz uso de sua invengdo ndo podera
requerer a recomposic¢do de danos do infrator indireto, pois que ndo havendo uso pelo
titular ndo se pode entender que a contribuicdo do terceiro por si sé causard danos. Para
essa doutrina, o dano é pressuposto de uma acao de indenizacao.

Concluido que no Brasil o dano se dard in re ipsa, passa-se ao estudo da
possibilidade de haver solidariedade. Inicialmente para o estudo da solidariedade é
necessario fazer a distincdo entre a solidariedade contratual e a extracontratual. O presente
caso, conforme ja exposto, trata de analisar como se dara a relacdo do contrafator direto
com o contrafator direto. Este ultimo trata do terceiro que contribuiu (através de alguns
dos seguintes atos: produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com estes
propdsitos) com material necessario e indispensavel a contrafacdo direta, excetuada
matéria prima suscetivel de diversas utilizagdes que ndo configuram infracdes. Com tal
material em maos o contrafator direto ird produzir, usar, colocar a venda, vender ou
importar com estes propositos objeto que diretamente ird violar patente.

Diante da andlise da relacdo acima, restou explicitado que ambos os agentes,
contrafator direto e indireto, devem responder por seus atos. Se se verificar o tipo de
relacdo estabelecida com o titular do direito conferido pela patente, resultara que nenhum
dos agentes contrafatores necessitara manter relagdo direta para que haja a configuracdo
da infracdo. Ou seja, ndo é importante ao presente estudo, simplesmente pelo fato de que
ndo alterara as forma de responsabilidade, o fato de haver relacdo negocial entre os
contrafatores e o titular do direito conferido pela patente.

Certo é que na hipdtese deste estudo havera dois responsaveis, o contrafator direto
e o contrafator indireto, pela violagédo do direito conferido pela patente. O titular da
patente, vitima dos atos violadores, no minimo tera subtraida a sua oportunidade de lucro
jaque tendo o mercado reservado somente para si ndo se insere em seus calculos contabeis

a possibilidade de concorréncia. De outro lado, n&o se cogita o duplo ressarcimento por

%8 SANTAS, Javier Framifian. La infraction indirect de patente: problematica relativa a la indemnizacion
de dafios. In BELTRAN, Emilio (editor). Propriedad intelectual e industrial. Volume segundo. p. 741-782.
Espanha: Thomson Resterus, 2013, p. 775.
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um mesmo dano®®

e, portanto, se um dos contrafatores reparar integralmente ndo havera
0 que perquirir do outro agente neste sentido*.

Com inspiracdo na doutrina do terceiro cumplice, portanto, o terceiro que
contribuiu para a infracdo da titularidade da patente deve ser responsabilizado

solidariamente®?

ao contrafator direto. Fato este que corrobora a necessidade de a
existéncia da contrafacdo direta ser requisito essencial para a responsabilizagcdo do
terceiro que contribuiu a infracéo.

Verifica-se que é possivel fazer, neste ponto, uma equivaléncia comparativa das
duas doutrinas — terceiro cumplice e contrafacdo por contribuicdo — para demonstrar a
pertinéncia da adogdo e importacdo da responsabilidade solidaria. Para tanto, adota-se o
raciocinio proposto por Santos Junior®®? ao explicitar ao seu leitor as caracteristicas que
convergem para a aplicacdo da solidariedade entre o devedor e o terceiro que praticou a
lesdo ao crédito. Propds 0 mencionado autor que, de um lado, ha unicidade na participacao
num mesmo ato lesivo (ainda que, conforme ressaltou o civilista, o devedor tenha
inobservado o dever de prestar e o terceiro tenha inobservado o dever de ndo interferir no
crédito) e no mesmo dano De outro lado, se trataria da solucdo que melhor protegeria o
credor lesado.

Tratando de infragdo por contribuicdo da titularidade da patente também ha
unicidade na participacdo. De um lado, esta o terceiro que contribuiu na forma de
produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com estes propdsitos material que
seja essencial e indispensavel — ao mesmo tempo em tal contribuicdo ndo se trata de
material de uso comum no comércio — na formulagdo do produto/objeto final. E, de outro
lado, esta o contrafator direto que ao utilizar tal contribui¢do produziu, usou, colocou a
venda, vendou ou importou com estes propositos produto/objeto que infringe determinada

patente.

389 SANTOS JUNIOR, E. Da responsabilidade civil de terceiro por lesdo do direito de crédito. Coimbra:
Almedina, 2003, p. 555.

3% Tratando-se apenas da reparagao, pois ndo se desconsidera que ainda podera caber ao titular perquirir a
abstencdo dos ato violadores dos direitos conferidos pela patente.

