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PROPRIEDADE
INTELECTUAL

ASPECTOS LEGAIS RELATIVOS A
CO-TITULARIDADE DE INVENCOES: O CODIGO
CIVIL E A LEI DE INOVACAO EM PERSPECTIVA

LEGAL ASPECTS RELATED TO THE JOINT OWNERSHIP OF
INVENTIONS: THE CIVIL CODE AND THE INNOVATION LAW
UNDER PERSPECTIVA

José Carlos Vaz e Dias

Resumo: Este artigo aborda aspectos juridicos e controversos
relativos a propriedade conjunta de obras intelectuais protegidas pelo
direito da propriedade intelectual, tais como as lacunas existentes nas
leis civis e de propriedade intelectual. Aten¢ao especial serd concedi-
da a propriedade conjunta das criacdes resultantes de parcerias estra-
tégicas de pesquisa, desenvolvimento e inovagio tecnoldgica, con-
forme promovidas pela Lei da Inovacido. A releviancia nesta aborda-
gem decorre dos possiveis conflitos entre os participes das parcerias
estratégicas, pois as leis da propriedade intelectual e a Lei de Inova-
¢ao nao detalham os direitos e obrigacdes decorrentes desta co-pro-
priedade. Portanto, diversos conflitos podem ser verificados neste re-
lacionamento contratual.

Palavras-chave: Direito da Propriedade Intelectual. Co-Pro-
priedade de Direitos. Condominio Geral. Patente. Lei de Inovacao e
Acordos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovacio Tecnoldgica
(PD&D).

Abstract: This article encompasses legal and controversial
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matters related to the joint property of intellectual works protected by
intellectual property rights, such as those referred to the existing
loopholes in the civil laws and intellectual property Law. A special
attention will be granted to the joint property resulting from the stra-
tegic alliance for the research, development and technological inno-
vation, as provided by the Innovation Law. The importance of ad-
dressing these matters derive from possible conflicts between the par-
ties of the strategic alliances involving the property of the creations,
since the intellectual property laws and the Innovation Law do not
detail the rights and obligations of joint property. Therefore, diverse
conflicts may be verified in the contractual relationship.

Keywords: Intellectual Property Rights. Joint Property. General
Condominium. Patents. Innovation Law and Agreements of Research,
Development and Technological Innovation (PD&D.

SUMARIO: 1. Introdugdo. 2. O Direito da Propriedade Intelectual
como Efetivo Direito de Propriedade. Releviancia e Peculiaridades des-
se Enquadramento. 3. A Lei de Inovagdo e o Regramento sobre a Titu-
laridade Conjunta das Inovacoes Tecnologicas: Lacunas, Controvér-
sias e Possiveis Solucoes. 3.1 Questoes Gerais da Co-Propriedade no
Direito Civil e a Possibilidade de Utilizacdo desse Regramento 1nos
Contratos de Parceria Tecnologica. 3.2 Questoes Gerais da Co-Pro-
priedade no Direito Autoral. 4. A Falta de Regramento da Co-Proprie-
dade nos Acordos de PD&I e as Controvérsias sobre a Lei Aplicavel
Para Reger os Direitos e Obrigacoes dos Consortes: A Lei de Inovagdo
em Perspectiva. 5. Abordagem Sobre Questoes Juridicas Relacionadas
a Co-Propriedade de Direitos na Lei de Inovacdo Comumente Apre-
sentadas por Sociedades Empresdrias. 5. Pontos Conclusivos. 7. Refe-
réncias Bibliogrdficas.

1. Introducio

Com a vigéncia da Lei n® 10.973, em 02 de dezembro de 2004
(“Lei de Inovacao”), diversas sociedades empresarias passaram a exa-
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minar e compreender o arcabouco juridico relativo ao Sistema de Ino-
vacdo, que promove a pesquisa cientifica e o desenvolvimento tecno-
logico. O objetivo € entender as peculiaridades das leis federais, de-
cretos, portarias ministeriais e leis estaduais que regulamentam o Sis-
tema de Inovacao, bem como buscar beneficios fiscais para investir
em parcerias celebradas com instituicoes publicas de pesquisa.

A compreensiao do arcabouco juridico relativo ao Sistema de
Inovagio torna-se fundamental também, em vista das instituicoes pu-
blicas de pesquisa e universidades estarem se aprimorando, por meio
dos Nucleos de Inovacao Tecnologica (NITs). Esses NITs foram cria-
dos com a finalidade de gerir a politica de inovacao dessas institui-
¢coes e tém disponibilizado especialistas na drea de inovacao tecnol6-
gica, incluindo advogados e economistas, e orientado as universida-
de e pesquisadores no processo de negociacio de parcerias. O obje-
tivo dos NITs ¢ maximizar os beneficios destas parcerias e garantir as
universidades e pesquisadores uma maior participacao nos lucros au-
feridos na comercializacio das criacdes resultantes da parceria tecno-
logica.

Ainda, o Estado Brasileiro tem reduzido substancialmente a
sua presenca nestas parcerias tecnologicas, fazendo prevalecer o po-
der de barganha e a preparacao das partes nas negociacdes empresa-
riais.

Nesta perspectiva, constitui aspecto juridico relevante a dis-
cussao e a definicio da forma como se efetiva a proteciao das inven-
¢coes tecnolobgicas e a titularidade de direitos, decorrentes de parce-

rias e do desenvolvimento tecnoldgico entre sociedades empresarias
e instituicdes publicas de pesquisa.

O grande interesse em abordar a questio da titularidade e do
compartilhamento patrimonial das invencodes tecnolégicas oriundos
dos projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovagcio (PD&D de-
corre da auséncia de lei especifica sobre o assunto ou o regramento
compreensivo e adequado na Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996 (lei
da propriedade industrial). Essa situacio juridica é agravada pela ine-
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xisténcia de jurisprudéncia sobre a matéria e pela tentativa da doutri-
na em regulamentar a co-titularidade ou titularidade conjunta de di-
reitos, por meio de institutos similares, tais como aqueles presentes
no Capitulo VI “DO CONDOMINIO GERAL” ou no Direito Autoral.

Observa-se que a adocao de regras de cada instituto, CONDO-
MINIO GERAL ou CO-PROPRIEDADE DE OBRA AUTORAL, aos de-
senvolvimentos de tecnologia produz efeitos diferentes e peculiares
aos titulares, que podem ser agravados quando envolver a Lei de Ino-
vacao (Lei n® 10.973, de 2 de dezembro de 2004 e o Decreto n® 5.563,
de 11 de outubro de 2005). Ressalta-se que o referido Decreto n®
5.563/2005 é marcado pela obscuridade no tocante as regras de de-
terminacio de co-titularidade e reparticio de lucros, o que pode in-
terferir negativamente no desenvolvimento tecnologico obtido pela
pesquisa conjunta.

O presente artigo abordara o arcabouco juridico que regula-
menta a propriedade conjunta de invencoes tecnoldgicas protegidas
ou nio por patente, decorrente principalmente dos Acordos de Pes-
quisa, Desenvolvimento e Inovacao Tecnoldgica (Acordos de PD&D),
bem como examinara as peculiaridades da co-propriedade de inven-
coes. As diferencas, possiveis conflitos entre as leis aplicaveis a co-ti-
tularidade de direitos (regras do Codigo Civil e leis autorais) bem
como os impactos as partes contratantes de parcerias tecnologicas
também serdo também analisados.

Neste raciocinio, € relevante realizar reflexdes sobre mecanis-
mos juridicos e estratégias que possam solucionar as lacunas existen-
tes na Lei de Inovagio e nas leis da propriedade intelectual no tocan-
te a co-propriedade de criagoes resultantes das parcerias tecnologicas
reguladas pela Lei de Inovacao. Dentre esses mecanismos a serem
abordados esta a estipulaciao de regras extensivas sobre a proprieda-
de de direitos, a exploracao do desenvolvimento tecnoldgico e per-
cepgao pecunidria ja no contrato de parceria, nao obstante o fato de
inexistir nesta fase qualquer desenvolvimento, pois as pesquisas es-
tao em andamento.
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Por fim, o presente artigo responderd também algumas inda-

gacoes sobre o tratamento da co-propriedade de direitos pela Lei de

Inovacio, que sao freqientemente apresentadas pelas sociedades

empresirias durante o processo de negociacio para a assinatura dos

Acordos de PD&I, quais sejam:

1) E correto afirmar que, na prdtica, ndo existe diferenca no
Jato de uma sociedade empresdria ter 1/3 da titularidade, da
titularidade ou 2/3 da titularidade? Em caso negativo, quais
seriam as situacoes em que se notariam diferencas entre dife-
rencas na proporcdo da titularidade? Também em caso nega-
tivo, quais as ressalvas/cuidados a serem tomados na elabo-
racdo do contrato?

2) E correto afirmar que, na auséncia de acordos em contrd-
rio, cada co-titular de uma patente tem direito de exploracdo

da invencdo, sem necessidade de anuéncia dos demais co-titu-
lares?

3) E correto afirmar que, na auséncia de acordos em contrd-
rio, cada co-titular de uma patente tem direito de agir em de-

fesa da patente, sem necessidade de anuéncia dos demais co-

titulares?

4) E correto afirmar que, na auséncia de acordos em contrd-
rio, cada co-titular de uma patente depende da anuéncia dos
demais co-titulares para conceder licenca para que terceiros

explorem a invencdo ou para transferir titularidade para ter-

ceiros?

5) E correto afirmar que, na auséncia de acordos em contrd-
rio, cada co-titular de uma patente tem direito de impedir que
terceiros comercializem produtos cobertos pela patente, sem

necessidade de anuéncia dos demais co-titulares?

Para alcancar os objetivos acima especificados, bem como res-

ponder as indagacdes selecionadas sobre os efeitos da co-proprieda-
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de de invencoes tecnolégicas desenvolvidas por parcerias entre so-
ciedades empresarias e instituicdes publicas de pesquisa, adotou-se a
racionalidade juridica exigida para o exame do exercicio dos “Direi-
tos das Coisas e dos Micro-sistemas de Propriedade”. Essa racionali-
dade ocorre por meio de andlise da natureza juridica do direito que
protege as criacoes intelectuais e, posteriormente, pela abordagem
das questdes relativas ao exercicio desses direitos por seus titulares.
Com isso, o quadro juridico para o tratamento da co-titularidade de
invengodes tecnoldgicas sera melhor vislumbrado, bem como serao
abordadas as suas peculiaridades, incluindo a reparticao patrimonial.

