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RESUMO

O artigo procura refletir sobre a tutela jurisdicional da propriedade intelectual, a partir da
escala de interesses que o tema revela. Parte da analise emblematica do acordo TRIPs no
ambito da Organizagdo Mundial do Comércio (OMC), fazendo referéncias a acordos
regionais ¢ bilaterais. Trata da relacdo da propriedade intelectual e outros direitos de
relevancia. Demonstra a capacidade que o direito processual brasileiro possui para responder
pelas necessidades e pelas exigéncias das normas substanciais da propriedade intelectual, de
forma efetiva e justa. O binémio direito e processo contribui sobremaneira para a efetividade
das decisdes judiciais, tendo por referéncia a constituicao dirigente. As medidas judiciais mais
comuns para a preservagdo dos direitos da tutela imaterial integram o processo e
conhecimento e procedimentos especiais. A jurisdicdo responde as necessidades da
arbitrabilidade, como forma de apoio nos conflitos que permitem solugdo arbitral. O
MERCOSUL e a simplificagdo de procedimentos para os Paises-Partes.

Palavras-chave: Tutela jurisdicional. Propriedade intelectual. Arbitragem.
INTRODUCAO

A tutela jurisdicional pressupde a protecdo e a efetivagdo do direito material em sua
fase atual de entendimento.

Assim para uma correta analise da tutela da propriedade intelectual é necessario fixar
alguns pontos de encontro entre o direito processual e o direito material, nesta seara de
partilha do tema.

A tutela efetiva e justa decorre do processo instrumental constitucional, pois é preciso

como diz Kazuo Watanabe (2006, p. 26)" que as 4guas se misturem em algum ponto (direito

1 A . , . . . .
“o ponto de confluéncia das duas correntes é alcan¢ado pela pesquisa dos aspectos constitucionais do

processo civil” (WATANABE, 2006, p.26).
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substancial e processual), sendo prudente dizer que na analise in casu este ponto ou este filtro
¢ o constitucional.

Nesse contexto, no entender de Dinamarco (1998, p. 320), “a efetividade do processo
mostra-se ainda particularmente sensivel através da capacidade, que todo o sistema tenha, de
produzir realmente situagdes de justi¢a desejadas pela ordem social, politica e juridica”.

Espera-se a partir deste estudo, verificar se o sistema processual patrio ¢ capaz de
gerar o conforto de uma tutela efetiva e justa da propriedade intelectual, através de seus
mecanismos, tanto para assegurar o resultado esperado a partir de decisdes judiciais ou que
estas possam servir, quando necessarias, de apoio a arbitrabilidade, nas questdes suscetiveis
de solugdo pela arbitragem, segundo as regras da Lei 9.307/96, que revogou a institui¢ao do

Juizo Arbitral no CPC (Capitulo XIV, artigos 1072 a 1.102).

OS DIREITOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E A RELACAO
INTEGRATIVA DE NORMAS SUBSTANCIAIS E PROCESSUAIS

Este estudo ndo tem o compromisso de aprofundar a andlise sobre os direitos da
propriedade intelectual, nem mesmo busca listar os precedentes historicos. No entanto, visa
estimular uma reflexao sobre o sistema protecionista jurisdicional nesta escala de interesses.

Como diz Patricia Luciane de Carvalho (2007), a tutela da propriedade intelectual esta
relacionada ao uso exclusivo por determinado tempo do objeto da criagdo, com a finalidade de
manter e incentivar a atividade criativa/inventiva.

E evidente que a importancia dada ao tema e as regras de observagéo obrigatoria pelos
paises membros da OMC, trazem por conseqiiéncia um desenvolvimento tecnoldgico e
econdmico de maior abrangéncia, estimulando a atividade criativa/inventiva, que passa a ter
conotacdo de direito humano fundamental para alguns cientistas da area.

Cabe, porém, ressalvar, que na fase atual de evolucao do estudo cientifico, o ideal ¢
que se promova o desenvolvimento sustentdvel (ambiente equilibrado), mitigando direitos de
menor relevancia, para que com base nos principios da razoabilidade, equidade e
proporcionalidade, possam ser resguardados os bens juridicos que sobre a balanga tem maior
peso, como o direito a vida, a saude em todos os niveis de assisténcia (ai incluido o acesso a

medicamentos) e a dignidade da pessoa humana.
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Ao lado destes bens de relevancia, deve-se ter cuidado com a cultura dos povos ¢ a
riqueza que o conhecimento tradicional representa, nao sendo prudente a corrida pela patente
sem qualquer ressalva. Clarissa Bueno Wandscheer esclarecer que “o uso em si ndo fere o
direito dos povos tradicionais em seus usos e costumes; o que prejudica ¢ a restricdo imposta
a eles para utilizarem seus proprios saberes, como acontece quando do patenteamento de um
ou mais produtos originarios de suas culturas”(2004, p. 66).