39INesse sentido: LIMA, Alvino. A interferéncia de terceiros na violagdo do contrato. Revista de Direito
Civil Contemporéaneo. Vol. 5. Ano 2. P. 307-325. S&o Paulo: Ed. RT, out-dez. 2015, p. 308. MONTEIRO
FILHO, Carlos Edison do Régo e BIANCHINI, Luiza Lourenco. Breves consideracGes sobre a
responsabilidade civil do terceiro que viola o contrato (tutela externa do crédito). In TEPEDINO, Gustavo;
FACHIN, Luis Edson (organizadores). Didlogos sobre Direito Civil, v. 3. P. 453-471. Rio de Janeiro:
Renovar, 2012, p. 456. MARTINS, Fabio Floriano Melo. A interferéncia lesiva de terceiro na relagdo
obrigacional. S&o Paulo: Almedina, 2017, p. 215. SANTOS JUNIOR, E. Da responsabilidade civil de
terceiro por leséo do direito de crédito. Coimbra: Almedina, 2003, p. 556.

392 SANTOS JUNIOR, E. Da responsabilidade civil de terceiro por les&o do direito de crédito. Coimbra:
Almedina, 2003, p. 557.
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Portanto, havendo participacdo no mesmo ato lesivo, consequentemente houve a
unicidade no mesmo dano. A infragdo e, deste modo, o dano somente foi possivel pela
conjugacao das agdes do terceiro, atraves de sua contribuicdo, e do contrafator direto com
0 produto/objeto final.

Por fim, no que tange a protecdo do titular tal proposta traz a mais ampla
possibilidade de que ele seja ressarcido, além do fato de convergir para a nova tendéncia
da responsabilidade civil em que as atengdes voltaram-se ao lesado, de modo a tirar o
foco da punicéo daquele que praticou o ato lesivo. Tal proposta também se mostra a mais
apropriada se o ponto de vista for comercial, ja que para o titular do direito advindo da
patente podera ser menos custoso perseguir apenas um dos atores violadores.

Como no mencionado caso estadunidense referente a patente de queimador de
lampada de 6leo em que o contrafator direto tratava-se do publico consumidor. Naquele
caso para o titular perseguir a contrafacdo direta teria ele que identificar cada comprador,
além de demonstrar que cada um desses compradores, efetivamente, utilizou a matéria
prima para chegar a um ponto final em que violaria a titularidade da patente concedida.
N&o se pode deixar de imputar no custo do titular o fato de que intentar acdes em desfavor
de seus consumidores pode atrair publicidade negativa a sua imagem ou mesmo 0
afastamento daquele consumidor.

De outro lado, se o titular intenta pretensdo®® em desfavor daquele agente
comercial que expds o material essencial a infracdo, serdo reduzidos os custos de coercao,
ja que se trata de apenas um agente e nao havera conflito de interesses, pois ndo havera
de instaurar conflito com quem €é ou pode vir a ser seu consumidor. Ao contréario, estara
em disputa com outro agente econdémico, em situacbes como as consideradas neste
exemplo, e estardo em situacao de uma possivel equidade de forcas, informacoes e etc.

Como néo se desconhece, o Direito Positivo brasileiro, através do artigo 265 do
Caodigo Civil, dispbs como regra geral da solidariedade que a mesma ndo se pode
presumir, mas tdo somente pode resultar da lei ou da vontade das partes. Certo que no
caso de estudo ndo ha, necessariamente, vontade das partes®®*, quais sejam: contrafator

direto e contrafator indireto, no sentido pactuarem pelo regime da solidariedade.

3% «0 que se exige com a pretensdo é a realizacdo da prestacdo, que constitui, de ordinario, o seu objeto.”
FONTES, André. A pretensao como situagao juridica subjetiva. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 135.
3% Nao se nega que pode haver tal vontade pactuada, mas parte-se de uma premissa geral de que o terceiro
simplesmente forneceu matéria que contribuiu a infracdo e que o contrafator direto, através da contribuicéo,
pode gerar o produto/objeto final contrafator. Havendo, portanto, entre eles negécio juridica no qual o
terceiro forneceu a contribuigdo e o contrafator direto adquiriu a matéria.
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Restando, portanto, averiguar a possibilidade de resultar da lei a solidariedade aqui
proposta.

A resposta pode ser encontrada sem grandes dificuldades atraves da aplicagcdo
subsidiaria do Codigo Civil, especificamente, no Titulo referente a Responsabilidade
Civil, no artigo 9423%. Dispde o artigo, numa quase similaridade do Codigo de 19163%%,
que todos os autores de uma ofensa responderdo de forma solidaria com seus bens pela
violagdo do direito cometida. Portanto, tem-se que a solidariedade entre o contrafator
direto e o indireto advem da lei.