2. O Direito da Propriedade Intelectual como Efetivo Direito de
Propriedade. Relevancia e Peculiaridades desse Enquadramen-
to.

Durante os primeiros 50 anos do século XX, as discussdes na
area do direito da propriedade intelectual centraram na determinac¢ao
de sua natureza juridica. O amago das discussdes naquela época era
encontrar a melhor entre as diversas teorias que justificasse o sistema
de protecio as criacdes intelectuais, principalmente a manutenciao do
sistema de patente. Isso porque, durante o final do século XIX, a Eu-
ropa foi atingida por uma onda de liberalizacao econémica que obje-
tivava romper todas as amarras comerciais e monopolios existentes
para a promociao do comércio internacional.

Considerado precipuamente como um monopodlio, o regime
da propriedade intelectual, principalmente o sistema de patente, foi
acusado pelos lideres do “Movimento de Livre Comércio” como res-
tritivo ao comércio internacional.! O resultado foi a abolicao do siste-
ma de patentes em diversos paises, tais como a Holanda e a Suica.
Para cessar ou diminuir os ataques ao sistema de protecao as criacoes

1 PENROSE, Edith. The Economics of the International Patent System. Baltimore: The Johns
Hopkins Press, 1951, p. 14-17; 23-25.
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intelectuais, foram criadas teorias juridicas e econdémicas que ressal-
tassem a relevancia da Propriedade Intelectual. Ainda, buscou-se en-
quadrar o direito da propriedade intelectual como um “complexo sis-
tema de valores” marcado por normas reguladoras de condutas e que
definidoras dos limites a liberdade de cada pessoa, tal como ocorre
nos bens passiveis de propriedade.

Por esta razao, entendia-se aquela época que as interminaveis
discussoes juridicas e econdmicas® sobre a natureza do direito regu-
lador das criacoes intelectuais nao passavam de divagacdes tenden-
ciosas e ociosas da academia’, sem qualquer efeito pratico. Alids, nes-
te ponto, salienta-se que o entendimento predominante dos juristas
era no sentido de inexistir efetivamente qualquer razio pritica para
essas contendas, pois sendo este regime de protecao as criacoes am-
parado integralmente por leis especiais, o exercicio pleno das facul-
dades patrimoniais para os titulares era assegurado, inde-
pendentemente da natureza juridica do direito envolvido.?

Nao obstante este entendimento, é reconhecido na doutrina
dos direitos civis que definir a natureza desses direitos intelectuais
nao € matéria puramente académica, na medida em que a natureza
juridica releva a maneira de relacionamento entre as pessoas e as coi-
sas ou bens juridicos envolvidos, bem como possibilita uma interpre-

2 Dentre as principais teorias econdmicas que foram apresentadas pelo grupo defensor dos
direitos da propriedade intelectual estao: (a) Teoria da Recompensa pelo Monopdlio; (b) Teoria
da Eficiéncia Econ6émica do Sistema de Patentes; (¢) Teoria da Seguranca Estatal aos Direitos
Intelectuais; (d) Teoria dos Beneficios Econdmicos e Sociais do Sistema de Patentes; (e) Teoria
Natural dos Direitos Proprietarios; (f) Teoria do Contrato Social (Disclosing Secrets Theory) e
(g) a Teoria do Incentivo a Lucratividade. As discussoes destas teorias extrapolam o estudo do

presente parecer. Veja PENROSE, op. cit. 1, nas paginas 19 a 23.

3 CERQUEIRA, Joao da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Sao Paulo: Revista dos
Tribunais, 1982. 1 V. p. 70-77.

4 Dentre as teorias juridicas que procuram definir a natureza juridica do direito da proprie-
dade intelectual, podem ser mencionadas as seguintes: (a) Teoria do direito pessoal-patrimo-
nial; (b) Teoria da Propriedade de cardter especial; (¢) Teoria da Propriedade; (d) Teoria do
Direito Natural.
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tacao adequada de regras em discussdes e uma clareza na aplicacao
analdgica de outras leis, que regem direitos afins. Esses objetivos nao
seriam possiveis de atendimento se nao se conhecesse o devido con-
teudo desse direito.

Em consonancia com esses argumentos, a determinacio da
natureza juridica de um direito permite que o legislador assegure uma
regulamentacao correta seguindo o seu credenciamento legal. Dai
justifica-se a necessidade de definir a natureza juridica de institutos
do direito.

Diante das acirradas discussdes envolvendo as teorias deter-
minantes da natureza juridica dos direitos que regem os bens intelec-
tuais, concluiu-se (por serem mais adequados) que estes direitos de-
vem ser chamados de propriedade intelectual. Isso significa equi-

parar os direitos intelectuais aos direitos reais e permitir que os con-
ceitos e efeitos do Direito Civil possam ser utilizados, logicamente
com a cautela necessiria e exigida aos bens intangiveis, imateriais e
decorrentes da criagao humana.

Entende-se neste ponto que a necessidade de determinacio
da natureza juridica ganha relevo atual e assume contornos praticos,
pois o enquadramento correto do instituto das patentes permite aos
advogados recorrerem ao método de integracio das normas juridicas
de institutos similares para preencher lacunas na lei ou previsao legis-
lativa inadequada, como parece ser o caso da co-titularidade de direi-
tos da propriedade industrial e como serd abordado oportunamente.

Além disso, espera-se que a terminologia juridica seja exata e
rigorosa para permitir o adequado desenvolvimento cientifico da dis-
ciplina, bem como a compreensio da matéria pelos assessores dos
legisladores para dar-lhe uma regulamentacao adequada, conforme a
natureza juridica do assunto envolvido.

Ja se pode indagar aqui qual seria a estrutura e os elementos
fundamentais dos direitos imateriais que os levam a ter a natureza
real e a classifica-los efetivamente como propriedade intelectual,
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pois o instituto da propriedade sobre as coisas prende-se doutrinaria-
mente no desenvolvimento do direito romano. A propriedade no Im-
pério Romano foi individualizada e hermeticamente analisada, sendo
inconcebivel a titularidade por uma pessoa e a exclusao do puro re-
sultado da criacio humana, vez que esta se caracteriza por ser incor-
porea e carecer de materialidade necessdria para estabelecer a rela-
¢do juridica entre o inventor e a sua cria¢ao intelectual.

Nao obstante esta concepcao primdria do direito romano,
deve-se relevar o fato de inexistir um conceito inflexivel para o direi-
to de propriedade que permite a inclusio de novos bens juridicos
passiveis de uma relacio proprietiria e exclusiva. Neste ponto, sa-
lienta-se que mesmo na Antiga Roma, o conceito de propriedade foi
influenciado por decisdes na politica e, portanto, modificadas pelos
novos usos, por necessidades de manutencao do poder politico pelas
elites do Império e pelos jurisconsultos que elaboraram novas técni-
cas e inseriram novos institutos juridicos, tais como o traditio ¢ o in
iure cessio.’ Dessa forma, inexiste vedacao para a ampliacao do
conceito de propriedade, conforme exigido pelas relacdes sociais e
econdmicas de uma determinada época, incluindo a insercio de no-
vos bens juridicos que nao necessariamente se enquadram na estru-
tura juridica “pura” da concepg¢ao romanistica da propriedade. Esse
entendimento encontra-se talvez melhor expresso, nas palavras de

nosso jurista Caio Mario®, como segue:

5 Conforme Caio Mario da Silva Pereira, o desenvolvimento da propriedade no direito romano
nao foi linear, mas mesclado por necessidades politicas e pela reafirmacao de dominio de
outros povos. Como exemplo, este autor retrata o seguinte: “Somente o cidadao romano po-
deria adquirir a propriedade; somente o solo romano podia ser seu objeto, uma vez que a
dominacio nacionalizava a terra conquistada. E a técnica da aquisicio — mancipatio — um
cerimonial tipicamente romano, restringia o fenémeno e limitava o dominio ex éure quiri-
tium. Mais tarde estendeu-se o éus commercii aos estrangeiros, ampliou-se o fendmeno e
limitava o dominio ex iure quiritium.” PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituicoes de Direito
Civil. 8* ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. 4 V, p. 82.

6 PEREIRA, op. cit. 5. p. 84.
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“A verdade é que a propriedade individual vigente em nossos dias,
exprimindo-se embora em termos cldssicos e usando a mesma termi-
nologia, ndo conserva, todavia, contetido idéntico ao de suas origens
historicas E certo que esse reconbhece aodominus o poder sobre a coi-
sa; é exato que se o dominio enfeixa os mesmos atributos origindrios
— ius utendi, fruendi et abutendi. Mas é inegdvel também que es-
sas faculdades suportam evidentes restricoes legais, tdo freqiientes e

severas, que se vislumbra a criacdo de novas nogoes.”

Nesta perspectiva, o enquadramento do direito inerente as
concepgdes intelectuais em direito da propriedade intelectual nao
fere a doutrina dos direitos reais, pois a relacao juridica entre o au-
tor/criador e a sua criacio intelectual € similar aquela que rege o pro-
prietario e o bem juridico corpéreo, porquanto a natureza da relacao
recai mediata e diretamente sobre um bem juridico, havendo a pecu-

liaridade, no entanto, de o bem envolvido ser imaterial e intelectual.

Alias, tal peculiaridade é devidamente regulamentada por leis
especiais, tal como a Lei n® 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial) e
a Lei n© 9.610/987 (Lei Autoral), que estabelecem o modo de aquisi¢ao

e exercicio, incluindo a limitacao do bem juridico no tempo e no es-

paco.

Para determinar a no¢ao proprietdria sobre os direitos intelec-
tuais, devem-se estabelecer os contornos elementares da propriedade

privada, que relevam 4 (quatro) aspectos estruturais, quais sejam:

A) Objeto do Direito da Propriedade Intelectual — Por ser

o direito da propriedade um “direito civil patrimonial”, este regula

relacdes de conteudo econdmico e exige sempre que o objeto do di-

reito ou da relacao juridica seja um bem juridico.

