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Trata-se de pedido de averbagdo de licenca de patente de invengdo, concedida por um dos
titulares que detém o privilégio em comunhdo. O INPI, em duas oportunidades, notificou o
interessado de que caberia trazer aos autos o outro comunheiro, para proceder a averbacao.

Ocorre, porém, a se louvar nas declaragdes do licenciador, que o outro comunheiro
abandonou o pafs, e se encontra em local incerto e ndo sabido.

J4 se suscitou anteriormente a regra do Art. 633 do Cdédigo Civil, segundo a qual nenhum
conddomino pode, sem prévio consentimento dos outros, dar posse, uso ou gozo da
propriedade a estranhos. O remédio, no caso seria o de suscitar venda de coisa comum
indivisivel, preferindo-se o condomino a terceiro na alienacdo judicial procedida nos termos
do Art. 632 do Cdédigo Civil e na forma do Art. 1118 e1119 do Cédigo de Processo Civil.

Devolve-se o interessado aos autos para fundamentar com mais vasta doutrina a sua
pretensdo.

Alega o interessado, em breve, a inaplicabilidade do Art. 633 do Cdédigo Civil ao caso,
apoiando-se no magistério de J.X. de Carvalho de Mendonga de J.M. de Carvalho Santos e
de Clévis Bevilacqua. Alega igualmente, que, tendo-se encarregado de pagar as anuidades,
do que se havia descuidado o outro comunheiro, somente ao ora licenciador. Aproveitaria o
privilégio, pois haveria abandono por parte do outro titular.

Assim, pergunta-se:
¢é aplicdvel aos privilégios de inven¢ado o disposto no Art. 633 do Cédigo Civil?

b) consolida-se a titularidade exclusiva em favor do comunheiro que satisfaz os encargos do privilégio,
tendo o outro descuidado do pagamento?

a) Aplicacio do Art. 633.

A aplicacdo subsididria das normas do direito comum em matéria de propriedade industrial
parece ser pacifica. Segmento do Direito Comercial, fragdo divisiondria do Direito Privado,



as normas da propriedade industrial ndo tém tamanha autonomia e continéncia a ponto de
se tornarem um direito a parte. Discute-se, isso sim, se € aplicdvel o regime geral dos
direitos reais aquelas "propriedades" especificas, derivadas do privilégio ou registro.

A questdo € controvertida ha quase dois séculos. De uma parte, ocorrem os que entendem,
como a primeira legislacdo pds-revoluciondria francesa, que haveria propriedade. De outra,
vem o0s que preferem ver, segundo a tradicdo do Monopolies Act, um monopdlio. A nossa
Constituicao de nada adianta para esclarecer o ponto, pois fala de privilégio de invengdes,
de propriedades das marcas e, para tornar ainda mais complexa a questdo, de exclusividade
do nome comercial.

O Cddigo da Propriedade Industrial vigente, em seu Art. 5° refere-se a propriedade e ao uso
exclusivo de invencdo, modelo ou desenho, assegurado ao titular de patente. O Art. 50 do
mesmo Cddigo fala, igualmente, de propriedade e uso exclusivo das marcas.

No entanto, por todo o Cédigo, usa-se a expressdo "privilégio" como sindnimo de patente; e
a noc¢do de privilégio estd associada a de monopdlio.

Os instrumentos internacionais utilizam-se fartamente da expressdo "propriedade" para
designar a modalidade de direito que decorre das patentes e das marcas protegidas com
exclusividade de uso pelas leis nacionais.

1E bem verdade, porém, que a inclusdo, em tais Acordos, Tratados e Convencdes do Termo
"propriedade" ndo representa o reconhecimento, por parte dos paises de cultura juridica
anglo-saxa, de que de patentes e marcas resulte propriedade no sentido romanistico. Nestes
paises, a nocdo de propriedade abrange os monopdlios legalmente reconhecidos, como, por
exemplo, as concessdes de servigo publico, e é tdo ampla que cobre o espago reservado, na
nossa tradicdo juridica, a idéia invento, a sua utilizacdo intelectual, a elaboracdo de
Pesquisas. Enfim, os direitos de propriedade industrial tutelam a atividade empresarial do
titular do privilégio.

