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1 FORMACAO HISTORICA E NATUREZA JURIDICA

1.1 Tempos antigos e idade média

Os romanos tiveram, em género, idéia, seja do Direito de Autor ou da
Propriedade Industrial. Ao incluir entre os bens constitutivos do objeto do di-
reito a res quae tangi non potest, a coisa imperceptivel ao tato humano, fize-
ram compreender, em enunciado feliz, as duas espécies mencionadas. Certo €,
porém, que nio tiveram, a seu respeito, qualquer concepgao nitida.

* Conferéncia proferida na Faculdade de Direito da Pontificia Universidade Catdlica de
Minas Gerais
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Excluidas as controvérsias de historiadores do direito, despidas de in-

teresse tedrico e pratico, pode-se afirmar que a tutela juridica da invengao
ndo teve guarida no Direito Romano.

Afirma Douglas Gabriel Domingues:

“Na verdade, nada mais faziam (os romanos) que identificar o direito
com o objeto material, o produto acabado, o invento. Assim, protegiam
apenas a invengdo ou obra de arte como um objeto tangivel, ndo tute-
lando a idéia inventiva e criadora que lhe dera origem. O direito roma-
no cogitava apenas da coisa, res, que a invengio criara, e assegurava a
seu titular o uso e gozo de referido bem material.

Assim, sob o ponto de vista do direito contemporaneo, 0s romanos nem
sequer cogitavam de proteger produtos, processos ¢ meios, com a
conseqiiéncia légica que Franceschelli aponta: “ndo existindo direito, é
claro que nao havia problema relativo a extin¢@o e queda da invengio
no dominio publico. Bastava a invengdo revelar-se no objeto em que se
materializava e qualquer que podia copia-la. O possuidor do bem obje-
to podia repeti-lo e produzi-lo. Pertencia a todos... se bem que nio
existisse um meio de constranger o inventor e ensinar sua técnica.”’

Na idade média inaugura-se a prote¢io na forma de privilégio outorga-

do pelo rei a seus suditos. O primeiro de que se tem noticia foi concedido
com o referendo de Henrique III, da Inglaterra, na primeira metade do Século
XIII, a Bonafusos de Sancta Columbia para tecer, calamandrar e tingir teci-
dos de 1a, pelo prazo de quinze anos.

Nesta fase incipiente, ndo se reconhecia um direito; seus titulares de

periodos seguintes recebiam uma concessdo, um favor monérquico.

No periodo medieval ainda, teve inicio a organicidade do privilégio, em

Veneza. Segundo ainda Gabriel Domingues, o realce desta fase se deve a trés
causas:

a) o elevado numero de privilégios concedidos faz pensar na existéncia
de um instituto juridico préprio e perfeitamente definido;

b) a quantidade e extrema variedade dos privilégios venezianos
indubitavelmente constituem importante contribui¢do a formagio da
matéria relativa a propriedade industrial;

d) Veneza, como grande entreposto comercial da época, irradiava cul-
tura e influenciava os paises europeus com que transacionava. Assim,

1 Direito Industrial, Patentes, Ed. Forense, Rio, 1* Ed., 1980, p. 2.
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os privilégios venezianos atravessaram fronteiras e foram ancangar ou-

tras terras, principalmente a Germania e outros paises de lingua ale-
a2

ma.

No comego do século quinze, precisamente em 1.416, o privilégio
veneziano vem a adquirir as caracteristicas de que ainda hoje se reveste: a
exclusividade por certo tempo e espago limitado, que acarreta a proibigao de
cépia e imitagdo, erigindo-o em um jus prohibitionis e a transmissibilidade
em razao da morte dos sucessores.