7 Lei n® 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. “Altera, atualiza e consolida a legisla¢ao sobre

direitos autorais e da outras providéncias.”
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Os bens juridicos sao tudo que possui um valor satisfativo da
vontade humana e/ou que podem ser economicamente apreciaveis,
sejam eles bens materiais ou imateriais. Pela sua valorag¢ao patrimo-
nial e por acarretarem um aumento ao patrimonio de seu titular, estes
bens merecem um amparo da ordem juridica nacional e podem ser
considerados bens de propriedade.

Nesta perspectiva, entende-se que as criacoes intelectuais po-
dem ser incluidas no rol dos bens juridicos passiveis da relacao juri-
dica entre as pessoas e os bens. Se analisarmos o desenvolvimento
social e econdmico humano, pode-se observar que este esta intrinse-
camente relacionado a capacidade inventiva do homem, sendo, aliis,
largamente utilizada para diminuir o impacto das adversidades natu-
rais na perpetuacio humana. Um exemplo classico € o uso da tecno-
logia nos meios de transporte, que reduziu significativamente o tem-
po das viagens de cargas e pessoas, e permitiu que as pessoas pudes-
sem usufruir de maneira mais adequada o tempo que antes era des-
pendido em longos e cansativos traslados.

Outrossim, a ado¢ao de novas técnicas aplicadas aos meios de
producio (insumos, trabalho e capital) torna estes mais eficazes, o
que aumenta conseqientemente a competitividade das sociedades
empresarias, bem como reflete na precificacao e qualidade do produ-
to disponibilizado para o publico.

Mesmo no caso das criagoes intelectuais sem aplicacio direta
na industria e comércio, constata-se recentemente que estas se torna-
ram importantes instrumentos de transacoes internacionais e verda-
deiros ativos empresariais que podem determinar o sucesso e a lucra-
tividade das sociedades empresarias.

Isso € o que ocorre com a comercializacdo de musicas, livros
e obras de arte que geram rendimentos para os seus titulares e in-
fluenciam na balanca de pagamento de paises produtores de obras
intelectuais protegidas pelo direito autoral, tais como a Inglaterra, os
Estados Unidos e o Brasil.
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Dessa maneira, mesmo sendo imateriais, as criacdes intelec-
tuais sdo verdadeiros bens juridicos, merecem um amparo da ordem
juridica nacional e podem constituir patrimonio da pessoa, seja natu-

ral ou juridica.

B) Aplicacao da Teoria dos Numerus Clausus — Ao aplicar

o rigorismo terminolégico do direito de propriedade, salienta-se a ne-
cessidade de incidéncia da Teoria dos Numerus Clausus que determi-
na a limitacao dos bens juridicos que possam ser passiveis de pro-

priedade e as peculiaridades da relacao pessoas e bens.

Isto significa que nao sao todos os bens que podem ser objeto
da relacao que se estabelece entre as pessoas e os bens, mas somente
aqueles explicitamente decorrentes das relacoes juridicas dos direitos

reais reconhecidos pelo Estado, por meio dos legisladores.

Nesse sentido, vejamos a definicao bravamente tecida pelo

Prof. Caio Mario da Silva Pereira®:

“O aspecto, igualmente preponderante, na caracterizagdo dos direi-
tos reais, é a sua limitagdo legal. Somente o legislador (no Codigo ou
em lei extravagante) pode crid-los (numerus clausus). A convengdo

ou a vontade dos interessados ndo tem esse poder”.

Nesta mesma perspectiva, encontra-se a posi¢ao do ilustrissi-
mo Pontes de Miranda® sobre o numerus clausus nos direitos reais,

qual seja:

“O numero é fechado, clauso, porque ndo se podem criar, sem lei,
outros direitos reais. Os direitos reais que resultam de direitos reais ou
que sdo, em verdade, pretensoes ou agoes, excecoes, como o direito de

8 PEREIRA, op. cit. 5. p. 84.

9 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado: Direito das Coisas. Rio de Janeiro: Borsoi,
1957. Tomo XVIIL. p. 7.
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preferéncia, o de retencdo e os de vizinhanga, acessorios, nd@o
abrem excecgdo ao principio”.

Logo, somente os bens juridicos explicitados pelos legislado-
res, sejam no Codigo Civil ou nos micro-sistemas juridicos, podem
integrar o objeto do negocio juridico nos direitos reais. As criagoes
intelectuais preenchem também esse requisito, ja que sao equipara-
das aos bens moveis corporeos, por uma concepcao meramente juri-
dica, bem como as caracteristicas destes bens e dos negdcios juridi-
cos serem tratados em leis especificas denominadas Leis do Direito

da Propriedade Industrial' e Lei do Direito Autoral, como segue:

Lei n® 9 279/96
“Art. 5° Consideram-se bens moveis, para os efeitos legais, os direitos
de propriedade industrial”.

Por serem equiparadas aos bens méveis, as criacdes intelec-
tuais passam a integrar o objeto das relacdes inerentes ao exercicio da
propriedade. Tal entendimento € reforcado pelo reconhecimento
constitucional da prote¢ao aos inventos e a outras criacoes intelec-
tuais, que os classificou como “Direitos e Garantias Fundamentais”
bem como elementos constitutivos dos principios que regem a ordem
econdmica constitucional brasileira, como segue:

Art 5° da CF/88

“A lei assegurard aos autores de inventos industriais privilégio tempo-
rdrio, para sua utilizagdo, bem como protecdo as criagoes industriais,
a propriedade das marcas, aos nomes das empresas e a outros signos
distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tec-
nologico e econdmico do pais”.

10 Dentre os direitos da propriedade industrial, pode-se incluir a Lei de Cultivares (Lei n°.
9.456, de 25 de abril de 1997) e a MP do Circuito Integrado (Lei n°. 11.484, de 31 de maio de
2007).
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Art. 170 da CF/88
“A ordem econémica, fundada na valorizacdo do trabalbo bumano

e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existéncia digna,
conforme os ditames da justica social, observados os seguintes princi-
pios:

(.)

11— propriedade privada;”

Conforme ressaltado por Denis Barbosa'!, a Constituicao Fe-
deral de 1988 expressa uma declaracio em favor da livre iniciativa e
desenvolvimento econdmico, ao inserir os direitos da propriedade in-
telectual no rol dos direitos fundamentais individuais e também como

principios da ordem econdmica.

Além das caracteristicas inerentes dos direitos reais, outras
persistem a propriedade intelectual. No tocante a aquisi¢ao, confor-
me o douto Professor Caio Mario da Silva Pereira'?, os bens moveis
sao adquiridos pelas seguintes modalidades: (i) ocupacao; (ii) especi-
ficacao; (iii) confusao, comissio e adjuncao; (iv) usucapiao; e (v) tra-
dicdo. A Propriedade Intelectual, por sua vez, nao se enquadra em

nenhuma das op¢oes elencadas acima.

De fato, uma criacao intelectual protegida pelo direito da pro-
priedade intelectual pode ser adquirida através do uso e da cessao do
bem movel. Esse gozo da propriedade faculta ao seu titular a transfe-
réncia e/ou cessao do bem para terceiros.

C) Atributos da Propriedade e os Direitos Intelectuais —

Os atributos da propriedade compoem-se de faculdades asseguradas
aos titulares que recaem direta e imediatamente sobre os bens juridi-

cos envolvidos, sujeitando-os de modo completo e exclusivo ao po-

11 BARBOSA, Denis Borges. Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual. Revista da ABPI.
Rio de Janeiro, n. 59, p. 16-19, jul./ago. 2002.

12 PEREIRA, op. cit. 5, p. 159-172.
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der de sua vontade. Isso significa que o titular do direito pode usar e
dispor do bem juridico como entender, sem que haja dependéncia da
prestacio de agdes por parte de outras pessoas.

Os atributos ou faculdades inerentes a propriedade podem ser
explicitados sob a perspectiva estrutural e a funcional®. A estrutura
dos atributos pode ser dividida sob a perspectiva econdmica e juridi-
ca, sendo que a econdmica reflete na possibilidade de o titular usu-
fruir patrimonialmente do bem juridico, ou seja, exercer o éus uten-

di, oius fruendi e o ius abutendi.

A possibilidade de o titular usufruir, gozar e dispor do bem
envolvido pode ser claramente observada no direito da propriedade
intelectual, quando o seu inventor/autor utiliza e explora diretamente
a criacio intelectual e os frutos que esse gera, ou mesmo quando
ocorre o licenciamento desses direitos a terceiros, relevando sempre

a normalidade l6gica do emprego da coisa.

Os atributos no direito da propriedade intelectual sao idénti-
cos aqueles exercidos pela explora¢ao corpoérea (concep¢io mate-
rial), sendo que as Unicas diferencas estao em relacio a natureza do
seu objeto, que € imaterial. Portanto, sofrem naturalmente as limita-
coes inerentes ao seu contetido. Dentre essas limitacdes de uso esta
a temporalidade da propriedade, que obedece aos periodos de vali-

dade estipulados nas respectivas Leis, como seguem:

13 A perspectiva funcional foge ao escopo do presente artigo, mas traduz-se brevemente na
necessidade de o exercicio do bem juridico atender o bem estar social (também denominada
funcio social da propriedade). No direito da propriedade intelectual, como por exemplo no
caso da patente, entende-se que a funcao social encontra-se atendida quando o produto pa-
tenteado é colocado no mercado de maneira a preencher a demanda da populacio ou quando
explorado e colocado no mercado, ou seja, quando as reivindicacdes da patente sejam explo-

radas eficazmente.
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PROPRIEDADE | VIGENCIA DISPOSITIVO LEGAL
INTELECTUAL
70 anos contados de 1° de |Lei n® 9.610/98 — Art. 41
Direito Autoral | janeiro do ano subseqiiente
ao falecimento do autor
Patente 20 anos Niao prorrogaveis Lei n® 9.279/96 — Art. 40
Modelo de 15 anos Nio prorrogaveis Lei n® 9.279/96 — Art. 40
Unidade
Cultivares Normalmente 15 anos Nio | Lei n® 9.456/97 — Art. 11
prorrogaveis
Desenho 10 anos prorrogaveis por 3|Lei n® 9.279/96 — Art. 108
Industrial periodos consecutivos de 5
anos cada
Topografia 10 anos Nio prorrogiveis Lei n® 11.484/07 — Art. 35
Marcas 10 anos prorrogidveis por|Lei n®9.279/96 — Art. 133
periodos iguais e sucessivos

A outra limitacao refere-se a territorialidade, pois foi conven-
cionado que os direitos inerentes as criacoes intelectuais produzem
validade e eficacia somente no territorio onde foi obtida a protecao,
conforme as regras e procedimentos administrativos inerentes a este
tipo de propriedade e assegurados pelo Estado. Em um mundo glo-
balizado, a territorialidade constitui aspecto relevante para o exerci-
cio pleno dos bens juridicos de propriedade.