Ora, se é concebivel estender a noc¢do de "propriedade”, das coisas tangiveis, as concepgdes
intelectuais, € dificil fazé-lo a atividade empresarial, sem assemelhar tal "propriedade" as
exclusividades legais de prética empresarial; aos monopdlios, enfim.

E certo que o autor de uma invencio tem seu direito personalissimo de ver tutelada a
autoria. Mas tal tutela foge ao campo da propriedade industrial.

Identificando "propriedade" e "monopdlio”, dentro do campo especifico do direito positivo
brasileiro e no que toca a patentes, ndo excluimos, porém a acdo subsididria dos preceitos
que regem, no direito comum, a propriedade das coisas fisicas. E ficil entender. Pelo
processo integrativo do sistema juridico (jus abhorret vacuum) a caréncia de normas num
setor da juridicidade € suprida pelas normas mais adequadas, do setor mais compativel.

Ora, as "propriedades" das patentes s@o direitos absolutos, exclusivos, de cardter
patrimonial. Onde encontraremos normas relativas a figuras juridicas similares, sendo nas



disposi¢Oes referentes com direitos reais? Na inexisténcia de normas especificas e na
proporcdo em que as regras aplicdveis a coisas tangiveis o sdo a atividades humanas, os
direitos reais serdo paradigma dos direitos de propriedade industrial.

E necessdrio enfatizar, pois, que s serdo aplicdveis as normas de direito real se
compativeis com a natureza prépria dos privilégios industriais. Onde sdo incompativeis, é
vedada a aplicacgdo.

As citacdes que o interessado faz; embora despropositadas - pois embasada em lei hd muito
revogada (a lei de patentes de 1882) - t€ém o vigor de suscitar a especificidade dos direitos
de propriedade industrial. Com efeito, como nota Gama Cerqueira (Tratado Vol. 2, I, no
136):

"Dada, porém, a natureza especial da propriedade das invengdes, que se exerce sobre bens
imateriais, os preceitos do direito civil relativos ao condominio ndo tem rigorosa aplicagdo
nesta matéria".

Distingue Gama Cerqueira, citando o Decreto Lei no 1945, a liberdade de uso de invengao,
que todos os conddominos tém, da faculdade de utilizacio do privilégio (idem, no 137):

"Explorar a patente € tirar proveito dela, cedendo-a ou concedendo licengas para exploragio
da invengdo".

"Explorar a invencdo € uséd-la industrialmente, € fabricar e vender o produto privilegiado ou
empregar o processo que faz objeto da patente".

Assim, entende o autor, teria o comunheiro, sob o Dec. Lei 7903/45, o direito de fabricar,
sem ser impedido pelos demais titulares; ndo havia necessidade de reciproco
consentimento. Mas nada de semelhante ocorre quanto ao poder de ceder o privilégio, ou de
licencid-lo; o comunheiro ndo o poderia, se aplicadas as regras do Art. 633 do Cédigo Civil.

Escora-se, pois, em excelente doutrina o parecer anterior a que vem o interessado contestar.

Mas € no préprio Gama Cerqueira, no trecho considerado, que se poderia entrever um
deslinde para o caso em pauta.

Admite o especialista que a aplicacdo das regras do condominio ndo deva se fazer
automaticamente, no caso de patentes de invencdo, assim, no n° 138 do Tratado,
coerentemente, ndo cita o Art. 633 como membro do silogismo em que se baseia seu
raciocinio, mas apenas como elemento de corroboragao.

Diz ele que, quanto a faculdade de conceder licencas, deveria haver um tratamento distinto
do da alienac@o da patente: dever-se-ia permitir aquela ao comunheiro. Mas, por vezes, a
licenga funciona como alienagdo, o que faria equivaler os dois casos.