Com estas ponderagdes, entende-se que propriedade intelectual passou a ter um
tratamento mais adequado e maior grau de sedimentacdo a partir do acordo TRIPs, no ambito
da OMC (Organizagdo Mundial do Comércio), fruto da rodada do Uruguai. E um acordo ¢é
multilateral e de observagdo obrigatéria pelos paises signatarios e membros da OMC,
acolhido pelo Brasil através do Decreto Legislativo n. 30, de 15 de dezembro de 1994,
publicado no Diério Oficial da Unido de 19 de dezembro daquele ano. Basicamente, o acordo
traz em seu contexto normas substantivas, de procedimentos e de resolu¢ao de controvérsias,
impondo conseqiiéncias civeis e administrativas decorrente de violagdo da propriedade
imaterial.

Além da fixacdo de regras basicas de alcance geral, fixa diretrizes para a
implementagdo de normas internas legisferantes e de controle administrativo, especialmente
alfandegario.

Apds o marco historico do acordo TRIPs, “que vinculou a propriedade intelectual ao
comércio internacional de modo indissociavel, estabelecendo um novo tratamento da matéria”
(GUISE, 2007), outros acordos regionais (Blocos Econdomicos) e bilaterais foram realizados
(chamados de TRIPs plus), invariavelmente, com o objetivo de ampliar os padroes minimos
estabelecidos pelo TRIPs, rompendo com algumas flexibilidades (GUISE, 2007) e, por conta
disso, causando certa instabilidade nas questdes relativas a propriedade intelectual.

O Direito Brasileiro, objetivando regulamentar a matéria de forma mais adequada,
reunindo parte da legislagdo extravagante e, inspirado nos acordos internacionais, editou a
“Lei de Propriedade Industrial”, através da entrada em vigor da Lei n. 9.279, de 14 de maio de
1996. Ainda, sobre a propriedade intelectual foi editada a Lei de Direitos Autorais (Lei n.
9.610 de 19 de fevereiro de 1998) e a Lei de Software (Lei n.9.609 de 19 de fevereiro de
1998).

Em razdo de situagdes reflexas nao conflitantes, de natureza imaterial, supranacional e

intangivel, prefere-se dar ao conjunto normativo acima a denominag¢do de “Propriedade
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Intelectual”, que ¢ marcada pelo seguinte divisor: a propriedade literaria e artistica,
relacionada ao direito do autor, programas de computador e direitos conexos e, a propriedade
industrial, correspondente a invencdes, marcas, modelos de utilidades, indicagdes
geograficas, desenhos industriais, topografia de circuitos integrados e obtencdo de vegetais
(BASSO, 2000, p. 53).

E importante destacar que o direito da propriedade intelectual tem por base as normas
aqui citadas, a Constituigdo da Republica e os acordos internacionais (multilaterais, regionais
e bilaterais). Nota-se pelo contexto do conjunto normativo esparso sobre o tema, a existéncia
de regras de direito processual, de procedimento e de solucdo de controvérsias, aderentes,
portanto, a nova tendéncia da relativizacdo do bindmio direito e processo, afastando a idéia de
Chiovenda que pensava no isolamento de ambos. A ele se faga justica, esta finalidade visava a
autonomia do direito processual.

Luiz Guilherme Marinoni, ao tecer comentarios sobre o assunto, esclarece que a escola
chiovendiana deixa para tras uma heranca que vinha do século XIX, na tentativa de isolar
completamente o processo do direito material, trazendo a idéia de que bastaria um
procedimento Unico para a tutela de todas as situagdes conflitivas. Vé-se, hoje, que isto ndo ¢
ponderavel, pois na fase contemporanea do direito, ndo ¢ possivel pensar em um processo
distante ou isolado do direito material (MARINONI, 1998, p. 259), principalmente, diante do
surgimento das tutelas diferenciadas.

Como exemplo desta tendéncia, faz-se alusdo a a¢do de nulidade prevista no artigo 56
do CPI (Codigo da Propriedade Industrial): “A a¢do de nulidade podera ser proposta a
qualquer tempo da vigéncia da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legitimo
interesse”. Observe-se que no corpo do caderno reservado ao direito material, houve a
inser¢cdo de regras de direito processual, no que pertine ao tempo, ao procedimento, a
legitimidade e as questdes de argiiicdo nos artigos precedentes.