N&o se olvida que a lei cuidou de tratar de situacdo em que haja a satisfacdo da
divida por inteiro por apenas um dos obrigados. Caso este que, por 6bvio, aplica-se ao
presente estudo e, portanto, na forma como disposta no artigo 283 do Cdédigo Civil, tera
este agente o direito de exigir que o outro efetue o ressarcimento na medida de sua quota
parte.

A pluralidade dos agentes®’ que se tornam responsaveis pela reparacio aumenta
as chances®®® de a vitima ter ressarcimento e, portanto, de o titular do direito de patente
ter a indenizacdo pela perda da exclusividade ou mesmo pela perda da oportunidade da
mesma. A opcdo pela solidariedade também atende aos ditames de uma responsabilidade

civil que tem o seu foco na reparacdo da vitima e ndo mais nos atos do infrator.

3% «Se alguém participa, de qualquer modo, da produg¢io de um prejuizo, torna-se de pronto co-autor.” [...]
Isto porque, nos termos do paragrafo Unico do art. 942, os autores do dano e os responsaveis indiretos
indiretos indicados no art. 932 sdo solidariamente responsaveis.” TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA,
Heloisa Helena e MORAES, Maria Celina Bodin de. Codigo Civil interpretado conforme a Constituicdo
da Republica. Vol. Il. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 856-857.

3% “Igualmente ndo ha inovagdes em relagdo ao disposto no novo art. 942, que reproduz ipsis litteris (com
excecdo da substituicdo do vocabulo “cimplices” pela expressdo “co-autores”, no paragrafo inico), o
disposto no antigo art. 1.518. Nenhuma novidade, portanto, nessa area. Mantém-se, destarte, a regra da
solidariedade de todos os envolvidos em matéria de responsabilidade civil, inclusive no que pertine a
chamada responsabilidade civil pelo fato de outrem.” FACCHINI NETO, Eugénio. Da responsabilidade
civil no novo codigo. Brasilia: Revista TST, vol. 76, n° 1, P. 17-63, jan/mar, 2010, p. 47.

397 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 122 edicdo revista, atualizada de acordo com o cddigo
Civil de 2002, e aumentada por Rui Berford Dias. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p.s 908-9009.

3% SANTOS JUNIOR, E. Da responsabilidade civil de terceiro por les&o do direito de crédito. Coimbra:
Almedina, 2003, p. 574.
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CONCLUSAO

“Tu te tornas eternamente responsavel por aquilo
que cativas.”3%

As patentes tratam de uma solucdo técnica para um problema técnico. Sua
natureza juridica explicita um tipo de propriedade*® temporaria, em que o Estado confere
ao titular do direito patrimonial e excluséo de terceiros para, em troca, a sociedade ter
revelados os meandros da tecnologia. Portanto, considerando que havera interdicdo do
mercado, é imperioso que estejam presentes 0s requisitos minimos para a concessdo de
uma patente. Em se tratando de patente de invencdo exige-se: novidade, atividade
inventiva, aplicacdo industrial e suficiéncia descritiva. Ja para os modelos de utilidade
exige-se: novidade, ato inventivo e aplicagdo industrial.

Seja pelo comando constitucional no artigo 5°, inciso XXIX ou pela natureza
juridica de propriedade, certo é que a patente ndo pode ser tida como um fim em si mesma.
Devera estar ela funcionalizada de acordo com os valores do ordenamento juridico de
modo que estejam considerados atendidos diversos interesses em jogo. Sendo assim,
atendendo ao modelo poliédrico em que uma patente ndo suscita somente interesses
proprietarios de seus titulares, mas ainda dos seguintes atores: direitos do inventor (aquele
que criou) , do titular (aquele que possui os direitos patrimoniais da patente), do Estado
(quem conferiu a exclusividade), da concorréncia (que aguardo o dominio publico para
utilizar o invento), dos consumidores (que tendem a estar submetidos a praticas
comerciais distintas no caso de haver exclusividade e no caso do dominio publico e, deste
modo, possibilidade de pluralidade de ofertas) e do meio ambiente

Havendo, portanto, uma interdicdo temporal em favor do titular da patente
quaisquer outros atores que, nesse periodo, sem que para tanto possuam autorizag&o,
produzam, usem, coloquem a venda, vendam ou importem com estes propésitos produto

objeto de patente ou processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado

399 SAINT-EXUPERY, Antoine de. O pequeno principe. Traducdo de Dom Marcos Barbosa. 482 ed., 172
impr. Rio de Janeiro: Agir, 2005, p. 74.

