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OPINIAO:Tutela de urgéncia no novo CPC tem impacto na propriedade industrial

Por Fabiano de Bem da Rocha e Aline Ferreira de Carvalho da Silva

Desde a promulgacéo, o novo Cédigo de Processo Civil (Lei 13.105 de 16/3/2015) vem sendo alvo de intensos estudos,
debates e criticas, construtivas ou néo, de juristas e operadores das mais diversas areas do Direito, algumas das quais
remontam ao tempo dos debates acerca do anteprojeto de lei do codigo nas comissdes do Congresso Nacional. Nada
mais natural, uma vez que o c6digo anterior permaneceu vigente por mais de quatro décadas e o novo, em decorréncia de
profundas modificagdes no sistema, necessitara, logicamente, de um tempo de maturagdo e acomodagao. Assim se
desenvolvem as mudangas, assim se processam 0s caminhos, assim se opera 0 que é novo.

Uma éarea, entretanto, sobre a qual os impactos do novo CPC talvez tenham sido pouco explorados até o presente
momento € a propriedade industrial. Especializada, intensamente regulamentada no plano nacional e internacional,
alberga em seu bojo uma gama de normas que visam a garantia da efetividade da prote¢do dos direitos que abarca, seja
no plano constitucional, de lei ordinaria, ou de tratados internacionais, a exemplo do Acordo TRIPs (Adipic — Acordo sobre
os Aspectos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, promulgado pelo Decreto 1.355, de 30 de dezembro
de 1994), que, em seu artigo 41, determina que procedimentos relativos a aplicagdo de normas de prote¢do desses
direitos ndo sejam desnecessariamente complicados ou onerosos, nem comportem prazos ndo razoaveis ou atrasos
indevidos.

Tal artigo de TRIPs/Adipic revela a importancia que o fator tempo exerce sobre a efetividade dos direitos de propriedade
intelectual, ou seja, a preocupacgéo de que a morosidade néo sirva de empecilho ou obstaculo na sua protegéo, o que tem
reflexos profundos em processos judicializados. A preocupagéo se explica. Nao séo desconhecidos dos advogados
militantes na area da propriedade intelectual, por exemplo, os efeitos deletérios que a mora na obtengdo de medidas
satisfativas e de proibi¢do de uso indevido de uma marca exerce sobre seu carater distintivo; ou, ainda, as consequéncias
que a mora administrativa do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (Inpi) no exame de pedidos de patente que
sejam alvo de violagdo provoca aos seus titulares, verdadeiros promotores da inovagao. Em outras palavras, a demasiada
letargia depde e atinge em grande escala os direitos de propriedade industrial, prejudicando-lhes a efetividade.

Tutelas de urgéncia e pirataria
Dentro desse contexto, nasce um capitulo do novo Codigo de Processo Civil com especial importancia para a propriedade
industrial e que diz respeito ao novo tratamento dispensado as tutelas de urgéncia.

Ademais da tutela antecipada e da tutela especifica, previstas, respectivamente, nos artigos 273 e 461 do Codigo de
Processo Civil de 1973 (conforme redagéo determinada pela Lei 8.952/1994) e das medidas cautelares albergadas nesse
mesmo diploma, o titular de direito de propriedade industrial ja dispunha de uma tutela especial, capitaneada pelo artigo
209 da Lei 9.279/1996 (que regula direitos e obrigacdes na propriedade industrial), visando a remogao de ato ilicito,
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portanto, muito particular a esse campo do direito, e ditada de modo especial dos §§ 1° e 2°[1], do referido dispositivo
legal.Essa lei, e ainda no campo dos provimentos de urgéncia, traz nos artigos 56, §2° e 173, paragrafo unico [2], a
possibilidade de suspensao liminar dos efeitos de um registro de marca ou de uma carta patente, formulados no ambito de
uma acgdo de nulidade, cuja competéncia é privativa da Justica Federal. Todos esses artigos permanecem em vigor, ante a
auséncia de revogagao expressa pelo novo Cadigo de Processo Civil e uma vez que ndo ha nenhuma antinomia em
relagdo ao novo diploma.

No entanto, e como ja referido, hd no novo Codigo duas importantes inovagdes introduzidas em modificagéo ao até entdo
vigente cendrio das tutelas de urgéncia, consistentes no fim do processo cautelar e na unificagdo do tratamento legislativo
das providéncias de natureza cautelar e satisfativas sob 0 manto das tutelas de urgéncia (artigos 300 e seguintes), e que
trardo, ao que nos parece, impactos positivos aos casos de propriedade industrial. A partir de agora, quando for necessario
assegurar de forma cautelar um direito de natureza processual, o titular de direito ndo mais precisara langar méo de dois
procedimentos distintivos — um de natureza cautelar e outro com o pedido principal —, 0 que poupara tempo e recursos,
uma vez que,para a concessao da tutelar cautelar antecipatdria, exige a nova codificagéo sejam apenas preenchidos os
requisitos da (i) probabilidade do direito e (ii) perigo de dano ou risco ao resultado util do processo, conforme a redagao
dos artigos 300 e 301, restando mantido oja consagrado poder geral de cautela do juiz [3].