O proprio CPC tem nele a presencga de normas de direito substancial, como ocorre, por
exemplo, com as pretensdes que visam a obten¢do de uma obrigagdo de fazer ou de ndo fazer
ou, ainda, a inibi¢ao do ilicito (tutela preventiva) ou a repeticao/continuidade do mesmo.

Os direitos emergentes marcaram com muita propriedade esta situagdo, bastando uma
leitura atenta da legislacdo consumerista e ambiental, para vislumbrar esta tendéncia, que tem
por foco a protecdo dos direitos difusos, coletivos e do interesse publico, diferentemente da

concepgao individualista do processo, quando estruturado na sua fase inicial.
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Para ai dizer que o processo tende a ser efetivo e eficaz quanto mais relativizar o

bindmio direito e processo, ao lado da sua base fundamental, a Constituicdo Dirigente.

A REFERIBILIDADE NA PROPRIEDADE INTELECTUAL E A APLICACAO DO
CODIGO DE PROCESSO CIVIL

O topico acima cuidou de dividir o direito intelectual em direito industrial e autoral e,

também semeou a relacdo direito e processo, com alguns exemplos pontuais.

O direito industrial decorre de um ato administrativo de natureza constitutiva
(requerimento de patente ou registro junto ao INPI), enquanto que o direito autoral
decorre ndo de um ato administrativo, mas sim da propria criagdo da obra. Um
eventual registro tem natureza meramente declaratoria. E de se observar que o
direito industrial protege a forma exterior do objeto e a idéia inventiva, enquanto que
o direito autoral protege tdo-somente a forma exterior da obra, mas ndo a sua idéia
(BERTOLDI, 2006, p. 115).

O aspecto formal apontado reflete na medida cabivel, cabendo ressaltar que ¢é através
do sistema jurisdicional de composi¢do de litigios que se realiza a defesa de um direito
violado ou ameacado, impondo-se, inclusive, uma responsabilidade por um dever infringido
(PAULA, 2001, p. 99).

Pretende-se demonstrar que o sistema processual patrio em sua efetividade maxima,
contempla mecanismos de preservagdo do direito da propriedade intelectual ou imaterial, a
partir de situagdes processuais proprias e medidas de eficécia plena.

Dispoe o artigo 207 da Lei n. 9.279/1996 que: “independentemente da a¢do criminal,
o prejudicado poderad intentar as agoes que considerar cabiveis na forma do Codigo de
Processo Civil .

As medidas judiciais comuns neste estudo possuem relacao especial com a Tutela
Especifica, Tutela Inibitéria, Tutela Cautelar e Tutela Substitutiva. Relacionam-se, alguns
exemplos: pretensdo de obrigacdo de fazer e de ndo fazer (tutela especifica e inibitoria, CPC
artigo 461); pretensao de reparacdo de danos (tutela substitutiva); medida cautelar inominada;
cautelar de seqiiestro; busca e apreensdo nos crimes contra a propriedade industrial (LPI, art.
200 e seguintes); pretensdo de nulidade (LPI, art. 173 e seguintes); e mandado de seguranca
contra ato de autoridade, quando houver violagdo a direito liquido e certo, génese do remédio

constitucional nominado.
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E de se notar que a relativizagdo do bindmio direito e processo tem como base de
inspiracdo o Direito Constitucional, onde os grandes temas do processo possuem estadia,
quais sejam: devido processo legal, contraditorio e a ampla defesa.

O processo, chamado agora de instrumental, porque deve responder ao pedido
imediato (direito de agdo) e mediato (bem da vida), tem sua concepgdo verificada com mais
notoriedade exatamente nas pretensdes que respondem pela tutela da propriedade intelectual.

Isto quer dizer que as medidas mais céleres e eficazes existentes no direito brasileiro
sdo comuns e correspondentes as exigéncias e as expectativas do direito da propriedade
intelectual, pois, invariavelmente, respondem pela tutela de urgéncia.

A urgéncia também merece tutela, sendo provavel que as medidas judiciais acima sao
aquelas que possuem potencial para suspender a ameaga a um direito, impedir a concretiza¢ao
do dano ou repeti¢ao do ilicito.

Em todos os procedimentos citados, consubstanciados através das “ag¢des” (pretensdes)
referidas, ¢ possivel a atuacdo emergencial da jurisdi¢ao, como resposta da provocagao, seja
por meio de liminar, seja por meio de antecipacdo parcial ou total da tutela pretendida, seja
pela concessdo de medida cautelar preventiva, incidental ou satisfativa, sempre que
preenchidos os requisitos necessarios, que ndo se afastam, geralmente, da verossimilhanca e

do periculum in mora.