400 “Mesmo olhando para o campo especifico do Direito, também ndo encontramos uma concepgdo unitaria
da propriedade.” VIEIRA, José Alberto C. Direitos reais. Coimbra: Coimbra Editora, 2008, p. 657.
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poderdo*?

estar incidindo em contrafacdo, nos moldes do teor do artigo 42 da Lei de
Propriedade Industrial.

A lei ainda tratou de prever o direito do titular de impedir que terceiros contribuam
para que outros pratiquem os atos descritos no paragrafo acima. O ato de terceiro trata
justamente do tema central dessa dissertacdo, sob a perspectiva de analise da
responsabilidade civil do terceiro que contribuiu a infracdo da titularidade da patente.

Diante da economicidade do texto legal esse trabalho buscou na doutrina nacional
e estrangeira, nos precedentes judiciais e na legislacdo estrangeira a construcdo de
parametros para a responsabilidade da infracdo por contribuicdo. Havendo, para tanto,
forte inspiracdo no tratamento conferido pelos Estados Unidos da América ao que eles
denominam de contributory infringement. Pois que naquele pais a primeira deciséo
judicial sobre o tema data de 1871 e a primeira legislacdo (vigente até os dias atuais) de
1952, ou seja, j& hd um amadurecimento no tratamento do tema pelos anos de expertise.

No entanto, para que fossem apreciados os requisitos da responsabilidade civil
buscou-se a adocédo da tutela externa do crédito, momento no qual se passou a ampliar as
hipbteses de responsabilidade civil, com fins a enquadrar o terceiro que de alguma forma
estimulou o inadimplemento de uma relacdo obrigacional. A doutrina tratou de impor a
responsabilidade do terceiro que contribuiu a frustragdo do direito ao crédito ao interferir
numa relacdo obrigacional pretérita.

A responsabilizacdo do terceiro que interveio passou a ser possivel com a
mitigacdo do principio da relatividade dos efeitos dos contratos de forma que o terceiro
passou a ser Vvisto integrando a relacdo seja de forma a respeita-la, seja com o direito de
néo ser prejudicado. Como fundamento de responsabilizacéo do terceiro que ndo integrou
a relacdo obrigacional pretérita elegeu-se a boa-fé objetiva e o abuso do direito.

No caso de infracdo por contribuicdo de terceiro a titularidade da patente, diferente
da lesdo ao crédito trabalhado na tutela externa do crédito ndo ha, necessariamente, uma
pretérita relacdo contratual a ser violada. Em se tratando de patente havera o dever geral
de ndo infragdo, por expressa determinacdo do ordenamento (direito objetivo) que confere
o direito de exclusividade ao titular da patente.

Durante o presente estudo concluiu-se que o ato de infracdo a titularidade da

patente por contribuicdo de terceiro, na forma como permite a teoria geral da

401 Ressalta-se que a Lei de Propriedade Industrial, no artigo 43, tratou de delimitar alguns atos que ndo
configurardo infracdo.
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responsabilidade civil*®?, comportara tanto a responsabilizacdo por culpa quanto por
risco. Da primeira forma, o terceiro agente ndo empresario respondera através da
responsabilidade civil subjetiva®®®, ja que ndo experimentado na area e, portanto, nio
obrigado a conhecer a meandros técnicos. J& na segunda forma, o terceiro agente
empresario respondera através da responsabilidade objetiva, ja que possui o dever de
conhecer seu ramo e, portanto, ndo pode alegar falta de conhecimento ao fornecer material
para contrafacdo principal.

Por fim, para que possa haver a responsabilidade civil do terceiro que contribuiu
a infracdo a dissertacdo estabeleceu requisitos essenciais. Somente havera a
responsabilizacdo quando verificados os seguintes requisitos: (i) existir a contrafacdo
principal; (ii.i) se o terceiro for agente do ramo empresarial ha o dever implicito de
conhecer o seu mercado; portanto, ele deveria saber que a sua contribuicdo infringira
direito de exclusiva alheio ou (ii.ii) se o terceiro ndo for agente comercial, seus atos
configurardo responsabilidade somente se ele souber que sua contribuigdo sera utilizada
para a contrafacdo principal e (iii) a contribuicdo do terceiro ndo pode ser matéria prima
suscetivel de diversas utilizacdes que ndo configuram infracbes, mas deve ser
indispensavel a existéncia da contrafacdo principal.