Em segundo lugar, diz Gama Cerqueira, a concessdo de licenca afeta o direito dos demais
consortes, a ndo ser que o comunheiro se obrigue a ndo explora-lo. E este o elemento basico



do seu raciocinio, o que se torna evidente pela citacdo extensa de Ramella que faz na
oportunidade:

"Poich‘e il diritto del compartecipe investe idealmente tutta la privativa, colla sola
limitazione, nell’esistenza sua, di dover sottostare ai concorrenti diritti degli altri interessati,
segue che ogni lui atto di osercizio e disposizione che non contrasti coi consimili diritti dei
suoi compartecipi, ma sia con essi compatibile, debba considerars lecito, mentre gli atti
giuridici che colpirebbero l'invenzione nella sua totalita (es. la rinuncia alla stessa) nom
potrebbero compiersi da uno solo senza il concorso degli altri aventi diritto e neppur dalla
maggioranza loro, la quale non ha potere di pregiudicare il diritto della minoranza
dissidente".

O raciocinio de Gama Cerqueira, moldado sobre o revogado Art. 43 do Dec. Lei 7903/45,
poderia ser entendido ao regime vigente? O CPI de 1971 € de um mutismo total quanto a

questdo, a diferenca da Lei de 1882, da de 1923, do Cddigo de 1945 e do de 1960 que
regula, pois, a matéria?

Somente a andlise do fendmeno do licenciamento de privilégios de invengdo poderd dar a
medida em que serdo aplicdveis os preceitos que, no Cédigo Civil, regem o condominio. Se
o bem tutelado pelo Art. 633 for atingido pelas eventuais préaticas antijuridicas do
comunheiro que licencia, entdo teremos identidade de natureza do direito (absoluto,
exclusivo, patrimonial) e identidade de objeto; e justificar-se-4 a aplicacao.

Ora, o comunheiro, no direito brasileiro, tem a faculdade de explorar o invento, fabricando
o produto ou usando o processo. Tal faculdade, que decorre da natureza especial do direito
de propriedade industrial, existe, mesmo sem a previsdo explicita da lei; e deriva da
incidéncia do direito exclusivo tote in toto et in quolibet parte sobre um bem imaterial.

E certo que, por exemplo, a lei francesa de 1968 estabeleceu, quanto 2 comunhdo no
privilégio, que os frutos deveriam ser repartidos entre os titulares, impedindo
explicitamente a licenca dada por um s6 dos comunheiros sem o assentimento dos demais;
note-se, porém, que existe a previsao legal de um suprimento judicial do consenso, em caso
de desacordo.

Quais os beneficios dos comunheiros, entdo? Sdo os que derivam de uma posicdo de
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restricdo a concorréncia, sancionada por lei, na qual sdo titulares de um oligopdlio: o
monopolio repartido entre os co-participes do privilégio. Assim, a entrada de mais um
concorrente no mercado restrito violaria o direito dos comunheiros, esmaecendo a
vantagem que decorre da patente. E esta a razdo de se vedar licencas em geral.

A razdo de existéncia do Art. 633, porém, € distinta. No relato de Clévis Bevilacqua:

"Observacdo - As terras comuns, no interior do pafs, t€m, muitas vezes, nimero
extraordindrio de condéominos, porque cada consorte se julgava no direito, ndo sé de tomar
para si uma parte do terreno, como de ceder direito igual a outros. Quem possuia uma
décima parte de determinadas terras, nela estabelecia, segundo a qualidade do solo, uma
fazenda de gado ou uma plantacdo de cereais, sem atender a propor¢do entre a sua cota e a
extensdo do terreno, o que alids, ndo se poderia fazer, rigorosamente, sendo pela divisdo.
Mas, nao contente com isso, cedia da sua parte ideal fragmentos a outros, que procediam do



mesmo modo. Foi para evitar esse mau uso do direito, que emaranhava e complicava uma
relacdo juridica ja de si tdo sujeita a questdes, que o Cédigo estabeleceu a regra salutar de
impedir a interferéncia de estranhos no condominio, sem o acordo dos outros consortes".
(Cad. Civil Comentado Art. 633).

Vé-se que o bem juridico tutelado pelo Art. 633 € a clareza das relacdes juridicas, o direito,
que cada um tem, de conservar liquido e distinto seus direitos patrimoniais. O destinatario
principal da norma é o complexo fundidrio, e sua raison d'étre é enraiza na terra. E um
preceito de direito agrario.

Nada mais distante das relagdes concorrenciais, tuteladas pelo privilégio de invencao. Entre
0 caso, objeto deste parecer, e a hipdtese do Art. 633 ndo hd uma relagdo necesséria, que
levasse a aplicacdo obrigatdria e em todos os casos do preceito de direito civil.