A perspectiva juridica do direito de propriedade traduz-se
na possibilidade de o titular do bem juridico reaver a coisa (rei vin-
dicatio) do terceiro que o utiliza indevidamente, garantindo desta
forma a exclusividade sobre o seu uso e fruicao. Neste ponto, ressal-
ta-se a disponibilidade dos procedimentos judiciais aos titulares de
direito da propriedade intelectual, sejam as acdes possessorias e rein-
vindicatorias especificadas no Codigo de Processo Civil.
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Nesta perspectiva, € observado que os elementos e a estrutura
delimitadora do direito sobre as criacdes intelectuais se inserem ade-
quadamente nos contornos elementares da propriedade privada, pois
estabelecem a existéncia e o exercicio do bem juridico envolvido em
uma relacdo direta com o titular do direito. Portanto, estd justificada a
sua denominacdo como direito da propriedade intelectual e permiti-
da a incidéncia de institutos similares, tal como acontece com as re-
gras do condominio previstas no Codigo Civil e direito autoral, res-
peitadas a natureza do bem juridico envolvido.

3. A Lei de Inovacdo e o Regramento sobre a Titularidade Con-
junta das Inovacdes Tecnologicas:. Lacunas, Controvérsias e
Possiveis Solucoes.

Agora que ja foi determinado a natureza juridica do direito da
propriedade intelectual, bem como os principios e elementos que
norteiam a legislaciao especial sobre esse assunto, pode-se abordar de
forma mais aproximada a co-titularidade de propriedades.

A relevancia nesta abordagem decorre da falta de um trata-
mento especifico e adequado pela legislacao da propriedade indus-
trial, principalmente para as invencoes tecnolégicas, o que leva os
doutrinadores a adotarem o regramento de outros institutos similares,
tais como aquele disposto no Codigo Civil e/ou na Lei Autoral.

Ainda, a analise da co-propriedade decorre do nimero cres-
cente dos convénios tecnologicos ou Acordos de PD&I, envolvendo
principalmente instituicdes publicas, que tém gerado inovagdes tec-
nolégicas que originariamente seriam de mais de um titular e teriam
os respectivos lucros compartilhados.

Cumpre salientar aqui que o instituto da co-propriedade nas-
ceu da necessidade de regulamentar o uso e usufruto dos bens juridi-
cos exercidos por diferentes proprietirios, pois na propriedade origi-
naria e concebida pelos voluntaristas do direito civil, os atributos sao
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explorados por uma Gnica pessoa ou titular. Ja na co-propriedade, o
bem pertence a mais de uma pessoa que deve exercer igualmente os
atributos inerentes a propriedade.

Ainda, na co-propriedade, aceita-se o desmembramento dos
atributos, outorgando o exercicio de algumas faculdades a alguns ti-
tulares e outras para os co-titulares remanescentes com a exclusao de
todos aqueles que sejam estranhos a propriedade, se assim for deter-
minado convencionalmente pelas partes.

Dessa forma, indaga-se qual dos regramentos da co-titularida-
de deve prevalecer no caso das invengdes tecnologicas, pois pode
ocorrer o desmembramento dos atributos da propriedade (enfeixa o
uso, o gozo e a disponibilizacaio do bem intelectual), outorgando o
direito a outrem para o exercicio de um desses atributos, como ocorre
com o licenciamento dos direitos da propriedade industrial para ter-
ceiros que nao afeta o dominio do bem juridico envolvido.

Cumpre salientar, desde ji, que a abordagem do regramento
da co-propriedade neste artigo nao relevard a questao das invencoes
tecnologicas desenvolvidas por empregados ou prestadores de servi-
¢os, denominada “invencdo de empregado”, por ja estar regulamen-
tada pelos arts. 88 a 93 da Lei n® 9.279/96 e pela jurisprudéncia sobre
o assunto. Na area publica, o instituto da “invencio do empregado”,
que incidente aos desenvolvimentos realizados pelos servidores da
administracao publica, é regido pelo Decreto n® 2.553, de 16 de abril
de 1998.

3.1 — Questoes Gerais Sobre a Co-Propriedade no Direito Civil e
a Possibilidade de Utilizacio desse Regramento nos Contratos
de Parceria Tecnologica.

Também conhecida como condominio, a co-propriedade no

Direito Civil é caracterizada pela existéncia de pluralidade de sujeitos
que exercerdao os atributos da propriedade inerentes as coisas. Veja-
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mos agora a definicio de condominio nas palavras do excelentissimo
Hely Lopes Meirelles:

“O condominio é o direito de propriedade de duas ou mais pessoas
sobre as paries ideais de uma mesma coisa indivisa (pro indiviso). E
a forma anormal de propriedade— como diz Clovis (Bevilaqua)—, em
que o sujeito do direito ndo é um individuo, que o exerca com exclu-
sdo dos outros; s@o dois ou mais sujeitos, que exercem o direito
simultaneamente”. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de Construir.
Sao Paulo: Malheiros. p.18-19.).

O Condominio representa uma “anormalidade” ao direito de
propriedade, conforme a concepc¢ao privatista e individualista desen-
volvida no Império Romano e pela Revolu¢ao Francesa, pois nenhum
dos conddminos possui a plenitude e a ilimitacado no exercicio dos
atributos sobre o bem juridico, bem como o direito de excluir o outro
conddmino algumas faculdades inerentes a propriedade. Por essa ra-
z40, o legislador estabeleceu alguns direitos e deveres sobre a relacio
dos conddéminos para com o bem, 0s quais estao expressos no artigo
1.314 e seguintes da Lei n® 10.406/2002 — Codigo Civil Brasileiro.

Entre as diversas obras doutrindrias que abordam o referido
assunto, deve-se ressaltar o brilhante trabalho do Professor Caio Ma-
rio da Silva Pereira, que especificou doutrinariamente 10 (dez) facul-
dades ou poderes e deveres especificamente aplicaveis aos conddmi-

nos e encontradas no Cédigo Civil, "

que interferem no relaciona-
mento pacifico entre eles, sendo que os mais relevantes para o pre-

sente parecer estao especificados abaixo:

(A) O exercicio do “poder juridico” assegurado a cada e qual-
quer consorte, que se expressa pela possibilidade de reivindicar de
terceiros, inclusive perante o juizo, a exclusividade de uso sobre o
bem, e a devolucio de posse adquirida de forma injusta. Para a ga-
rantia do “poder politico”, a lei resguarda a possibilidade de utiliza-

14 PEREIRA, op. cit. 5. p. 177-204.
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¢ao de todos e quaisquer meios legais para defender a sua propria
posse sob o bem. Na sua competéncia de co-titular, qualquer condo-
mino pode defender a sua posse, bem como impedir a ocorréncia ou
perpetuacio de atos que sejam obsticulos a utilizacio integral do
bem juridico.

Este direito ocorre sem a necessidade de anuéncia prévia dos
demais conddominos, pois o objetivo € a preservacao do bem juridico
para a utilizacao de todos os condéminos antes que este venha a ser
atingido pela inércia de seus titulares.

(B) Relevante ressaltar € a utilizacdo livre e direta do bem ju-
ridico envolvido por cada consorte, respeitando-se sempre a sua na-
tureza juridica e a destinacdo. Para os bens indivisiveis, cada condo-
mino fica autorizado a utiliza-los integralmente, bem como dar o des-
tino que deseja sem que isso venha a limitar ou excluir o uso dos
comproprietarios.

Assim, cada co-proprietario pode exercitar os atributos de
uso, gozo e disponibilizacio e auferir os lucros decorrentes desta ex-
ploragio, como se cada um dos consortes fosse o Gnico dono da coi-
sa, sem que haja necessidade de compartilhamento desses lucros
pela iniciativa e sucesso empresarial de um dos co—titulares.

Conforme o disposto no paragrafo unico do art. 1314 do Co-
digo Civil, permite-se a convencio entre as partes para determinar a
forma de exercicio dos atributos da propriedade, bem como o seu
desmembramento por cada consorte.

Caso as regras de exercicio do condominio no Coédigo Civil
venham a incidir sobre a co-titularidade das invengdes tecnologicas,
ressalta-se inexistir qualquer impedimento para os consortes determi-
narem que a fabricacio do produto patenteado seja realizada por um
titular e a comercializacdo em um mercado seja por outro, bem como
o controle de qualidade, ou mesmo que um consorte empregue a in-
vencao em uma industria, enquanto outro exercita em ramo empre-
sarial diverso. Neste ponto, acreditamos que a aplicacao das regras de
condominio no Coédigo Civil pode ocorrer de forma eficaz para as
invencoes tecnologicas.
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Mesmo existindo as regras do Codigo Civil para reger a co-
propriedade, relevam-se as vantagens decorrentes da estipulacao
contratual pelas partes. Com o acordo para a utilizacao das invencoes
tecnologicas, impede-se a concorréncia predatoria indesejada entre
os co-titulares, que pode limitar a exploracao da invencio tecnologi-
ca e reduzir a comercializacio no mercado e a consequente percep-
¢do pecunidria. Além disso, a convencio privilegia aqueles co-titula-
res que apresentam um significativo grau de empreendedorismo ou
que ja mantenham em sua estrutura canais de distribuicio organiza-
dos para a exploracio do produto tecnolégico. Ainda, permite-se a
manutencio de lucratividade para os co-titulares menos ativos ou
que possuem uma capacidade inventiva melhor do que para os neg6-
cios, como € o caso das universidades publica, quando convenciona-
do o compartilhamento de lucros.

