Capitulo 11

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

" 1. A propriedade intelectual. 2. 4 propriedade industrial. 3. Legislacdo apli-
cavel. 4. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). 5. Patentes e
registros. 6. Invengiio: 7. Modelo de utilidade. 8. Desenho indusirial. 9. Di-
‘vidas na clossificacdo das criagbes. 10. O “design™ I1. O “know-how
e o segredo de fabrica. 12. Marcas. 13. Cultivares. 14. Crimes contra o
propriedade industrial. :

1 A propriedade intelectual

Dié-se o nome de propr1edade 1nte1ectual aos produtos do pensamento
e do engenho humano. O tema divide-se em dois ramos:. a propriedade
industrial e a propriedade literdria, artistica e czem‘zf ica, sendo que se tem
preferido denominar a tiltima como direito auforal. .

Aops criadores de obras intelectuais assegura a lei d]reltos pessoais €
d1re1tos rnaterlals :

Entre os direitos pessoais estdo o direito de paternidade ou personali-
dade e o direito de nominagéo. O direito de paternidade ou personalidade
é o direito natural que liga para sempre a obra ao seu criador. O direito de
nomma@ﬁo é o direito que tem o criador de dar o seunome 2 obra,

Enfre os direitos materiais estdo o direito de propnedade €0 duelto
de exploragfo, que constituem direitos reais e valem contra todos (erga
omnes), podendo ser objeto de licenga, cessdo, compra e venda, usufiuto,
uso, penhor etc.

No direito autoral (ou propriedade llterarla artfstica e cientifica), o
criador tem desde logo todos os direitos, pessoais e materiais, independen-
temente de registro. Na propriedade industrial, porém, os direitos mate-
riais sO passam a existir, em regra, apds o regisiro.ou patente.
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2. A propriedade industrial

Da-se 0 nome de propriedade industrial & matéria que abrange as in-
vengdes, os modelos de utilidade, os desenhos industriais, as marcas, as
indicagtes de procedéncia (ou indicagBes geograficas), as expressdes ou
sinais de propaganda e a repressde & concorréncia desleal :

Direito obras literarias, artisticas e
autoral cientificas

( invengBes

PROPRIEDADE modelos de utilidade
INTELECTUAL desenhos indusiriais
Proprzedade marcas
industrial

indicacdes geograficas

expressdes ou sinais de propaganda
repressfo a concorréneia desleal

L

3. Legislégdo aplicdvel

A propriedade industrial regula-se pela Lei 9.279/96, com vigéncia a
partir de 15.5.97. Alguns itens da lei entraram em vigor na data da publica-
¢do (15.5.96), como os referentes a regras transitérias de convalidagio no
Brasil de determinadas patentes conferidas no exterior.

4. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

O INPT é uma autarquia federal. Incumbe-The a execugiio das normas
da propriedade industrial, como o processamento e 0 exame dos pedidos
de patente ou de registro.

A Revista da Propriedade Industrial é o 6rgio oficial para a publica-
¢io dos requerimentos das partes e dos atos do INPL

5. Patentes e registros

As patentes referem-se as inven¢des. e aos modelos de utilidade.
O prazo de protegfio da patente de invencfio é de 20 anos, da data do de-
posito, sende prorrogado, se for o caso, para inteirar, no minimo, 10 anos,
da data da concessdo, ressalvada a hipétese de o INPI estar impedido de
proceder ao exame de mérito do pedido, por pendencm Judicial ou por mo-
tivo de forga major.
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A certas patentes, em andamento no exierior, foi' dado um prazo, em
cardter excepcional, para a sua convahdagao no.Pais, pelo tempo restante
de vigéneia que teriam no pais de origem.'

. No modelo de utilidade, os prazos sfo de 15 anos da dara do deposz-
fo, garantido o espaco minimo de 7 anos da data da concessdo da patente.

Extinta a patente, pelo término de seu prazo de validade, ou outro
motivo elencado na lei, 0 seu objeto cai em dominio pablico (art. 78, pa-
ragrafo Gnico).