NO PROCESSO DE CONHECIMENTO

O processo de conhecimento pode ser considerado como um fértil campo de resolucao
de controvérsias, onde impera a cognicao exauriente. Faltava a ele a possibilidade de proteger
situagdes de urgéncia, através de uma cogni¢ao sumaria, pois ndo mais se justificava a demora
entre a postulagdo, a instrugdo, a decisdo, a obtengao do direito reclamado e a futura execucao
do titulo judicial.

A inclusdo da tutela antecipada foi marcante para suprir parte desta grave deficiéncia,
a partir da leitura dada ao art. 273 do CPC pela Lei n. 9.494/1997. Nao menos importante, foi
o surgimento de uma nova etapa na fase decisoria do processo civil, com a criagdao da subfase
“do cumprimento da sentenca”, trazendo, por conseqiiéncia, maior celeridade e menos

onerosidade, dispensando o feito executivo judicial autdnomo, exceto nas execugdes contra a
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fazenda publica (Capitulo X do CPC: “do cumprimento da sentenga”, acrescentado pela Lei
n. 11.232/2005 — artigos 475-1 e seguintes).

Com a entrada em vigor da Lei 10.444/02, o artigo 273 tomou nova conotagdo com maior
grau de efetividade. O § 3° estabelece que: “A efetivagdo da tutela antecipada observard, no que
couber e conforme sua natureza, as normas previstas nos arts. 588, 461, §§ 4° e 5°, e 461-4A”. O §
6° dispde que: “A tutela antecipada também poderd ser concedida quando um ou mais dos
pedidos cumulados, ou parcela deles, mostrar-se incontroverso”. Ja o novo § 7° estabelece que:
“se o autor, a titulo de antecipagdo de tutela, requerer providéncia de natureza cautelar, podera
o juiz, quando presentes 0s respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em carater
incidental do processo ajuizado”.

A tutela especifica da obrigagdo pode ser entendida como a mais eficaz medida
processual para a prote¢do dos direitos em debate, portanto a ela dé-se a relevancia que
merece.

O artigo 461 do CPC, inspirado no artigo 84 do CDC, praticamente repetindo seu
conteudo, estabelece que: “na ac¢do que temha por objeto o cumprimento de obrigacdo de
fazer ou ndo fazer, o juiz concedera a tutela especifica da obrigagcdo ou, se procedente o
pedido, determinara providéncias que assegurem o resultado pratico equivalente ao
adimplemento”.

Observa-se que o Juiz, visando tornar efetiva a prestacdo jurisdicional dispde de uma
série de medidas a seu dispor, podendo antecipar a tutela liminarmente, sendo relevante o
fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficacia do provimento final (CPC,
artigo 461, paragrafo 3°).

Entende-se por justificada a previsdo da antecipagdo da tutela no artigo 461 do CPC,
como reforco de eficacia, apesar do mecanismo do artigo 273, cujos requisitos devem ser
observados quando da analise da tutela especifica, portanto, o deferimento antecipado
depende invariavelmente da existéncia de prova inequivoca da verossimilhanga da alegagao,
ou seja, da probabilidade, plausibilidade e possibilidade e ndo de certeza.

A dinamica do dispositivo que contempla a tutela especifica possui importante medida
coercitiva, cabendo ao juiz a requerimento do autor ou de oficio impor multa diaria ao réu na
decisdo antecipatoria ou na sentenca, se for suficiente ou compativel com a obrigagao,

fixando-lhe prazo razoavel para o cumprimento do preceito (CPC, artigo 461, paragrafo 4°).
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Além desta medida coercitiva e de efeito pedagogico, o juiz para a efetivagdo da tutela
especifica ou obtencdo do resultado pratico equivalente, dispde de outras de carater
assecuratérias e excepcionais, aplicaveis de oficio ou a requerimento, tais como: imposi¢ao de
multa por tempo de atraso, busca e apreensdo, remocao de pessoas e coisas, desfazimento de
obras e impedimento de atividade nociva, se necessario com requisi¢ao de forga policial.
isso busca atender situacdes particulares de direito substancial, de maneira adequada e efetiva.
“A doutrina processual contempordnea tomou consciéncia de que o processo ndo pode ser
pensado a distancia do direito material. Nessa linha a doutrina fala em efetividade do
processo e em tutela jurisdicional dos direitos, sempre preocupada com um processo que seja
capaz de dar ao autor o resultado que o proprio direito material lhe outorga” (MARINONI,
2000, P. 57).

A tutela inibitoria ¢ bem aderente a prote¢ao da propriedade imaterial, tendo em vista
que tem por objetivo evitar o ilicito ou a continuidade do ato ilicito, aplicavel, por exemplo, a
pirataria e contrafagao.