1.2 Evolugido

A Coroa britanica, em 1.602, outorgou a Allein o monop6lio de fabri-
cacao de cartas de baralho. Um concorrente, Darcy, foi a justica e obteve
éxito, ao argumento de que a concessdo real era nula, por violagdo da
common law e de atos do Parlamento. A decisao do caso Darcy X Allein
forneceria, mais tarde, os elementos para a elaboracdo do Statute of
Monopolies. Este declarava nulos “os monopdlios e cartas-patentes de ou
para compra, venda, fabricagdo, exploracdo ou uso exclusivo de qualquer
coisa dentro do reino”, com explicita exce¢do das patentes de invencao,
mantidas pelo § VI. Esta legislagdo inspirou a francesa de 1791, que discipli-
nou a matéria, estabelecendo que toda idéia nova, cuja manifesta¢do e desen-
volvimento possa ser ttil 4 humanidade, pertence exclusivamente a quem a
concebeu. O art. 1° dispde que “toda descoberta ou inveng¢ao nova, de todos
os géneros da inddstria, é propriedade de seu autor.”

Nos Estados Unidos, a primeira lei disciplinadora dos privilégios foi o
Patent Act, de 10 de abril de 1.790. Por ele, a obtencdo da patente dependia
da afirmacdo do interessado de que havia inventado ou descoberto coisa util,
como méquina, motor ou assemelhado, processo de fabrica¢do ou qualquer
aperfeicoamento desconhecido e ndo usado. O pedido devia conter a descri-
¢do do invento, desenhos, especificagdes e, se possivel, um modelo do inven-
to.

Esta lei foi aperfeicoada pelos Acts de 21 de fevereiro de 1793, que
instituiram a patenteabilidade dos aperfeicoamentos e a imprevilegiabilidade
de simples construgdes, modificagdes de forma, proporgdo, composi¢do da
maquina, a invengio de processos, a cessdo de patentes e do exercicio do di-
reito de privilégio.

2 Ibid., p. 4.
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1.3 Escorgo histérico da legislag@o brasileira

O Alvari de 28.01.1809 comegou a histéria da propriedade industrial
em nosso Pais. Inspirado no Estatuto dos Monopélios da Inglaterra, continha
as linhas fundamentais da protecao legal das invengdes, como instrumento de
promogdo do desenvolvimento industrial. Exigia o requisito da novidade e da
realidade do invento, estabelecia o carater de privilégio, o prazo limitado da
concessao e impunha a publicidade da invencgéo, findo o prazo tutelar, para
livre gozo geral.

A Constitui¢ao do Império, de 1824, no art. 179, § 26, prescrevia: “os
inventores terdo a propriedade de suas descobertas ou das suas producdes. A
lei lhe assegurara um privilégio exclusivo temporario, ou lhes remunerard em
ressarcimento da perda que hajam de sofrer pela vulgarizagdao.” A Carta
Magna Republicana de 24.02.91, no art. 72, § 25 repetiu com ligeira varia-
¢ao, a norma. Nao se cogitava, ainda, das marcas de fabrica e de comércio,
nem de outras garantias e prerrogativas industriais.

Em cumprimento a Carta Magna de 1824, foi promulgada a Lei de
28.08.1830, que regulou a concessao dos privilégios e os direitos deles decor-
rentes. Composta de doze artigos, declarava garantir ao descobridor ou in-
ventor de uma industria ttil a propriedade e o uso exclusivo de sua descober-
ta ou invengéo (art. 1°); reconhecia as pessoas que aperfeigoassem as desco-
bertas e invencdes os mesmos direitos de autor ou inventor, relativamente ao
aperfeicoamento introduzido (art. 2°) e estabelecia, em favor de quem im-
plantasse, no pais, alguma indistria estrangeira, um prémio proporcionado a
dificuldade e utilidade da introdug@o (art. 3°). A durag@o do privilégio, con-
forme a natureza da descoberta ou invengao, variavade 5 a 20 anos, facul-
tando-se, porém, a fixagdo de prazo maior, mediante lei especial (art. 5°). Ela
foi regulamentada pelo Decreto n. 2.712, de 22.12.1860, que estabeleceu que
o prazo dos privilégios devia ser contado da data do decreto de sua conces-
sdo, e ndo da data da expedicdo da patente.