Mas, se a extingdo ocorrer por falta de pagamento da refribuigdo de-
vida ao INPI, poderd a pateate ser restaurada, pelo tempo. faltante, se o
titular assim o requerer em rés meées da notificacfio da: extingfio (art. 87).
Neste caso, o domifnio plblico fica sujeito a uma condigiio suspensiva, de
ocorrer ou néo o pedido tempestive de restauracéio da patente.

Os reglstros referem-se as marcas e a0s desenhos industriais. O prazo
de protecéio da marca é de 10 anos, da data do registro, prorrogavel por
periodos iguais e sucessivos.

Nos desenhos industriais o prazo também ¢ de 10 anos, da data do
depésito, prorrogével por 3 perfodos sucessivos de 5 anos cada.

6 Invengao

A invengio consiste na cnagao de coisa nova, suscetlvel de aphcag:ao
industrial. Seus requisitos sdo a novidade, a mdustrlablhdade e a atividade
inventiva.

Considera-se novo ¢ que nio esteja compreendido no estado da téeni-

ca. O estado da téenica € tudo aquilo que jé foi feito, usado ou divulgado,
em qualquer ramo e em qualquer parte do mundo, antes.da data do depé-
sito do pedido de patente. A indusiriabilidade consiste na possibilidade de
produgdo para o consumo..

" A atividade inventiva corresponde a cnatlwdade Nio basta produzir
coisa nova. E necessdrio também que essa coisa nova nfo seja apenas uma

1. O chamado pipeline. As patentes expedidas no exterior, referentes a certos itens,
como medicamentos ¢ alimentos, antes ndo patentedveis no Brasil, podem ser reconhe-
cidas no Pais, pelo tempo restante de validade gue teriam no pais de origem, até o limite
de 20 anos, desde que haja requemnento nesse sentldo dentro de wmn ano da pubhcag.ﬁo
da lef (art. 230).

A palavra.inglesa pzpelme quer dizer oleoduto a0 pé da letra, mas é empregada
aqui, com o significado de extensdo ou encompridamento, de um ponto aié outro. Exten-
stio da validade de uma patente do exterfor para dentro do territorio brasileiro, segimdo os
‘critérios estabelecidos nos arts. 230 a 232,
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decorréncia evidente do estado da técnica, ao alcance-de qualquer técnico
da especialidade. _ : ) ‘

A “ndo evidéncia”, ou a ndo decorréncia evidente do estado da téc-
nica, ¢ avaliada, entre outros critérios, pela utilizagio de técnicas radical-
mente diferentes, pela ruptura de métodos tradicionais, pela vitéria sobre
um preconceito, pela dificuldade vencida, pela engenh051dade pelo resul—
tado 1mprev1sto pela ongmahdade etc.

Novidade
Industriabilidade
Arividade inventiva {criatividade)

'REQUISITOS
DA INVENCAO

" 830 patentedveis os produtos novos e 0§ processos novos, bem como
a aplicagio nova de processos conhecidos. Também podem ser patentea-
dss as justaposigBes, meios ou orgdos conhiecidos, a simples mudanga de
forma, proporgdes, dimensées ou de materiais, se disso resultar, no con-
junto, um efeito técnico novo ou diferente.

Agora podem também ser patenteados produtos ahmentlmos quimi-
¢os ¢ farmacéuticos.

- Os programas de computador sdo protegldos por lel especial, Lei
9.609, de 19.2:98 (Lei do Soﬁware) :

Nio sfo patenteaveis descobertas, teorias cientificas, métodos mate-
maticos, concepgdes abstratas, regras de jogo, técnicas e métodos opera-
térios ou cirdrgicos, métodos terapéuticos ou de diagndstice, o todo ou
parte de seres vivos naturais, materiais biologicos encontrados na natureza
e oufros itens arrolados no art. 10 da Lei 9.279/96.