A tutela inibitdria encontra referéncia no paragrafo 1° do artigo 209 da citada Lei da
Propriedade Industrial ao dispor que “podera o juiz, nos proprios autos da agdo, para evitar
dano irreparavel ou de dificil reparagdo, determinar liminarmente a sustag¢do da violagdo ou
de ato que enseje, antes da cita¢do do réu, mediante, caso julgue necessdario, cau¢do, em
dinheiro ou garantia fidejussoria”.

Imediatamente no paragrafo 2° disp0s que: “nos casos de reprodugdo ou de imitagdao
flagrante de marca registrada, o juiz podera determinar a apreensdo de todas as
mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca
falsificada ou imitada ™.

Por sua vez, a tutela substitutiva reparatoria também trilha pelo processo de
conhecimento, pois em “ndo sendo possivel prevenir a lesdo dos direitos de propriedade

’

industrial, prevé a lei seja prestada tutela substitutiva, representada por perdas e danos’
(ZAVASCKI, 2007).

A pretensdo substitutiva pode ter por objeto a reparagdo de danos materiais (prejuizos
emergentes e lucros cessantes) e a reparagao por danos morais, sendo comum a cumulagao de

pedidos nas controvérsias que envolvem o direito intelectual.
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A citada a¢do de nulidade também deve ser deduzida no processo de conhecimento,
cabendo a ela toda a teorizagdo sobre as tutelas de urgéncia antes referidas, podendo ser
cumulada com pedido de reparacdo de danos. Prevista no artigo 56 da LPI, “a ag¢do de
nulidade podera ser proposta a qualquer tempo da vigéncia da patente, pelo INPI ou por
qualquer pessoa com legitimo interesse”.

Teori Albino Zavascki (2007) trata com muita propriedade da questdo, ao se referir
que a acdo de nulidade ¢ considerada como outra forma de tutela dos direitos de propriedade
intelectual.

Esclarece, ainda, que a “Lei n. 9.279, de 1996, considera nula a patente de invengdo e
de modelo industrial (art. 112), concedidos em desacordo com seus dispositivos. Sempre que
isso ocorrer, dispoe o interessado e o proprio Instituto Nacional da Propriedade Intelectual —
INPI de ‘agcdo de nulidade’, de competéncia da Justica Federal, ja que o INPI, que é
autarquia federal, ou figurara como autor, ou como assistente do autor (art. 57)”

(ZAVASCKI, 2007).

NOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS, PECULIARIDADES E
ARBITRABILIDADE

Além do processo de conhecimento que responde a uma tutela de urgéncia ponderada,
ha casos em que a urgéncia recomenda medidas mais céleres, ai incluidas as medidas
cautelares inominadas e as nominadas (seqliestro, busca e apreensao, produgdo antecipada de
provas, notificagdes e interpelagdes).

A tutela cautelar, diferentemente da tutela antecipada, via de regra, ndo ¢ satisfativa. O
CPC regula o processo cautelar no Livro III, a partir do artigo 796, que declara: “o
procedimento cautelar pode ser instaurado antes ou no curso do processo principal e deste é
sempre dependente”. Sera antecedente e preparatdrio quando instaurado antes do processo
principal e incidental quando instaurado depois, o que ¢ corrente na doutrina.

A pretensdo cautelar ¢ deduzida em processo autonomo e tem por fungdo dar garantia

de eficacia ao resultado do processo principal, sempre que houver risco de lesdo grave ou de

dificil reparacao. Tem algumas caracteristicas especiais, tais como: autonomia (mitigada pela
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redacio do paragrafo 7° do artigo 273 do CPC?), acessoriedade, provisoriedade e
revogabilidade. O mérito do processo cautelar, segundo entende a doutrina, trata-se da
verificagc@o da presenca do fumus boni iuris e periculum in mora.

As cautelares atipicas ou inominadas sio aquelas que possuem conteudo diverso das
cautelares especificas, portanto, o raciocinio se faz pela exclusao.

As cautelares especificas estaio nominadas no Livro III, Capitulo II do CPC (artigo
813 e seguintes). Neste momento de estudo, importa fazer uma breve alusdo das mais
corriqueiras em matéria de protecdo dos direitos da propriedade intelectual.

A cautelar de busca e apreensdo tem fundamento no artigo 839 do CPC, que
estabelece que: “o juiz pode decretar a busca e apreensdo de pessoas ou de coisas”. A
peti¢do inicial expora as razdes da urgéncia da medida, justificadamente (CPC, artigo 840),
bem como devera descrever o objeto da apreensdo, a indica¢do do lugar, sem descurar dos
requisitos do artigo 282 do CPC.