Aplica-se, no entanto, o conteido do disposto no Art. 633 ao contrato ora averbado, como
tdo precisamente determinou o parecer ja nos autos. Ao licenciar, o comunheiro averbante
ndo se comprometeu a deixar de usar sua parte do privilégio; comprometeu-se, somente a
nao conceder outras licengas. Nestas condi¢des, atenta-se contra o direito do outro titular,
introduzindo mais um concorrente no mercado restrito.

A solugdo, corretissima, do parecer anterior € a da alienacdo judicial do privilégio, citando-
se o titular ausente por edital. Poder-se-ia, também, sugerir a constituicio de um
administrador, ou a proposicdo de acdo propria para obter o consenso da licenca. Sdo
solugdes que residem igualmente no texto do Cédigo Civil, e sdo plenamente aplicdveis.

Qualquer das trés hipdteses mencionadas no item anterior terd a vantagem da certeza
juridica, e trard ao comunheiro licenciante uma posicao juridicamente sélida.

Porém, havendo clausula de exclusividade de uso, em favor da licenciada, ndo ha dano
possivel ao outro titular, que deveria tolerar, necessariamente, a atividade do seu comparte.
Atividade esta, como agora diz com justeza o parecer de Cldvis Bevilacqua trazido a
colacdo, que ndo é um direito personalissimo; se o licenciado se substitui ao licenciador,
sem criar nova concorréncia (ja que, a0 menos potencialmente, poder de concorrer tinha ao
licenciador) inalterado fica o espaco legal em questao.

Sugere-se, assim, alteracdo do contrato averbado para excluir a possibilidade de o
licenciador fazer uso da inveng¢do; ou, alternativamente, a alienacdo judicial, administracao

ou captacdo em juizo da vontade do ausente, para a licenca em andlise.

b) Consolidacio da propriedade

A aplicagdo das regras referentes ao condominio, quanto ao pagamento de anuidade de
privilégios de invencdo, levaria a que o titular, que as pagou, tivesse direito de reaver o
pago, como teria qualquer retardatdrio (Art. 624 e 640; Art. 891). Mas ndo ocorreria, por
isto, decadéncia do direito do titular relapso.



A solugdo alvitrada pelo ora licenciador, de que se consolidaria nele o privilégio, tendo-o
abandonado o comunheiro, ndo encontra guarida no Art. 624; neste passo, especificamente,
a lei brasileira se distanciou das legislagdes que determinam que a falta de pagamento dos
onus da coisa importe, para o consorte inadimplente, em perda do direito (vide Clovis,
Comentarios op. cit., Art. 624).

Poder-se-ia, quicgd, trazer a hipdtese de usucapido, a se admitir tal possibilidade juridica.
Mas ndo € o que se argiiiu nos autos.

Resta, a exemplo do que ja se fez na secdo anterior, examinar se sdo compativeis tais regras
com os parametros proprios a propriedade industrial.

Direitos absolutos, exclusivos, patrimoniais, sdo tanto aqueles derivados do privilégio
quanto os de uma relacdo juridica real caracteristica, prevista no Cédigo Civil sob o titulo
de condominio. Em nada fica afetada a natureza puramente concorrencial do privilégio, no
caso especifico, se for aplicada a regra do direito comum.

Ainda que ndo aplicada, alids, sabendo-se que, a anuidade € uma obrigacdo indivisivel a
que sdo obrigados ambos titulares, a solucdo, meramente obrigacional ndo discreparia da ja
apontada (Art. 891).

Assim € que ndo cabe alegar o pagamento, feito por um s6 consorte, para configurar a
consolidacdo do direito privilegial no adimplente.

CONCLUSAO

Aplica-se, por analogia o Art. 633 do Cddigo Civil Brasileiro, aos casos de comunhdo de
patentes, salvo se o licenciador se comprometer a ndo mais usar ou licenciar a terceiros o
invento na duragdo do contrato.

Nao se consolida o privilégio no patrimdnio do consorte que salda as anuidades, em
desfavor do comunheiro inadimplente.