A descoberta, por mais importante que seja, ndo ¢ patenteavel, por
ndo ser criacdo na acepcdo da lei, mas revelagio de produto ou lei cienti-
fica ja existente na natureza. Pode-se, contudo, patentear algum Processo
pata a-utilizagfio industrial da coisa descoberta. Como refere Jean-Michel
Wagret, a descoberta da flora micrebiana nio podia ser paterieada, mas
em compensagio Pasteur patentecu validamente 2 fabricagdo de vinagre
por fermentagfo bacteriana de vinho, bem como a fabricagfio asséptica de
cerveja (Brevets d’Invention et Propriété Industrielle, p. 24).

Exemplos de invengio: uma nova méquina para debulhar milho; um;
novo tipo de lubrificante; um novo aparelho economizador de gasolina;
um novo carburante composto; um novo processo para amaciar madeira;
um novo processo para fabricaco de aluminio ete.
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7. Modelo de utilidade

Considera-se modelo deutilidade a medificaggo de forma ou disposi-
¢io de obj eto ‘de uso pratlco ja emstente ou parte deste, de que resulte uma
melthoria funcional no ‘sen uso ou'em sua fabncag:ao :

Em outras palavras, modelo de utilidade é um aperfeioamento uti-
litario de coisa ja existente ou de sua fabricagio, Seus requisitos sfo a
novidade de forma, de disposigdo ou de fabricacfo, a industriabilidade e a
atividade inventiva.

Exemplos de modelo de utilidade: um novo modelo de enfiador de
agulhas; um novo tipo de cabide de roupas; uma cadeira desmontével;
um novo modelo de fossa séptica, com trés cdmaras de decantagdo; um
novo modelo de brinco, facilmente adaptavel & oretha; um novo grampo
para cabelo; uma privada portétil; um. novo suporte.para ferros elétricos,
mantendo-os com sua superficie para cima, perfeitamente estabilizados,
podendo também funcionar como um fogarel.ro elétrico; um novo tipo de
churrasqueira etc.

8. Desenho mdastrtal

Nos termos da Lei 9.279/96, o desenho industrial passou a abranger
dois tipos de criagGes, englobando néo s6 o desenho industrial propriamen-
te dito, como, também, o que na lei anterior se chamava “medelo indus-
trial”. Existem agora, portanio, _dués modalidades de desenho industrial.

A primeira modalidade, ou desenho industrial propriamente dito, re-
fere-se 4 combinagfo de tragos, cores ou figuras a serem aplicados a ym
objeto de consumo, com resultade ernamental caracteristico.

Os requisitos do desenho industrial {nas duas modalidades) sdo a no-
vidadﬁ: relativa, a industriabilidade e a atividade inventiva.

- Exemplos de désenho industrial da primeira ' modalidade: urh novo
éstampado de tecidos; novo desenho original para caixas dé acondiciona-
mento de fraldas pata bebés, ornadas nas testas superiores por quatro be-
bé% em posicBes distintas; nova ormamentacio aplicavel a eabos de colhe-
es, garfos ¢ facas; um novo desentho de rétilo para ‘caixas de brinquedds;
um ¢opo ornatmentado com desenhos gravados; um novo desenho de pa-
pels de embrulho para presentes, desenho de uma embalagem com dizeres
e gravuras ete. :

A segunda modahdade de desenho mdustnal {que na 1e1 antenor se cha-

36 para fins ornamentais: £ um aperfeigoamento pléstice ornamental.
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Exemplos de desenho industrial da segunda modalidade (antigo
modelo industrial); um novo modelo de vestido; um novo modelo de au-
tom6vel: um novo modelo de frasco para perfumes; uma nova caixa de
bombons; um novo conjunto de puxadores para portas e gavetas; um novo
modelo ornamental de garrafa ou vasilhame, com hexdgonos salientes en-
trelagados; uma nova configuragdo para biscoitos; um tipo de suporte or-
namental para limpadas elétricas; um sabonete infantil com a forma de um
grilo; uma nova grade ou uma nova lanterna de automével etc.

O desenho industrial, nas suas duas modalidades, ndo e"mais_ chjeto
de patente, cabendo agora apenas o seu registro (arts. 109 ¢ 236).