E uma medida importante para a protegdo dos direitos da propriedade imaterial, pois
pode impedir a comercializacdo de produtos pirateados ou diminuir a capacidade nociva com
a retirada do produto ilicito do mercado de consumo.

Neste aspecto e, quando cuidar de crimes contra a propriedade industrial, o artigo 200
da Lei da Propriedade Industrial estabelece que: “A a¢do penal e as diligéncias preliminares
de busca e apreensdo, nos crimes contra a propriedade industrial, regulam-se pelo disposto

no Cédigo de Processo penal, com as modificagdes constantes dos artigos deste capitulo’”.

2 CPC, artigo 273, paragrafo 7° “Se o autor, a titulo de antecipagdo da tutela, requerer providéncia de natureza
cautelar, podera o juiz, quando presentes os respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em carater
incidental do processo ajuizado”.

3 Sobre a busca e apreensdo na Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996:

Art. 200. A agdo penal e as diligéncias preliminares de busca e apreensdo, nos crimes contra a propriedade
industrial, regulam-se pelo disposto no Codigo de Processo Penal, com as modificagdes constantes dos artigos
deste Capitulo.

Art. 201. Na diligéncia de busca e apreensdo, em crime contra patente que tenha por objeto a invengao de
processo, o oficial do juizo serd acompanhado por perito, que verificard, preliminarmente, a existéncia do ilicito,
podendo o juiz ordenar a apreensdo de produtos obtidos pelo contrafator com o emprego do processo patenteado.

Art. 202. Além das diligéncias preliminares de busca e apreensio, o interessado podera requerer:

I - apreensdo de marca falsificada, alterada ou imitada onde for preparada ou onde quer que seja encontrada,
antes de utilizada para fins criminosos; ou

II - destruigdo de marca falsificada nos volumes ou produtos que a contiverem, antes de serem distribuidos,
ainda que fiquem destruidos os envoltorios ou os proprios produtos.

Art. 203. Tratando-se de estabelecimentos industriais ou comerciais legalmente organizados e que estejam
funcionando publicamente, as diligéncias preliminares limitar-se-do a vistoria e apreensdo dos produtos, quando
ordenadas pelo juiz, ndo podendo ser paralisada a sua atividade licitamente exercida.

Art. 204. Realizada a diligéncia de busca e apreensio, respondera por perdas e danos a parte que a tiver
requerido de ma-fé, por espirito de emulagdo, mero capricho ou erro grosseiro.
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Quando a conduta lesiva tiver tipificagdo penal, a busca e apreensdo segue o rito do
processo penal (CPP, artigos 240 e seguintes). Cabe ressalvar sobre a responsabilidade da
argiliicdo, pois “realizada a diligéncia de busca e apreensdo, respondera por perdas e danos
a parte que a tiver requerido de ma fé, por espirito de emulagdo, mero capricho ou erro
grosseiro (LP1, art. 204).

Este cuidado tem justificativa relevante, pois a medida tal como manejada pode ferir
direitos e garantias fundamentais do artigo 5° da Constitui¢do da Republica, mais detidamente
o conteudo dos incisos X e XI que estabelecem, respectivamente: “sdo inviolaveis a
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a
indenizagdo pelo dano material ou moral decorrente de sua violagdo”; “a casa é asilo
inviolavel do individuo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por
determinagado judicial”.

A busca e apreensdo criminal t€m por objeto materializar o delito, conseqilientemente,
deve ser usada com a maxima cautela, evitando ferir bens juridicos de igual ou maior
relevancia.

A cautelar de seqiiestro também tem cabimento quando se discute direitos da
propriedade imaterial, especialmente nas relacdes obrigacionais que resultem em
inadimplemento. Nestas hipoteses, pode o titular do direito contratual lesado pretender o
seqiiestro dos bens moveis e ou seus frutos, para buscar no processo principal rescindir o
pacto, reivindicando o bem seqiiestrado. O fundamento da medida encontra amparo no artigo
882 e seguintes do CPC.

Também pode servir aos interesses do titular de um direito da propriedade imaterial, a
cautelar de producio antecipada de provas, medida satisfativa, que tem por objeto pré-
constituir a prova, evitando as incertezas que poderdo advir no curso do processo principal.
Normalmente, ¢ mais comum a prova pericial antecipada, quando o objeto a ser periciado
correr risco de desaparecimento ou deteriora¢do. O artigo 846 do CPC estabelece que: “a
produgdo antecipada de prova pode consistir em interrogatorio da parte, inquiri¢do de
testemunhas e exame pericial ”.