A primeira lei brasileira sobre marcas industriais foi a de n. 2.682, de
23.10.1875. Reconhecia a qualquer industrial ou comerciante o direito de as-
sinalar os produtos de sua indstria ou comércio com marcas que os tornas-
sem distintos dos de outra procedéncia, podendo consistir no nome do fabri-
cante ou negociante, revestido de forma distintiva, na forma ou razio social,
“ou em quaisquer outras denominagdes, emblemas, selos, sinetes, carimbos,
relevos, invélucros de toda a espécie que possam distinguir os produtos da
fabrica ou os objetos de comércio.” A propriedade da marca dependia de pré-
vio registro, de acordo com o art. 2°: “ninguém poderd reivindicar por meio
da agdo desta lei a propriedade exclusiva da marca sem que previamente te-
nha registrado no Tribunal ou Conservatéria do Comércio de seu domicilio o
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modelo da marca e publicado o registro nos jornais em que se publicarem os
atos oficiais.”

Outra lei especifica para a tutela das invengdes é a de n. 3.229, de
14.10.1882. Em sintese, determinava que seriam concedidos privilégios a in-
veng¢do de novos produtos conhecidos para se obter um produto ou resultado
industrial, bem como ao melhoramento da invengdo ja privilegiada pelo autor
ou por terceiros. Eram duas, assim, as modalidades de privilégio: a inven¢ao
totalmente nova e o seu aperfeigoamento.

O Decreto-Lei n. 7.903, de 27.08.1945 revogou todos os anteriores e
consagrou a protecdo dos privilégios de invengdo, de modelos de utilidade, de
desenhos ou modelos industriais, de variedades novas de plantas; a concessao
de marcas de industrias e de comércio, de nomes comerciais, de titulos de es-
tabelecimentos, insignias comerciais ou profissionais, de expressdes ou sinais
de propaganda; de recompensas industriais e a repressao da concorréncia
desleal. Revogando o Cédigo Penal, neste particular, estabeleceu, no Titulo
IV, capitulos especiais sobre os crimes em matéria de propriedade industrial.

O Decreto-Lei n. 1.005, de 21.10.1969, manteve basicamente os mes-
mos principios tutelares, consignando, porém, que a protegdo do nome co-
mercial ou de empresa, em todo o territério nacional, é adquirida através do
arquivamento ou registro dos atos constitutivos no Registro do Comércio.
Exclui de seu Ambito a protegio das recompensas industriais e as insignias de
comércio. Para estas tltimas, possibilitou o requerimento de um novo pedido
como marca de servigo.

Pela Lei n. 5.648, de 11.12.1970, foi criado o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, de natureza autdrquica, cuja finalidade precipua €
executar, no Ambito nacional, as normas que regulam a propriedade industri-
al, tendo em vista a sua fungdo social, econdmica, juridica e técnica.

Finalmente, foi promulgada a a Lei n. 5.772, de 21.12.1971, que insti-
tui o Cédigo da Propriedade Industrial e serd objeto das reflexdes posteriores.

Observe-se que a matéria tradicionalmente vem sendo objeto de disci-
plina constitucional. A Carta Magna em vigor, no art. 5°, | XXIX diz que “a
lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporério para
sua utilizagio, bem como protegdo as criagdes industriais, a propriedade das
marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista
o interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e econdmico do Pais.

1.4 Natureza juridica

Impde-se inicialmente exame das diferengas e semelhangas entre o Di-
reito Industrial e o Direito de Autor, por situarmos aquele no lugar adequado.
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Anteriormente escrevemos:?

“Se é certo que tém vdrios pontos de contato — a criagdo, a existéncia
de um corpus mechanicum que os instrumentalize, a prote¢dao tempo-
raria ndo € menos exato que diferem fundamentalmente quanto a finali-
dade. As patentes e marcas se caracterizam por seu objetivo eminente-
mente utilitarista, enquanto a obra artistica ou cientifica tem mais em
mira os valores permanentes do espirito.”