Invengdo — coisd nova industrializavel:

“Modelo de L e s
wilidade aperfe1goamento utilitirio
- CRIAQOES .. - S Przmezra modahdade tragos, cores ou
| Déseih figuras ornamentais
eveno Segunda modalidade: aperfeicoamento |

industrial s i
industria | plastico ornamental (antigo modelo

industrial)

9. Dividas na classificagdo das criacdes

As vezes ndo & facil determinar em que categoria deve ser.colocada
uma ctiagio. Em raziio dessas possiveis dividas, permite a lei que o INPI
proceda A adaptagdo do pedido, de acordo com a sua natureza correta,
quando for o caso (art. 35, II). '

Patenteou-se, por exemplo, um novo desenho de rastro de pneuma-
tico como desenho industrial. Parece, porém, que a classificagdo correta
seria modelo de utilidade, por néo set uma alteragfo lingar ou piana nem
omamental, mas ut111tar1a, para melhorar o Aagarramento do pneu a0 solo.

Paolo Greco refere a possibilidade da existéncia de des_enhos com
fuigfio estritamente utilitdria e ndo oramental que também deveriam ser
protegidos, através de uma mterpreta;ao extensiva, como um, quad.ro com
letras de vérias cores, para aferir mais rapidamente a visdo ou para facilitar
operacdes aritméticas (Lezioni di Diritto Industriale, p. 259) ’

, 19, O “design”

A expressio desenho industrial pode referir-se também a uma outra
atividade humana, ligada a criatividade em geral na inddsiria.



28 RESUMO DE DIREITO:COMERCIAL

-O profissional do desenho industrial. (designer) nfio se limita a criar
tragos ou formas ornamentais, no sentido estrito que a 1e1 dé a0 désenho
industrial. : _ :

Conforme ensina Gui Bonsiepe, “como disciplina que participa do
desenvolvimento dos produtos, o Desentho Industrial ocupa-se dos proble-
thas de uso, da funcio (no sentido de funcionamento), da produgdo, do
mercado, da qualidade e da estética dos produtos 1ndustr1als” (Teona y
Practica del Disefio Industrial, p. 29).

A drea do desenhista industrial é a forma, a fungo ¢ o custo dos pro-
dutos, sem esquecer o aspecto visual. Para o desenho industtial, ou design,
o homen nfo é um consumidor, mas um usudrio. Daf tambem a sua preo-
cupacio com o atubiente e com a ecologia.

A teoria do desenho industrial condena'a VErsao deﬁominada' “esti-
lismo™, ou szylling, que consiste em. modificacfes superficiais do produto,
para dar a ilusdo de originalidade ¢ aperfeioamento, aumentando even-
tualmente o valor. de troca; mas no o valor de uso. Exceto ‘naturalmente,
em certos ramos, em que o estilo € tudo, €Omo no ramo; ‘da moda.

O designer tanto pode projetar uma maquma agricola como deserhar
um rétulo ou inventar uma niova aplica¢éo para uma tinta fabricada por seu
cliente. O seu trabalho consiste na elaboragdo dos mais variados projetos
aplicados a produgfo moderna.

Portanto, do trabalho do designer pode eventualmente restiftar um in-
vento, ou um modelo de utilidade, que ‘0s profissionais do setor chamam
de “redesenho”, e até mesmo um desenho industrial, no sentido-da-Lei de
Patentes, composto de tragos ou formas pldsticas ornamentais:

. O “know-how” e 0 segredo de fibrica

' Ex1stem certas criaglies ou conhe(:lmentos que permanecem a mar-
gem da’ proprledade mdustnal Ou' por o serem patentedveis, ou porque
ao detentor nfic mteressa a patente, Entre estes esfao 0 know how € 0 se-
gredo de fabrica. - -

Tean-Marc Mousséron define 0 know—how ou savoir- fazre como sendo

“o conheciménto técnico n&o patenteado, transmlsswel mas ndo imediata-

merite acéssive] ao pliblico” (apud Chavanne e Burst, Drazf dela Proprzete
Industrielle, p. 173). :

'O segredo de fabrica possui a mesma natureza do krow-how, mas tem
sentido mais estrito, por se referir a um processo industrial. Ambos s3o
protegidos por meio de cldusulas contratuaus especlﬁcas, bem como por
sangdes penais e civis. S
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O INPI fard o registro dos cositratog que impliquern transferéncia de
tecnologia, contratos- de franquia & similares para produzirem efeltos em
relagfio a terceiros (art. 211).