O lesado também podera se utilizar das noftificacoes e interpelagoes, com o objetivo
de prevenir e resguardar direitos, segundo a regra do artigo 867 do CPC que estabelece: “fodo

aquele que desejar prevenir responsabilidade, prover a conservagdo e ressalva de seus
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direitos ou manifestar qualquer intengdo de modo formal, podera fazer por escrito o seu
protesto, em peti¢cdo dirigida ao juiz, e requerer que do mesmo se intime a quem de direito”.

Além das cautelares tipicas e atipicas, o Juiz poderd determinar medidas provisorias,
que decorre do poder geral de cautela, com fundamento no artigo 798 do CPC que
estabelece: “Alem dos procedimentos cautelares especificos, que este codigo regula no
Capitulo II deste livro, poderda o juiz determinar as medidas provisorias que julgar
adequadas, quando houver fundado receio de uma parte, antes do julgamento da lide, cause
ao direito da outra lesdo grave ou de dificil reparagdo”.

No ambito da arbitragem, regulada pela Lei n. 9.307/96, aqui em destaque porque
algumas modalidades obrigacionais podem derivar de cldusula compromissoria e,
excepcionalmente, depender de medidas jurisdicionais de apoio.

“A arbitragem é uma técnica para a solugdo de controvérsias através da intervengdo
de uma ou mais pessoas que recebem seus poderes de uma convengdo privada, decidindo com
base nesta conven¢do sem a intervencgdo do estado, sendo a decisdo destinada a assumir a
eficacia de uma sentenga judicial” (CARMONA, 2006).

A Lei n. 9.307/96, no artigo 1° declara que: “as pessoas capazes de contratar poderdo
valer-se da arbitragem para dirimir litigios relativos a direitos patrimoniais disponiveis”.

Depreende-se do dispositivo que os direitos patrimoniais disponiveis podem ser objeto
de mediagdo e arbitragem e, portanto, podem integrar os contratos em geral.

A solugdo de controvérsias nos conflitos da propriedade intelectual pode ser obtida
pela arbitragem, mas existe uma ténue e sensivel linha entre direitos disponiveis e nao
disponiveis, nesta escala de interesses.

Selma Ferreira Lemes (2007), d4 o norte para esta questdo esclarecendo que: “foda a
controvérsia meramente obrigacional decorrente de contratos em geral, tais como de licengca
de patente, cessdo de uso de marca, contrato de edig¢do, contrato de franchising e suas
conseqiiéncias, entre elas, pretensoes relativas ao pagamento de quantias adequadas pelo
licenciado/cessiondrio ou a indeniza¢do devida pelo inadimplemento de obrigagoes
assumidas podem ser resolvidas pela arbitragem”.

Por outro lado, “hd questoes que surgem no campo da propriedade industrial em que
o questionamento através da arbitragem encontra obice legal em alguns paises, tais como a

validade de um direito, a caducidade de patente ou a concessdo de licen¢a obrigatoria que
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somente podem ser discutidas perante as Cortes Oficiais por envolver interesse publico
relevante, classificado como de ordem piiblica’”.

Como o tema trata da tutela jurisdicional da propriedade intelectual, a reflexdo sobre a
arbitragem tem importancia, pela especialidade, pelo tempo e pela celeridade do
procedimento. Cabe, pois, lembrar que a jurisdi¢io oficial ¢ responsavel por fazer cumprir a
sentenca arbitral ndo adimplida voluntariamente.

Ademais, a sentenca estrangeira serd reconhecida ou executada no Brasil, nos termos
do artigo 34. Todavia estd sujeita a homologacdo do Supremo Tribunal Federal (art. 35),
aplicando-se, no que couber o disposto nos artigos 483 e 484 do CPC.

Como visto a jurisdicdo oficial pode ser acionada em determinadas situagdes
conflitantes, hipotese em que serd o instrumento para a realizagdo do direito material, mesmo
que inicialmente a questdo tenha sido delegada ao juizo arbitral, tanto no que se refere a

medidas de apoio, como as de solugao final.

A COLABORACAO DOS ESTADOS-PARTE DO MERCADO COMUM DO SUL —
MERCOSUL E A SIMPLIFICACAO DE PROCEDIMENTOS

Como o direito da propriedade intelectual ¢ internacional, os Paises-Parte, signatarios
do acordo TRIPs, vém enfrentando grandes dificuldades no que se refere a forma e o
procedimento da homologac¢do da sentenga estrangeira no Brasil, bem como sua execugdo. O
simples cumprimento de uma carta rogatéria no Brasil tem representado um grande entrave
para a efetividade da tutela imaterial, albergada pelo direito estrangeiro.