Em razdo das semelhancgas, Jean Dabin situou ambos em uma catego-
ria especial mencionada em 1883 por Edmond Picard, jura in re intelectuali.
A divisdo que remonta ao Direito Romano, em direitos pessoais, reais e obri-
gacionais foi acrescida de uma quarta.

Como direito de natureza especial, autonomo e independente, € integra-
do por dois elementos: o imaterial ou pessoal de um lado e o patrimonial ou
econdmico de outro.

Dabin esposou a mesma tese, ao estudar a classificagdao dos direitos
subjetivos segundo o seu objeto. Divide-os, de acordo com este critério, em
direitos da personalidade, direitos reais (sobre coisas materiais), direitos de
crédito ou de obrigagdes e direitos intelectuais (sobre coisas incorpéreas).

O Autor de Le Droit Subjectif assinala que a tradi¢do cldssica nio co-
nhecia, em matéria de direitos sobre coisas exteriores a pessoa, seniio as duas
categorias de direitos reais e de direitos creditdrios. A evolugio da vida deu
origem ao aparecimento de uma terceira categoria: a dos direitos intelectuais
— formas, idéias. Assim, em primeiro lugar, os direitos dos autores sobre
suas criagdes (propriedade literdria, artistica, patentes de invengio, desenhos
e modelos industriais, segredos de fabrica); igualmente os direitos sobre os
sinais representativos das pessoas (nome civil, pseuddnimo), das empresas
(nome comercial, insignia), dos produtos (marcas de fabrica ou de comércio,
denominagdes de origem)*

Nio obstante a controvérsia a respeito existente, a categoria auténoma
dos Direitos Intelectuais é a que melhor explica a natureza juridica do Direito
Autoral e do Direito Industrial, como género em que estes sdo espécies.

As teorias do monop6lio, da propriedade, do direito de clientela, do
privilégio, do contrato, sdo, todas, insuficientes para a explicagio pretendida.
Apenas a do direito pessoal e do direito patrimonial se aproxima da realidade

3 Milton Fernandes, Pressupostos do Direito Autoral de Execugdo Piblica, Ed. Littera
Ltda., Belo Horizonte, 1968, p. 49.
4 Le Droit Subjectif, Librairie Dalloz, paris, 1950, p. 189.
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juridica, por explicitar os dois componentes do Direito em estudo e, por isto
mesmo, situd-lo em ramo distinto da ciéncia juridica.

2 DOUTRINA E LEGISLACOES NACIONAIS

2.1 Conceito e abrangéncia

Gama Cerqueira, sem divida o maior especialista brasileiro na maté-
ria, define a propriedade industrial como conjunto dos institutos juridicos que
visam a garantir os direitos de autos sobre as produgdes intelectuais do domi-
nio da inddstria e assegurar a lealdade da concorréncia comercial e industri-
al. Acrescenta que “a propriedade industrial poderia também ser definida, de
modo mais geral, como o conjunto de normas e principios juridicos de prote-
¢do a atividade do trabalho, no campo das industrias e a seus resultados eco-
ndmicos, abrangendo, assim, a prote¢do das produgdes intelectuais do domi-
nio industrial (inven¢des, modelos de utilidade e desenhos e modelos industri-
ais) e toda a matéria relativa a repressao da concorréncia desleal, inclusive as
marcas, o0 nome comercial, as indica¢oes de origem dos produtos, etc. Mani-
festou, depois, preferéncia pela primeira defini¢do.?

Observe-se, na segunda, a mistura do Direito Industrial e do Direito do
Trabalho, existente ao tempo em que escreveu o citado mestre. Até mesmo
nas Faculdades de Direito, naquela época, as duas disciplinas eram estudadas
em programa tinico, com a dupla dominagdo: Direito Industrial e do Traba-
lho.