12. Marcas

Marca ¢ um sinal distintivo capaz de diferenciar um produto ou um
servigo de outro. Seu requisito basico ¢ a novidade, no sentido de origina-
lidade e ndio colidéncia ou semelhanga com marcas anteriores.

A marca pode ser nominativa, se composta por palavras, ou figurati-
va, se composta por simbolos, emblemas e figuras. E sera mista se com-
posta por palavras e figuras.

A marca de produto ou servigo € aphcada para mdlvlduahzar cada
produto ou servigo. A marca de certificacdo € dada por certos institutos
para atestar determinada qualificagdo de produto ou servigo, como o selo
INMETRO (do Instituto Nacionai de Metrologia) ou o selo ISO.

:A marca coletiva-é a que pode ser usadd pelos produtores ou pres-
tadores de servigos ligados a determinada entidade, associagio ou coo-
perativa. . _ . Sl
A protecio da marca opera-se pelo registro, vélide por 10 anos, da
data do registro, protroégaveis por periodos iguais e sucessivos. -

A protet;ﬁo nio’é geral,'mas. limitada a classes, dentro das atividades
efetivas dos requerentes. '

Marcas famosas, porém, nacional ou internacionalmente, t€m prote-
¢lio especial na sua classe, mesmo sem registro {art, 126) (caso em que a
lei as chama dé “notoriamente conhecidas™). E tém prote¢do em todas as
classes, se houver registro (art 125) (caso em que a lei as chama de “mar-
cas de alto renome™).” ’

Na esséncia, marca notoriamente conhecida e marca de alto renome
580 a mesma coisa. A distingHo, ou a nomenclatura diferente, fica por con-
ta de uma ou de ouira situagio administrativa, perante o INPL

A marca notoriamente conhecida é uma marca famosa que néo tem
registro, sendo protegida, mesmo assim, dentro da sua classe. A marca de
alto renome é uma marca famosa que tem registro, sendo entfio protegida
em todas as classes. _

As marcas de servigo gozam também de protegfo especial, dentro de
seu ramo de atividade, independentemente de registro (art. 126, § 19).
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Ha possibilidade de convivéncia de marcas idénticas, desde que
atuantes em segmentos mercadoldgicos distintos (TRF-28 Reg., RT
914/1.035). .

(" R
nominativa (palavras)
Jfigurativa (figuras, simbolos, emblemas)
mista (palavras ¢ figuras)
de produto ou servico
J de certificagdo (INMETRO, 150 etc.)
MARCAS < coletiva {usada por membros de associagBes
ou cooperativas)
notoriamente conhecida (sem registro.
Protegdo na sua classe)

de alto renome (18m registro. Prote¢io em
todas as classes)

13. Cultivares

A Lei 9.456/97% instituiu a protegio da propriedade intelectual dos
cultivares, em prazos de 15 a 18 anos.

Cultivares sfio espécies novas de plantas, obtidas por pesquisadores
ou “melhoristas™.

Os cultivares podem ser registrados no Registro Nacional de Culti-
vares/RNC, junto ao Ministério da Agricultura, Pecudria e Abastecimento
(L 10.711/2003, art. 10).

14. Crimes contra a propriedade industrial

A Lei 9.279/96 estabelece crimes contra as patentes, desenhos in-
dustriais, marcas, indicagBes geograficas e de concorréncia desleal. Em
regra, a agio penal € privada, s6 se procedendo mediante queixa (arts.
183 £ s5.).°

2. Regulamentada pelo D 2.366, de 5.11.97.
3. Sobre a acdo penal nos crimes contra a propriedade imaterial, ver Resumo de
Processo Penal.