Portanto, conforme o disposto no Cédigo Civil, os atributos da
propriedade podem ser exercidos separado e simultaneamente pelos
co-titulares sem que isso cause uma diminuicio de direitos, desde
que, logicamente, seja relevada a natureza do bem."

Nao obstante os comentdrios acima, ressalta-se que a livre e
direta utilizacio do bem por um de seus co-proprietirios nao poderd
violar ou prejudicar de qualquer forma o uso e gozo pelos demais.
Essa questao ja foi, inclusive, pacificada pela jurisprudéncia.

STJ — RECURSO ESPECIAL N° 14.913
RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: EXMO. SR. MINISTRO DIAS TRINDADE

CIVIL. CONDOMINIO. USO POR UM CONDOMINO.
O bem em condominio ndo pode ser usado por apenas um dos condo-
minos em detrimento dos direitos dos demais co-proprietdrios.

15 No caso de imével, nem sempre € possivel convencionar o compartilhamento de atribuico-
es, principalmente aquelas relativas ao dominio, pois isso pode interferir e desvirtuar a sua

natureza.
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STJ — RECURSO ESPECIAL N° 16.847-0
RIO DE JANEIRO
RELATOR: EXMO. MINISTRO EDUARDO RIBEIRO

CONDOMINIO.
Partes Comuns — Vedado a um dos condominos embaracar- lhes o
uso, diminuindo sua utilizacdo pelos demais.

O condominio também assegura aos seus proprietarios os fru-
tos resultantes da coisa comum, o que no direito da propriedade in-
dustrial traduz-se na possibilidade de todos os co-titulares usufruirem
integralmente dos aperfeicoamentos realizados sobre a invencao.

Ao comparar essa regra com o disposto no art. 63 da Lei n°®
9.279/931%, observa-se existir uma dissonincia de estipulacoes legais,
visto que o referido artigo confirma um entendimento prevalecente
no direito da propriedade industrial, segundo o qual o aperfeicoa-
mento pertence a quem o fizer mesmo nos casos em que o melhora-
mento decorra em grande parte do uso e da pesquisa por um dos
co-proprietarios.

No nosso entender, prevalece o conceito geral da titularidade
e do exercicio patrimonial exclusivo para o co-titular que realizou
aperfeicoamentos na invencio tecnolégica objeto de co-propriedade.
O raciocinio para justificar esse entendimento decorre de o aperfei-
coamento nascer das atividades inventivas independentes de um co-
titular, o que nio interfere no uso e gozo de todos os co-titulares da
invencao tecnologica principal. Alids, constituiria uma limitacio de
direitos a qualquer dos co-titulares, se ndo fosse reconhecido o direi-
to de adaptacao e aperfeicoamento de sua invencao tecnolégica. Esse
posicionamento é exposado claramente pela doutrina, como segue'’:

16 “Art. 63. O aperfeicoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer,

sendo assegurado a outra parte contratante o direito de preferéncia para seu licenciamento.”

17 CERQUEIRA, op. cit.3. p. 452.
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“No regime atual pode, entretanto, um dos titulares da patente obter
privilégio para aperfeicoamentos da invengdo comum, sobre os quais
os outros titulares ndo adquirem nenbum direito. Somente ao autor
do aperfeicoamento é licito explorar a invencdo melhorada porque a
patente, nesse caso, ndo se considerada como acessorio da principal.”

(©) Outro fator que merece atencao nesse artigo ¢ a questio
das dividas, necessarias para a manutenc¢ao do bem juridico (vigilan-
cia, reparacoes etc.). Quando o conddémino adquire dividas em prol
do condominio, esse responderid pelo valor devido. No entanto, con-
siderando que a divida contraida beneficiou a todos os condéminos
ou foi a divida contraida em nome de todos os conddéminos, o enten-
dimento prevalecente € no sentido de o conddémino devedor reter o
direito de acao de regresso contra os demais que responderao pelas
despesas incorridas.

No caso de invencgoes tecnologicas, esta regra é importante
devido a necessidade de pagamentos das taxas oficiais e anuidades
exigidas para a manutenciao da validade de uma patente e, conse-
quentemente, da propriedade.

Entende-se neste ponto que a regra para o compartilhamento
de despesas de manutencio e reparagao do bem em co-propriedade
pode ser convencionada entre as partes, nao obstante o carater taxa-
tivo dos arts. 1315 e 1316 do Codigo Civil que determinam a necessi-
dade de todos os co-titulares participarem proporcionalmente do ra-
teio de despesas para a manutencao do bem juridico. Isso significa
que se um consorte possui 2/3 da propriedade sobre uma invencao
tecnologica, este contribuird com um montante equivalente ao seu
quinhao.

Outrossim, a recusa de um dos conddéminos em concorrer
para o rateio das despesas de manutencio e reparacdes de um bem
juridico pode acarretar a perda do seu quinhao, pois tal ato significa
a renuncia a parte ideal da propriedade. Isso é o que pode subtrair
analogicamente dos arts. 1.315 e 1.316 do Cédigo Civil, pois a lei civil
brasileira entende que a recusa em contribuir pelas despesas para a
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manutencio da propriedade significa um “desinteresse” do consorte
e, consequentemente, uma renuncia as prerrogativas juridicas e eco-
nomicas da propriedade.

Dai a importancia da convenc¢io entre as partes, no tocante a
responsabilidade de custeio da manutencao da validade do desenvol-
vimento tecnoldgico decorrente da parceria, pois o acordo pode evi-
tar a incidéncia das consequiéncias do §1° do art. 1316 do Codigo Civil
e a perda da parte ideal.

No caso da convencio entre as partes, a obrigatoriedade de
um titular custear as despesas para a manutencao equipara-se, no
caso de condominio, as prerrogativas do mandato ou da gestao de
negocio, pois o descumprimento da obrigaciao de custeio pode acar-
retar também a perda da sua parte ideal, sem prejuizo as perdas e
danos decorrentes de atos negligentes, imprudentes e praticados em
impericia pelo gestor ou consorte que assumir as dividas. Portanto,
devem-se aplicar subsidiariamente as regras dos arts. 653 e seguintes
e art. 875 do Codigo Civil, principalmente, as penalidades ali dispos-
tas.

Ainda, vale ressaltar que a 3* Camara do TACRJ (em Apelacao
Civel 6 6.524/88 — Rel. Juiz Itamar Barbalho) determinou que o con-
démino inadimplente nio pode alienar a sua quota sem antes ter
cumprido as suas obrigacdes perante os demais condéminos, que po-
dem incluir o rateio de despesas para a manutencao do bem.

(D) Ao conddmino nio é permitido dar posse, uso ou gozo do
bem a terceiros sem a prévia comunicacdo aos demais conddéminos.
Alids, presume-se da leitura do paragrafo Gnico do art. 1.314 do Co6-
digo Civil existir o direito de preferéncia dos co-proprietarios em
alhear ou gravar parte da coisa ou a sua integralidade, antes que seja
concedida a terceiro.

Essa presuncao assume relevancia nos casos das invengoes
tecnologicas, em que existe uma intensa relacio entre as partes no
desenvolvimento tecnolégico, seja relevando as caracteristicas e leal-
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dade das partes (cariter éntuitu personae) ou na importancia dos
investimentos pecunidrios (ntuitu pecuniae). Portanto, a0s em-
preendedores da inven¢do ou consortes tecnologicos € garantido o
direito de preferéncia aos terceiros, em caso de cessao do quinhao do
bem em co-propriedade.

Tal regra € claramente adotada no direito societdrio, quando
existe a cessao de quotas sociais (que alids, sao bens moveis e passi-
veis de propriedade) para terceiros alheios 4 sociedade, estando esta
regra melhor explicada nas palavras de Modesto Carvalhosa, como
segue:

“Em primeiro lugar, deu aos sécios total liberdade para regular a ces-
sdo no contrato social, sendo-lhes permitido estipular restricdes ou
estabelecer o regime da livre cessao de quotas. Porém, em caso de
omissio do contrato, o Cédigo Civil de 2002 adotou posicio singular.
Para as cessoes de quotas realizadas entre os proprios sécios, a ces-
sdo dar-se-a sem necessidade de aprovacao dos demais. Por sua vez,
para as cessoes de quotas externas, realizadas entre socio e terceiro,
estabeleceu a presente norma que sua eficicia fica condicionada a
“nao oposicao” de titulares de mais de um quarto do capital social.
Esse dispositivo deve ser lido 4 luz do principio constitucional da li-
vre disponibilidade patrimonial (art. 5%, XXII, da CF/88) e da plena
liberdade de associar-se e de nao permanecer associado 9art. 5°, XX,
da CF/88).”

Dessa forma, torna-se indispensavel nao s6 a simples comuni-
ca¢ao, mas a autorizacao prévia dos condéminos para a cessao defi-
nitiva de todo ou parte da invencgdo tecnologica de propriedade ou
dos direitos de propriedade de os condominos. A justificativa para
esta limitacdo estd na relevancia dos conddminos em manterem o
controle sobre a utilizacio do bem intelectual, bem como impedirem
a ma utilizacao por terceiros desautorizados.

No entanto, o “impedimento” presumido do paragrafo Gnico
do art. 1.314 do Codigo Civil nao pode ser compreendido de forma
intransigente, o que demonstraria desacordo com os principios cons-
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titucionais da liberdade de disponibilidade patrimonial (art. 5°, XXII,
da CF/88). Portanto, qualquer impedimento nao razoavel dos consor-
tes para a transferéncia do quinhao de outro consorte para terceiro
pode comprometer a eficacia da referida clausula impeditiva.

Nesta mesma seara estd a vedacao para conceder a terceiro o
uso temporario do bem intelectual (o licenciamento de direitos), seja
gratuito ou oneroso, sem que haja a prévia autorizacio dos outros
titulares. Justifica-se essa restricio, em principio, pela necessidade de
impedir a pulverizacio de terceiros na exploracio econdmica da in-
vencao tecnologica, o que podera acirrar a competicao e afetar a lu-
cratividade maior por parte dos efetivos co-titulares em face do au-
mento de concorréncia. Salienta-se neste ponto que o licenciamento
permite a inclusio de novo explorador da patente e nao determina
necessariamente a renuncia de exploracao pelo licenciante ou co-ti-
tular da invencio.