No entanto, ao teor do texto de Teori Albino Zavascki (2007), no ambito dos Paises
que integram o Mercado Comum do Sul — MERCOSUL e no interesse de criar mecanismos
de cooperacao e harmonizar as respectivas legislagdes, pelo “Protocolo de Las Lerias”, de 27
de junho de 1992, acolhido pelo Brasil através do Decreto n. 55 (DJ, de 28.05.95), conforme o
artigo 1°, os Estados-Membros se comprometeram “a prestar assisténcia mutua em matéria

civil, comercial, trabalhista e administrativa”.

*Poder-se-ia relacionar trés razdes fundamentais que, sob a Otica de algumas legislagdes, impediriam estas
questdes de serem submetidas a arbitragem: a) a decisdo que declara a validade ou nido de um direito tem
efeito “erga omnes”; b) os direitos da propriedade industrial sdo exclusivamente outorgados pelo Estado; c) a
presenca nesta matéria de um interesse publico inegavel”. (LEMES, 2007).
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Este foi um passo importante, porque também estabeleceu a igualdade de condicdes de
acesso a jurisdicdo e de defesa de interesses para os cidadaos residentes em um dos Estados
do MERCOSUL (art. 3°); consignando-se, ainda, o cumprimento pelas autoridades
jurisdicionais de cada pais, das cartas rogatdrias, alcancando diligéncias de simples tramite
(citagdes, intimagoes e notificagdes) ou de tramite mais acentuado como a producao de provas
(Capitulo 1V).

Além das diretrizes do acordo antes referido, também extraidas do texto antes citado,
ha que se referir ao “Protocolo sobre Medidas Cautelares”, no ambito do MERCOSUL,
firmado em Ouro Preto, em 16 de dezembro de 1994, acolhido pelo Brasil pelo Decreto
Legislativo n. 192 (DJ, de 18.12.95).

Este acordo, apesar do titulo, aplica-se as medidas cautelares em sentido estrito, como
também as medidas antecipatorias, como se pode interpretar do artigo 1° do Protocolo em
questdo, pois além de se referir a medidas cautelares, expressa textualmente a tutela das
obrigacdoes de dar, fazer e nao fazer, que via de regra sdo tratadas no processo de
conhecimento e albergam decisdes antecipatdrias, confira-se a redagdo: “o cumprimento de
medidas cautelares destinadas a impedir a irreparabilidade de um dano em relagdo as
pessoas, bens e obrigagoes de dar, de fazer ou de nao fazer”.

Quanto a legislagao aplicavel e a admissibilidade da medida cautelar, cabe observar
que “sera regulada pelas leis e julgada pelos Juizes do Estado requerente (art. 5°), e
executadas pelos Juizes do Estado requerido (art. 6°), mediante carta rogatoria (art. 18),
procedimento este mais agil do que o adotado para a homologagdo de sentengas estrangeiras”
(ZAVASCKI, 2007).

Por sua vez, o procedimento homologatério ¢ dispensado expressamente pelo artigo 19
do mesmo protocolo ao declarar que: “ndo serd aplicado no cumprimento de medidas
cautelares o procedimento homologatorio das sentencas estrangeiras”, contando, ainda, o
Juiz com certa flexibilidade de adaptar modificagdes no curso do processo que justifique o

correto cumprimento.

CONCLUSAO

No corpo deste estudo, verificou-se que o sistema processual brasileiro possui

mecanismos que asseguram a efetividade da tutela dos direitos da propriedade intelectual,
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desde que usado na sua poténcia maxima, tanto no que se refere ao processo de conhecimento
como nos procedimentos especiais € na arbitragem.

Evidenciou-se através da andlise das tutelas, que € possivel assegurar a prestagcdo in
natura, bem como prevenir o dano decorrente de conduta lesiva e impedir a continuidade
desta pratica.

Isto porque o processo na sua fase atual de entendimento incorporou a visao
instrumental, relativizando o bindmio direito e processo, tendo como diretriz a Constitui¢ao
da Republica, dirigente dos anseios politicos, sociais, culturais e econdmicos do
jurisdicionados.

No entanto, esta tendéncia e este conjunto normativo de eficacia, dependem de um
ambiente adequado, no que se refere a infra-estrutura do Poder Judicidrio (em crise), como
também da sensibilidade daqueles que operam o direito.

Cré-se na evolucdo e no avanco da simplificacdo de procedimentos, especialmente na
seara do direito da propriedade intelectual, por estar aderente ao direito internacional, a partir
da harmonizag¢do legislativa, no ambito do MERCOSUL e quem sabe na relagao deste com a

Comunidade Européia.
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