Entdo, e nesse cenario, dentre as impactantes alteragdes, ha destaque a tutela cautelar ou tutela antecipatéria com base
apenas em uma exposi¢do sumaria da pretensdo com a possibilidade de posterior emenda da inicial (vide artigo 303 do
novo CPC para a tutela antecipatoria e o artigo 305 para a tutela de natureza cautelar), muito servis aos casos de
propriedade industrial. Com efeito, ndo é raro se deparar com situagdes concretas em que a prova da possivel infragéo
esta na posse do potencial infrator ou de terceiros, facilmente passivel de destrui¢do. Pois bem, de acordo com o novo
CPC, nesses casos, o titular do direito de propriedade industrial poderé obter em carater liminar a asseguragéo da prova
deducéo diretamente daquilo que seria o seu pedido principal [4]. Havendo, inclusive, quem sustente que, nessa emenda a
peticdo inicial, tem o requerente a faculdade de incluir nova causa de pedir [5] e requerer antecipagéo dos efeitos da tutela
para fazer cessar a violagao ao direito, 0 que encontraria sustento na possibilidade de concessédo de antecipagéo de tutela
em carater incidental (artigo 294, paragrafo unico do novo CPC), com a facilidade de tudo isso ser processado nos
mesmos autos, sem apensamento ou qualquer outro tipo de burocracia cartoréria. Privilegiar-se-ia, destarte, a economia
processual, uma vez que se pode optar por ndo dar continuidade ao processo primevos € ndo comprovado o ilicito
alegado.

Além disso, o procedimento de tutela antecipada requerida em caréater antecedente (artigo 303) pode se revelar de grande
valia no combate a pratica de pirataria no comércio popular. Nesses casos, duas situagdes se apresentam com frequéncia:
(i) a do pequeno comerciante que simplesmente néo contesta as agdes de infragao propostas pelo titular e ndo toma
qualquer medida para reaver a mercadoria apreendida; e (ii) a do comerciante que ndo tem meios para efetuar o
pagamento da devida indenizagao ao titular.
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Na primeira hipotese, de acordo com procedimento do artigo 303 do novo CPC, ndo havendo interposi¢édo do competente
recurso (o agravo de instrumento reformado do artigo 1.015, inciso 1), a tutela antecipatéria concedida se tornara estavel
(artigo 304, caput), sendo consequentemente extinto o processo (artigo 304, §1°). Neste ponto, é importante ressaltar que,
embora haja estabiliza¢do da tutela de urgéncia concedida, ndo havera formagéo de coisa julgada (artigo 304, §6°), o que,
todavia, se deve frisar, ndo importara em criagao de inseguranga juridica. E que, embora as partes possam demandar a
outra com o intuito de reformar a tutela antecipada (artigo 304, § 2°), tal direito esta sujeito ao prazo decadencial de dois
anos contados da ciéncia da extingdo do processo (artigo 304, §5°), sendo certo que a tutela concedida conservara seus
efeitos enquanto néo reformada (artigo 304, §3°), ndo cabendo, ademais, agao resciséria da deciséo antecipada de
urgéncia antecedente [6].

Por sua vez, no que diz respeito a segunda hipétese, de acordo com o artigo 303, §1°, da nova codificagdo, podera o autor
simplesmente confirmar o pedido de cessagao do ilicito ja feito, sem requerer o pagamento de indenizag¢do que ja saiba
impossivel de ser paga, abreviando o processo sem que disso resulte no pagamento de sucumbéncia (isto, € claro, se 0
pedido de indenizagdo nao constava da inicial apresentada na forma do artigo 303, caput).

Parece, portanto, que as alteragdes introduzidas pela nova codificagéo aliadas as regras da Lei 9.279/96, que regula os
direitos e obrigagdes relativas a propriedade industrial no Brasil, serdo de grande valia para os operadores do direito da
area, seja pela maior celeridade salvaguardada pelo novo cenario conferido as tutelas de urgéncia, seja pela possibilidade
de maior efetivagdo na protegéo desses mesmos direitos, reflexo imediato da asseguragao plena do direito. Como nao
poderia ser diferente, isso & algo que s6 o tempo e a jurisprudéncia dirdo, o que, todavia, ndo retira as alvissareiras
expectativas chumbadas no novo cédigo procedimental.

1 Art. 209.Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuizos causados por
atos de violagéo de direitos de propriedade industrial e atos de concorréncia desleal ndo previstos nesta Lei, tendentes a
prejudicar a reputagao ou 0s negocios alheios, a criar confuséo entre estabelecimentos comerciais, industriais ou
prestadores de servigo, ou entre os produtos e servigos postos no comércio.

§ 1° Podera o juiz, nos autos da prépria agao, para evitar dano irreparavel ou de dificil reparagao, determinar liminarmente
a sustacao da violagdo ou de ato que a enseje, antes da citagdo do réu, mediante, caso julgue necessario, caugao em
dinheiro ou garantia fidejussoria.

§ 2° Nos casos de reproducéo ou de imitagao flagrante de marca registrada, o juiz podera determinar a apreenséao de
todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.
2 Art. 56. A agéo de nulidade poderé ser proposta a qualquer tempo da vigéncia da patente, pelo Inpi ou por qualquer
pessoa com legitimo interesse.

§ 1° A nulidade da patente podera ser arguida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.

§ 2° O juiz podera, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspenséo dos efeitos da patente, atendidos os requisitos
processuais proprios.
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Art. 173. A agao de nulidade podera ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legitimo interesse.

Paragrafo unico. O juiz poderd, nos autos da agdo de nulidade, determinar liminarmente a suspensao dos efeitos do
registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais proprios.

3 Vide Enunciado 31 do Férum Permanente dos Processualistas Civis.

4 Importante notar que, apesar da extingao dos procedimentos cautelares autbnomos, o novo Cédigo de Processo Civil
manteve o procedimento de producao antecipada de provas (artigo 381 e seguintes), cuja utilidade e conveniéncia devera
ser analisada caso a caso.

5 CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (orgs.) Comentarios ao Novo Cddigo de Processo Civil. Rio de Janeiro:
Forense, 2015, p. 485.

6 Vide Enunciado 33 do Forum Permanente de Processualistas Civis.
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