A necessidade de autorizacao prévia, nio somente a simples
comunicagido, para o licenciamento a terceiro assegura também aos
co-proprietarios o controle do exercicio aos atributos da propriedade,
que deve ser mantido pelo enunciado no art. 1.228 do Cédigo Civil,
como segue:

“O proprietdario tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o
direito de reavé-la do poder de quem quer que injustamente a possua
ou detenha.”

Nesta perspectiva, entende-se que a aprovacao prévia dos
conddminos para a exploracio de terceiros complementada pela es-
tipulacao de regras eficazes sobre o exercicio desmembrado da in-
venc¢io e o compartilhamento de lucros seja a melhor forma para per-
mitir a explora¢ao sem que isso venha afetar o controle que deve ser
mantido pelos condéminos.

Essa regra nos parece fundamental para os acordos de custeio
de pesquisa e desenvolvimento celebrados por sociedades empresa-
rias e universidades publicas, quando houver cliusula de exploracao
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ndo exclusiva, pois evitara que as universidades concedam o licencia-
mento para terceiros, que sejam concorrentes das sociedades parcei-
ras e investidoras em PD&I ou que venham a interferir na sua explo-
racao.

Niao obstante, deve-se ressaltar que clausula limitativa ao di-
reito de licenciamento para terceiros nao consortes pode ter a sua
validade e eficicia afetadas pelo Principio da Disponibilidade Patri-
monial, previsto pela Constituicio Federal de 1988.

3.2 Questdes Gerais da Co-Propriedade no Direito Autoral.

A co-propriedade no direito autoral assume uma peculiarida-
de juridica, pois os co-titulares sao originariamente as pessoas fisicas
criadoras da obra autoral. Conforme se extrai dos art. 49 e 50 da Lei
n2 9.610/98, nio existe mais o instituto da “obra sob encomenda” em
que o pagamento da remuneracio pelo encomendante de obra auto-
ral ou a relacio empregaticia significava a automatica transferéncia
de direitos. Portanto, para que terceiros alheios a criacdo possam
compartilhar a titularidade da obra autoral, serd necessdria uma trans-
feréncia expressa e especifica dos direitos autorais patrimoniais.

“Art. 49. Os direitos de autor poderdo ser total ou parcialmente trans-
[feridos a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a titulo universal ou
singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes es-
peciais, por meio de licenciamento, concessdo, cessdo ou por outros
meios admitidos em Direito, obedecidas as seguintes limitacoes:

(..

I — somente se admitira transmissdo total e definitiva dos direitos
mediante estipulacdo contratual escritay

Art. 50. A cessdo total ou parcial dos direitos de autor, que se fard
sempre por escrito, presume-se onerosa.”

A co-autoria podera recair sobre obra divisivel ou indivisivel,
determinando se ocorrerd ou niao uma limitacao aos direitos do autor.
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No tocante as obras divisiveis, cada co-autor terd o direito autoral ab-
soluto sobre a parte que é titular, cabendo a este o exercicio total dos
atributos da propriedade que estao assegurados no art. 1.228 do Co6-
digo Civil e nos arts. 22 a 29 da Lei n® 9.610/98 (lei autoral), estando
limitado, no entanto, ao uso da obra de forma prejudicial, conforme
previsto no artigo 15, pardgrafo 2° da Lei n® 9.610/98.

O ponto a ser abordado neste tema, neste presente artigo, é a
co-autoria de obras indivisiveis, pois esta € comumente encontrada
nas invengdes tecnologicas. Nenhum dos co-autores exercerd de for-
ma absoluta os direitos de propriedade sobre o bem, vez que a pro-
pria legislacao autoral limita o uso e a frui¢ao da obra pelo co-autor.
Conforme o dispositivo do artigo 32 desta lei, os co-autores de uma
obra nio podem publicd-la ou sequer utiliza-la sem a prévia autoriza-
¢ao dos demais:

“Art. 32. Quando uma obra feita em regime de co-autoria ndo for
divisivel, nenhum dos co-autores, sob pena de responder por perdas e
danos, poderd, sem consentimento dos demais, publicd-la ou autori-
zar-the a publicacdo, salvo na colegdo de suas obras completas.”

Vejamos também a jurisprudéncia correspondente sobre a ma-
téria:

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO
APELACAO CIVEL N2 033.320-4/1-00
RELATOR: EXMO. J. ROBERTO BEDRAN

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITOS DE AUTOR. OBRA FOTOGRA-

FICA PRODUZIDA, POR ENCOMENDA, PARA INSERCAO EM CAMPA-
NHA PUBLICITARIA. INDENIZACAO POR DANOS PATRIMONIAIS E
MORAIS. CO-TITULARIDADE DA PESSOA JURIDICA PRODUTORA E
DA EMPRESA ENCOMENDANTE. ARTS. 15 E 36 DA LEI N° 5988/73.

Embora a obra fotogrdfica tenba sido executada pelos socios, tudo foi

gerido pela empresa, tanto assim que a contratacdo, a encomenda e
a remumneragdo dos servicos prestados sempre foram realizados em
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nome da OPART. (...) Assim, nunca poderia reproduzir as fotos a seu
talante e sem a necessdria autorizacdo da autora, em campanhas
publicitdrias distintas das originariamente contratadas. (...) Logo,
também ndo tem razdo a autora em reivindicar exclusividade da
titularidade dos direitos de autor sobre a obra fotogrdfica em debate,
a qual, embora diretamente, veio a produzir sob supervisdo e orien-
tagdo da ré.”

Essa restricao decorre da influéncia do direito personalissimo
sobre o direito autoral, em que a utilizacao integral da obra desenvol-
vida em co-autoria deve ser sempre previamente aprovada, pois a
utilizaciao interfere no exercicio dos direitos morais de cada autor.
Alids, neste ponto, verifica-se o disposto no art. 23 da Lei Autoral,
como segue:

Art. 23. Os co-autores da obra intelectual exercerdo, de comum acor-
do, os seus direitos, salvo convencdo em contrario.

Alias, nos negocios juridicos envolvendo os direitos autorais
privilegia-se necessariamente a convencio entre as partes, sendo que
as omissoes ou lacunas nas transacoes sao supridas pelo regramento
da lei autoral, incluindo ai o principio geral especificado no art. 4° da
Lei Autoral:

“Art. 4° Interpretam-se restritivamente os negocios juridicos sobre os
direitos autorais.”

No caso da convencgao entre as partes, os paragrafos que inte-
gram o art. 32 da Lei Autoral determinam que o destino e a forma de
utilizacdo da obra autoral deverao ser decididos por maioria, em reu-
niao especifica dos co-autores. Cabe aos dissidentes o direito de nao
contribuir para as despesas de publicacio ou mesmo renunciar a sua
parte nos lucros e vedar a inscricio do seu nome na obra.

Nesse sentindo, observa-se uma divergéncia em rela¢io ao re-
gulamento do condominio no Cédigo Civil, pois este permite a utili-
zacao direta dos atributos da propriedade pelos co-titulares, mas
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veda-se a outorga desautorizada desses direitos para terceiros. Dessa
forma, a lei civil determina a aquiescéncia prévia do titulares para a
exploracao do bem por terceiros, e a garantia de preferéncia aos titu-
lares na aquisicao do bem juridico envolvido.

A identificacio dessa divergéncia € relevante para os Acordos
de PD&I entre as universidades/centros de pesquisa e as sociedades
empresarias, pois se indaga qual serd a prevaléncia da lei incidente 2a
co-propriedade, na omissao dos acordos expressos sobre a explora-
¢cdo e percepgido patrimonial das invengdes tecnologicas.

Em uma analise pontual sobre as vantagens de se utilizar a Lei
Autoral para determinar o exercicio dos atributos pelos co-proprieta-
rios, parece que o regramento autoral € mais favoravel para aqueles
investidores que desejam evitar que o co-titular utilize diretamente e
a qualquer momento a invenc¢io tecnolégica e, com isso, venha pre-
judicar o sucesso patrimonial da sua exploracao. Isso pode ter um
efeito pratico inclusive em co-titulares que sejam sucedidos por ter-
ceiros (mediante processo de fusao/incorporacao) indesejados pelos
outros co-titulares.

Em uma andlise breve sobre a matéria, sem relevar as peculia-
ridades do caso concreto, esta parece ser a Unica vantagem em adotar
a lei autoral como regramento subsididrio ao relacionamento dos co-
proprietarios. Ou seja, quando estes nao estipularem regras sobre a
exploracido e percepcio pecunidria das invencdes tecnologicas, a uti-
lizacao por cada consorte dependera da autorizacio dos outros.'®

Nos outros aspectos, o regulamento da co-propriedade na lei
autoral assemelha-se enormemente 2 lei civil, pois existe uma conso-
nincia de tratamento de 9 entre as 10 faculdades da propriedade que

18 Deve-se ressaltar neste ponto que o Principio da Livre Disponibilidade Patrimonial também
¢ incidente nas regras do Direito Autoral, estando as partes vedadas entdo em restringir ou
impedir irrazoavelmente os outros consortes e terceiros em utilizarem a obra autoral em co-
propriedade.
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foram especificadas por Caio Mario da Silva Pereira e que estao pre-
sentes no Codigo Civil.”?

4. A Falta de Regramento da Co-Propriedade nos Acordos de
PD&I e as Controvérsias sobre a Lei Aplicavel Para Reger os Di-
reitos e Obrigacoes dos Consortes: A Lei de Inovacio em Pers-
pectiva.

A questdo da co-titularidade de patentes € bastante controver-
sa no estudo do Direito Brasileiro, pois a Lei n® 9.279/96 ¢ silente
quanto ao assunto, e niao hi indicacio direta da norma subsidiaria a
ser utilizada. Essa lacuna acarreta uma caréncia de apontamentos no
tocante aos deveres e, principalmente, aos direitos de cada consorte
da invencao tecnolégica, bem como uma controvérsia doutrinaria.