Havendo a caracterizacdo da responsabilidade civil devera ser apurado o dano.
Este, que nos termos da Lei de Propriedade Industrial é permitido que seja fixado por
eleicdo de critérios do prejudicado, dentre aqueles fixados nos artigos 209 e 210. Deste
modo, buscando compor o direito a perdas e danos e aos lucros cessantes por violacao
aos direitos de propriedade industrial. No entanto, ndo seré necessaria a comprovacéo do
prejuizo, tratando-se de hipotese dano in re ipsa*®* ja que decorre da propria violago.

402 EACCHINI NETO, Eugénio. Da responsabilidade civil no novo codigo. Brasilia: Revista TST, vol. 76,
n°1, P. 17-63, jan/mar, 2010, p. 26.

403 “Da quest’insieme dovrebbe risultare pili chiara la ragione per cui, da una parte, la colpa non puo essere
riguardata unicamente come une strumento che si lega alle fortune dell industia nascente; e, dall"altra,
perché il suo ruolo viene drasticamente ridotto, o addirittura cancellato, quando si tratta di circoscrivere la
tutela della proprieta per eccellenza, quella terriera. Tuttavia, e la giurisprudenza della meta del secolo
passato gia lo dimostra con chiarezza, lo schema della responsabilita civile, costruito per mediare i conflitto
tra i proprietari, si palesa disponible per avviare e soluzione anche quelli che assumono la nuova forma
dell'immissione industriale.” RODOTA, Stefano. Il terrible diritto: studi sulla proprieta privata e i beni
comuni. 3* ed. Bolonha: Societa editrice il Miluno, 2013, p. 158. Tradug@o livre: “A partir deste todo, a
razdo pela qual, por um lado, a culpa ndo pode ser considerada apenas como um instrumento que se liga as
fortunas da crescente indoléncia, deve ser mais clara; e, por outro, porque seu papel é drasticamente
reduzido, ou mesmo cancelado, quando se trata de circunscrever a protecdo da propriedade por exceléncia,
essa terra. No entanto, e a jurisprudéncia da metade do século passado ja mostra isso claramente, 0 esquema
de responsabilidade civil, construido para mediar o conflito entre os proprietarios, esta disponivel para
iniciar e resolver mesmo aqueles que tomam a nova forma de contribuigéo industrial.”

404 «pPropriedade industrial. A¢io cominatéria, com pedidos de indole condenatéria, visando a impedir os
réus de produzirem e comercializarem produtos que utilizem as marcas tituladas pelas autoras. Sentenca de
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No que concerne a solidariedade, a presente dissertacdo entendeu por haver
solidariedade entre o contrafator direto e o terceiro que contribuiu a contrafacdo. Sob a
perspectiva utilizada na tutela externa do crédito, avaliou-se que havera (i) unicidade na
participacdo, o terceiro contribuiu na forma de produzir, usar, colocar a venda, vender ou
importar com estes prop6sitos material que seja essencial e indispensavel — ao mesmo
tempo em tal contribuicdo ndo se trata de material de uso comum no comércio — na
formulagdo do produto/objeto final. E, de outro lado, esta o contrafator direto que ao
utilizar tal contribuicdo produziu, usou, colocou a venda, vendou ou importou com estes
propdsitos produto/objeto que infringe determinada patente. Bem como havera (ii)
unicidade no mesmo dano, eis que o dano da violagdo do direito advindo da patente
somente foi possivel pelo somatério do ato de contribuicdo com o ato do contrafator
direto.

A solidariedade, como proposta desse trabalho, decorre da lei, especificamente do
artigo 942 do Cadigo Civil. O mencionado artigo, em sua segunda parte, dispde que
havendo mais de um autor todos deverdo responder solidariamente pela reparagédo. No
caso da infracdo por contribuicdo, repita-se que o ato do terceiro foi essencial ao resultado
final, portanto, o terceiro juntamente com o autor da infracdo séo autores da violacdo para

efeitos de responsabilizag&o.

procedéncia. Apelagdo de um dos corréus. Autoras que lograram comprovar a titularidade de diversos
direitos marcéarios e sua subsequente violagdo pelo réu, que utilizou indevidamente sinais distintivos e
comercializou produtos contrafeitos. Danos materiais e morais que se encontram "in re ipsa" quando se
trata da exploracdo da propriedade industrial alheia. Jurisprudéncia deste TJ/SP e do STJ. Manutencéo da
sentenca recorrida, nos termos do art. 252 do RITJSP. Apelacao desprovida.” TISP, 1* Camara Reservada
de Direito Empresarial, AC 1056137-57.2015.8.26.0002, Des. Rel. Cesar Ciampolini, DJ 23.08.2017.
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