Uma parte prevalecente da doutrina entende que a lei civil de-
vera ser utilizada na omissao da lei da propriedade intelectual, por ser
esta uma verdadeira espécie de propriedade que gera efeitos reais.
Além disso, a lei civil trata de maneira mais completa e abrangente o
relacionamento entre os co-proprietarios de bens juridicos, incluindo
as coisas e as invencdes tecnologicas.

Nesse caso, seria permitido ao co-titular o uso livre da inven-
¢cido tecnolodgica (principalmente patenteada) de forma compativel a
sua destinacao. O legislador também definiu como direitos do co-ti-
tular a defesa da posse do bem, bem como a faculdade de reivindicar
a posse sem a anuéncia dos demais co-titulares.

“Art. 1.314: Cada condbémino pode usar da coisa conforme sua desti-
nagao, sobre ela exercer todos os direitos compativeis com a indivisdo,
reivindicd-la de terceiros, defender a sua posse e albear a respectiva
parte ideal ou gravd-la.”

19 Inclusive, o §3° do art. 32 da lei autoral assegura a qualquer dos co-autores o procedimento
administrativo e judicial na defesa da obra autoral contra a violacao de terceiros. Essa mesma
disposicao ¢ encontrado no art. 1.314 do Cédigo Civil.
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Outro segmento doutrindrio sustenta a incidéncia da Lei Auto-
ral, pois seria mais adequado incidir um conjunto de regras de um di-
reito que se assemelha em relacao ao objeto envolvido e ao exercicio
das faculdades patrimoniais, tal como a natureza imaterial e a limita-
¢ao do direito no tempo e espaco. Nao obstante, deve-se salientar que
talvez a diferenca relevante entre o tratamento civil e da lei autoral
concentre-se no disposto do art. 32 da Lei Autoral, como segue:

“Art. 32: Quando uma obra feita em regime de co-autoria ndo for
divisivel, nenbum dos co-autores, sob pena de responder por perdas e

danos, poderd, sem consentimento dos demais , publicd-la ou au-

torizar-lbe a publicacdo, salvo na colegcdo de suas obras completas.”

Ressalta-se ainda que a incidéncia da Lei Autoral resulte certa-
mente em uma maior rigidez a co-titularidade de invencoes tecnolo-
gicas, ja que o co-titular estaria vedado, em principio, de utilizar dire-
tamente as mesmas, sem a prévia anuéncia dos demais co-titulares.

Considerando que essa € uma questao controversa e que a
jurisprudéncia ainda nio abordou a matéria adequada e especifica-
mente, compartilhamos do entendimento que a lei civil deve prevale-
cer na incidéncia subsididria a Lei n® 9.279/96, para determinar regras
adequadas a utilizacdo da invencao tecnolégica pelos co-proprieta-
rios, quando nao houver estipulacao expressa no contrato que rege
os direitos e deveres dos condominos. A justificativa seria a abrangén-
cia das regras no Codigo Civil e o entendimento pacifico do direito da
propriedade ser uma espécie de propriedade de natureza real.

Conforme observado acima, a prépria lei autoral aborda ape-
nas duas faculdades da propriedade, quais sejam a proibicao de uso
direto sem autorizacao dos co-titulares e a possibilidade de qualquer
titular proceder na defesa da obra autoral, sendo que as outras facul-
dades, direitos e deveres devem decorrer também da lei civil.?

20 Nao obstante, deve ser relevado que a Lei n? 9.610/98 foi criada para proteger um bem
movel, infungivel e imaterial, provindo de um exercicio intelectual tal como a patente. Dessa

forma, essa legislacio aproxima-se substancialmente da lei da propriedade industrial.
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Logicamente, a incidéncia da lei subsidiaria a co-propriedade

deve obedecer alguns critérios, quais sejam:

(a) os co-proprietarios tém todo o direito de convencionar as
regras que determinarao o uso da invencio tecnolégica, bem como o
compartilhamento de lucros. Com a convencio, entende-se que as
regras da lei civil ou autoral ficam substancialmente preenchidas,

pois se atende ao requisito da anuéncia prévia dos co-titulares;

(b) os co-proprietarios podem decidir a lei aplicavel para diri-
mir as controvérsias do relacionamento entre eles, seja a civil ou au-
toral. Normalmente, a decisao encontra-se especificada em Acordo
de PD&I ou convénio que detalha a parceria na inovacao e desenvol-

vimento de tecnologia;

(c) quando inexistir convencao entre as partes ou quando ve-
rificar as omissoes e lacunas no acordo entre os co-titulares, aplica-se
primeiramente a lei civil pela sua abrangéncia. No entanto, a subsi-
diariedade civil ocorrerd na medida em que nao interferir na natureza
intelectual da matéria.

Uma estratégia a ser utilizadas pelas partes nos Acordos de
PD&I, visando dirimir essas controvérsias doutrinarias, seria explicar
os direitos e obrigacdes das partes contratantes sobre os desenvolvi-
mentos tecnolégicos decorrentes desses contratos. A abordagem des-
ses direitos e obrigacdes, mesmo nesta fase preliminar e sem o efetivo
desenvolvimento tecnologico, serve para evitar discussodes posterio-
res sobre o nivel de co-propriedade, atribuicdes de cada parte e até
mesmo controvérsias sobre a quantia compartilhada das percepcoes

pecuniarias pela exploracio do desenvolvimento.

Ainda, a convencido entre os participes da pesquisa e desen-
volvimento conjunto € relevada pela Lei n® 10.973/2004 (Lei de Ino-
vacao). Essa lei versa sobre os incentivos a pesquisa cientifica e a

inovacio e flexibiliza a relacao entre sociedades empresarias e as uni-
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versidades e instituicdes publicas de pesquisa, pois permitiu o com-
partilhamento dos custos inerentes aos programas de pesquisa e de-

senvolvimento tecnolégico, sem que viesse a incidir a lei de licitaco.

No tocante a co-propriedade, a novidade implementada ocor-
reu com essa mesma lei e regulamentacdo pelo Decreto n® 5.563, de
11 de outubro de 2005, que regulamentou a Lei de Inovacao. Permi-
tiu-se no artigo 10 deste Decreto que as partes convencionassem a
titularidade da invencio tecnolégica desenvolvida em regime de con-
dominio, bem como a parcela de percep¢ao pecunidria desejada por

cada parte ou co-proprietario. Veja abaixo:

“Art. 10 E facultado a ICT celebrar acordos de parceria para realiza-
cdo de atividades conjuntas de pesquisa cientifica e tecnologica e de-
senvolvimento de tecnologia, produto ou processo, com instituicoes
publicas e privadas.

C.)

J22 As partes deverdo prever, em contrato, a titularidade da proprie-
dade intelectual e a participacdo nos resultados da exploracdo das
criagoes resultantes da parceria, assegurando aos signatarios o direi-
to ao licenciamento, observado o disposto nos §§ 22 e 3° do art. 6° deste
Decreto.

32 A propriedade intelectual e a participacdo nos resultados referidas
no § 2¢ serdo asseguradas, desde que previsto no contrato, na propor-
cdo equivalente ao montante do valor agregado do conbecimento ja
existente no inicio da parceria e dos recursos humanos, financeiros e

malteriais alocados pelas partes contratantes. (...)”

Com esse artigo 10, evita-se que instituicoes de fomento para
pesquisa aleguem ser as proprietirias dos desenvolvimentos decor-
rentes dessas parcerias tecnologicas, por envolver de alguma forma a
utilizacio de seus conhecimentos, laboratorios e outros materiais.
Ainda, a nova regra afasta o entendimento prevalecente no passado,
segundo o qual os inventos desenvolvidos com participacao governa-
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mental sejam incluidos no rol dos ativos estatais. A titularidade e a
participacio no resultado econdémico da exploracio da invencao,
conforme o Decreto n° 5.563/2005 sao assuntos estritamente contra-
tuais a serem definidos pelos participes dos Programas de PD&I.

Essa nova dinimica utilizada para definir a propriedade e o
compartilhamento de lucros ressalta a necessidade livre negociacao,
e nao exclui o regramento existente no Codigo Civil e na Lei Autoral,
relativo a co-propriedade.

Vale observar, no entanto, que o paragrafo 3° do artigo 10 fixa
que a partilha dos lucros e a definicao da titularidade da invencao
deve observar um critério basico, qual seja o montante agregado in-
vestido por cada parte no programa de pesquisa, desenvolvimento e
inovacao tecnolégica. Quem investe mais no programa de PD&I deve
ser o titular e/ou ter uma parcela maior de lucros, nao obstante ja ter
sido estipulado previamente o titular e a referida parcela. O problema
¢ que inexiste uma regra para a valoracao da contribuicio intelectual
de uma das partes no projeto, em relacio ao capital investido ou dis-
ponibilizacdo de laboratério pela outra parte, para a implementacao
do projeto e desenvolvimento do produto tecnolégico.

Por esta razio, justifica-se que a propriedade sobre o produto
a ser desenvolvimento, bem como o compartilhamento de resultados,
sejam definidos logo no Acordo de PD&I ou que efetive a parceria.
Em complemento, devem ser contabilizados adequadamente, além
do capital intelectual, todos os valores investidos, incluindo a dispo-
nibilizacao de laboratérios, a compra de materiais e insumos, a con-
tratacao de pessoal, ou seja, quaisquer custos incorridos para a pro-
mocio do PD&I.

Essa contabilizacdo serve para sustentar a manutenciao de
acordos previamente acertados, no tocante a propriedade e resulta-
dos, perante os 6rgdos publicos ou judiciarios. Ainda, serve para so-
licitar uma modificacao das regras, quando ao fim do Projeto de PD&I
¢ verificado que o montante de investimento justifica uma participa-
¢ao maior na tecnologia por uma das partes e mesmo a garantia de
titularidade sobre o desenvolvimento.
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5. Abordagem Sobre Questdes Juridicas Relacionadas a Co-Pro-
priedade de Direitos na Lei de Inovacio Comumente Apresenta-
das por Sociedades Empresarias.

Com rela¢io as indagagdes especificadas na Introducio deste
Artigo, as possiveis respostas sao as seguintes:

1) E correto afirmar que, na prdtica, ndo existe diferenca no
Jato de uma sociedade empresdria ter 1/3 da titularidade, da
titularidade ou 2/3 da titularidade? Em caso negativo, quais
seriam as situacoes em que se notariam diferencas entre dife-
rencas na proporcdo da titularidade? Também em caso nega-
tivo, quais as ressalvas/cuidados a serem tomados na elabo-
ragdo do contrato?

Resposta: A Lei Autoral ndo prevé regras especiais para titu-
lares que mantém uma participa¢io maior na co-propriedade, tal
como a hipétese apresentada na questao. No entanto, no Codigo Ci-
vil, entende-se que os consortes com maior participacao proprietaria
suportam uma propor¢ao maior das despesas necessarias, valendo o
mesmo raciocinio para a manutencio da invenc¢io tecnolégica em co-
propriedade.

Em termos praticos, os direitos e deveres dos co-proprietarios
basicamente nio alteram, exceto o compartilhamento das despesas
de manutencio.

No tocante a percep¢io pecunidria decorrente da exploracio
da criacao, uma porcentagem maior na titularidade de direitos pode
determinar uma participacdo maior na remunera¢ao, quando nao
houver a convencio das partes no Acordo de PD&I ou em outros
contratos complementares.

Normalmente, quando se estipula uma titularidade maior,
qual seja 2/3, esse conddmino com participacao maior convenciona
a possibilidade de perceber um quinhio patrimonial superior pela
utilizacio da invenc¢iao direitos adicionais, tais como explora¢io em
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certas regioes etc. No entanto, os direitos adicionais devem ser sem-
pre determinados por deliberacio dos conddéminos.

No entanto, nos paragrafos do Artigo 32 da Lei Autoral, sio
determinados o destino e a forma de utilizacao da obra autoral que
deveriao ser decididos por maioria, em reunido especifica dos co-au-
tores. Cabe aos dissidentes o direito de ndo contribuir para as despe-
sas de publicacao ou mesmo renunciar a sua parte nos lucros e vedar
a inscricio do seu nome na obra.

Indaga-se nesse ponto como serd deliberado o destino e for-
ma de utilizacdo da obra autoral, ou seja, se no férum de deliberacio,
cada co-titular terd um voto especifico ou se serd relevada a o indice
de titularidade de cada co-titular, caso haja uma distincao contratual
de propriedade (ex.: 2/3 de titularidade para um proprietario e assim
por diante).

A doutrina e a jurisprudéncia nao abordaram ainda esse pro-
cesso deliberatorio, o que da ensejo a interminaveis questionamen-
tos, incluindo a aplicabilidade das regras do direito societdrio no pro-
cesso de exercicio dos direitos de propriedade e deliberacio.

Para evitar qualquer surpresa doutrindria ou decisao judicial
desfavoravel, entende-se ser indispensavel que haja estipulacio ex-
pressa das partes, mediante assinatura de contrato de co-proprieda-
de, da forma como procederd o processo deliberatorio de exploraciao
da invencio.

Ainda, nessa perspectiva, o art. 10 do Decreto n® 5.563/2005
outorga as partes contratantes a possibilidade de determinarem a titu-
laridade e regras para o compartilhamento de lucros, desde que seja
obedecido o nivel de investimento incorrido por cada condémino.

Recomendamos assim que o Acordo de PD&I especifique
sempre como ocorrerd a divisio dos lucros sob a exploraciao da pa-
tente entre as partes, esclarecendo, por exemplo, que o recolhimento
pecuniario nao serd proporcional a titularidade das partes.
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2) E correto afirmar que, na auséncia de acordos em contrd-
rio, cada co-titular de uma patente tem direito de exploracdo

da invencdo, sem necessidade de anuéncia dos demais co-titu-
lares?

Resposta: O Codigo Civil e a Lei de Direitos Autorais (Lei
9.610/98) apresentam regras que especificam os direitos e deveres
dos co-proprietdrios, no que tange ao exercicio dos atributos da pro-
priedade sobre os bens juridicos.

As regras do Codigo Civil tratam de maneira mais flexivel a
exploracio da invencio tecnolégica, pois restringe a exploracio so-
mente de terceiros alheios a propriedade. A Lei Autoral, por outro
lado, impede a exploracio indesejada e inadequada de qualquer con-
domino, na medida em que a exploracao direta necessita de anuéncia
prévia dos outros co-titulares.

Quando o Contrato € silente quanto a lei aplicavel ou as regras
de exploracio pelos titulares, entende-se que deve incidir primeira-
mente a lei civil pela sua abrangéncia. No entanto, a subsidiariedade
da lei civil ocorrerda na medida em que nao interfira na esséncia da
natureza intelectual da matéria.

Assim, mais uma vez, € recomendavel que o instrumento par-
ticular firmado entre as partes convencione as regras de exploracio,
bem como a legislacio a ser utilizada em casos de omissao da Lei n®
9.279/96 e lacunas do Contrato.

3) E correto afirmar que, na auséncia de acordos em contrd-
rio, cada co-titular de uma patente tem direito de agir em de-

fesa da patente, sem necessidade de anuéncia dos demais co-
titulares?

Resposta: O Codigo Civil e a Lei Autoral diferem nesse assun-
to. De acordo com as regras do Codigo Civil, € permitido que os co-
titulares de um bem defendem a sua posse sem a anuéncia dos de-
mais, tornando veridica a sua afirmacao.
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Por outro lado, a Lei Autoral, em seu artigo 23, compreende
que os direitos dos co-titulares deverao ser exercidos de comum acor-
o, inclusive os direitos que se referem a protecio do bem.
do, incl direit f i dob

Conforme ja mencionado, caso haja omissao na Lei n®
9.279/96 ou lacunas no Contrato, aplicar-se-ao as normas do Codigo
Civil, sendo permitida a defesa da patente de um dos co-titulares, in-
dependente da anuéncia dos demais.

Reiteramos que tais normas podem ser convencionadas no
corpo do Contrato.

4) E correto afirmar que, na auséncia de acordos em contrd-
rio, cada co-titular de uma patente depende da anuéncia dos
demais co-titulares para conceder licenca para que terceiros

explorem a invencdo ou para transferir titularidade para ter-

ceiros?

Resposta: A afirmacio acima é correta, pois tanto o Instituto
Civil como o Autoral vedam ao co-titular a alienac¢ao e o licenciamen-
to do bem sem a anuéncia dos demais.

A presente regra pode ser afastada pelo acordo expresso entre
os conddminos, caso seja do interesse de ambas as partes. Ainda, a
restricdo imposta para a transferéncia do quinhao do consorte para
terceiro nao consorte ou o licenciamento para terceiro nio pode ser
exercida de maneira nio razoavel, de forma a limitar o exercicio do
Principio constitucional da Disponibilizacio Patrimonial.

5) E correto afirmar que, na auséncia de acordos em contrd-
rio, cada co-titular de uma patente tem direito de impedir que
terceiros comercializem produtos cobertos pela patente, no

Brasil, sem necessidade de anuéncia dos demais co-titulares?

Tal situacdo também se aplica ao mercado internacional?

Resposta: A licenca ou a autorizacio para o uso da patente
devera ser concedida pelos co-titulares em comum acordo. Logo,
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caso terceiro esteja utilizando de forma legal a referida patente, ou
seja, munido de documento que comprove que os co-titulares permi-
tiram o uso da mesma na comercializaciao de produtos, os co-titulares
nido poderdo impedir o comércio dos produtos.

A excecao 2 regra exposta acima € caso a comercializacio nao
esteja obedecendo aos termos da licenca ou da autorizacao concedi-
da. Nesse caso, € permitido que quaisquer co-titulares ingressem com
as medidas cabiveis para cessar a comercializacao do produto.

Caso terceiro esteja utilizando a patente de forma ilegal, ou
seja, sem a autorizacao ou licenca dos co-titulares, cabera sim o direi-
to de impedir a comercializacao dos produtos.

6. Pontos Conclusivos

Como observado, a lacuna legislativa sobre a co-propriedade
de desenvolvimentos tecnoldgicos permite uma maior flexibilidade
nas negociagdes dos Acordos de PD&I, incluindo a defini¢io dos di-
reitos e deveres dos co-proprietirios dos desenvolvimentos tecnol6-
gicos.

Essa liberdade é positiva e fundamental nas parcerias entre so-
ciedades empresarias e universidades e instituicdes publicas de pes-
quisa, no ambito da Lei de Inovacao, visto que o entendimento pre-
valecente até 2004 era no sentido serem ativos estatais os desenvolvi-
mentos decorrentes dos Acordos de PD&I envolvendo universidades
publicas. Isso reduzia enormemente defini¢cdes diferenciadas sobre a
propriedade e reparticio de lucros.

Com a Lei de Inovacio, esses desenvolvimentos passaram a
ser considerados ativos empresariais, sendo que as regras de proprie-
dade e reparticio de lucro decorrente das criacdes resultante das par-
cerias passaram a ser matérias estritamente empresariais.

Por outro lado, esta flexibilizacio acentuou questionamentos
sobre a lei aplicavel as lacunas existentes nos Acordos de PD&I sobre
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a co-propriedade de direitos, principalmente sobre os direitos e obri-
gacoes dos titulares, quais sejam os artigos do Codigo Civil ou o es-
casso regramento da Lei Autoral. Tendo em vista o interesse comum
normalmente vislumbrado para os participes dos Acordos de PD&I,
entende-se que as regras do Codigo Civil fornecem uma maior flexi-
bilizacao para a exploracao do desenvolvimento tecnologico e deter-
mina eficazmente os deveres de cada co-proprietario. Entende-se as-
sim que a Lei Autoral seria juridicamente restritiva e maléfica, na me-
dida em que permite a pratica da competicao predatéria entre os pro-
prietdrios em comum.

Nao obstante, é reconhecido que o melhor regramento para a
co-propriedade dos desenvolvimentos tecnologicos é aquele defini-
do em negociacio pelos co-proprietirios, pois expressa a concordan-
cia das partes sobre cada faculdade a ser exercida sobre o desenvol-
vimento. Vislumbra-se relevante, portanto, que os participes dos
Acordos de PD&I determinem ja no referido acordo regras sobre pro-
priedade e exploracio das criagdes eventualmente desenvolvidas du-
rante o processamento desta parceria.
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