Douglas Gabriel Fernandes, apds citar Gama Cerqueira no trecho ja
reproduzido e os italianos Ramella, Rotondi e Finocchiaro, conclui:

“Destarte, na década de trinta, as normas legais do atual Direito do
Trabalho, entdo embriondrias, nada mais eram que simples ramo do
Direito Industrial, sem posi¢ao definida e autonoma, carecendo inclusi-
ve de tradicio histérica, como lembra Carvalho de Mendonga, fato que
levou Adaucto Fernandes, em obra pioneira, a tecer apenas breves
consideragées sobre a propriedade intelectual e propriedade industrial
no primeiro capitulo da obra, cuidando somente na sexta e tltima parte
do que se conceitua hoje como Direito Industrial.

Assim, na atualidade, o conceito dos venerados mestres ndo pode pre-
valecer, quando mais ndo seja porque, havendo o Direito do Trabalho

5 Tratado da Propriedade Industrial, Vol. 1, Ed. Rev. Trib., 2* Ed., Sdo Paulo, 1982, p. 55
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alcangado autonomia e independéncia face seu desenvolvimento acele-
rado e por for¢a de disposi¢do constitucional, ndo mais se pode
considerd-lo simples ramo piblico do Direito Industrial, como antes
sucedia.”

Conceitua, apés, o Direito Industrial como o conjunto de normas legais
e principios juridicos de prote¢do a propriedade industrial.”

Esta defini¢do em verdade ndo define, eis que repete o outro nome do
instituto em exame: propriedade industrial. E a razio porque, tal como o seu
autor, preferimos a primeira das formuladas por Gama Cerqueira.

De acordo com o art. 2° do vigente Cédigo da Propriedade Industrial —
Lei n. 5.772, de 21 de Dezembro de 1971 — a protecédo dos direitos relativos
a propriedade industrial se efetua mediante:

a) concessao de privilégios de invengao;
de modo de utilidade;
de modelo industrial;
de desenho industrial;

b) concessdo de registros;
de marca de industria e de comércio ou de servigos; e de expressio ou
sinal de propaganda;

¢) repressao a falsas indicagdes de procedéncia;

d) repressdo a concorréncia desleal. a

E facil perceber-se que esta abrangéncia legal se inclui perfeitamente
na defini¢ao adotada.

2.2 Privilégio

Segundo o art. 5° do Cédigo, ao autor de invengido, de modelo de utili-
dade, de modelo industrial e de desenho industrial sera assegurado o direito
de obter patente que lhe garanta a propriedade e uso exclusivo, nas condicoes
estabelecidas neste Cddigo. Excluida a inadequada invocagio de proprieda-
de, o preceito assegura aos autores a exclusividade do uso, oponivel erga
omnes. Eles exercem, contrario sensu, um jus prohibitionis, ou um direito de
proibi¢do do mesmo uso por qualquer outra pessoa, fisica ou juridica.

6 Op. cit., pp. 67/68
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E privilégio, a que alude o § 1° do mesmo artigo, cujo requerente €
presumido autor, para efeito de concessao de patente. E estabelecida, assim,
para o peticiondrio, uma presuncao juris tantum de titularidade do direito.
Dispensado fica ele da comprovagao de autoria do invento.

Este privilégio consiste no uso e na exploragdo do produto do seu en-
genho, durante certo tempo, findo o qual a invengdo cai no dominio publico.

Estabelece o art. 24 do Cédigo que o privilégio de invengédo vigorara
pelo prazo de 15 (quinze) anos, o de modelo de utilidade e o de modelo ou
desenho industrial pelo prazo de 10 (dez) anos, todos contados a partir da
data do depésito, desde que observadas as prescri¢oes legais.

Extinto o privilégio, reza o § tinico, o objeto da patente caird em domi-
nio publico.

Discorrendo sobre o direito do inventor, assim se exprime Gama Cer-
queira, comparando-o com o de autor de obra artistica e cientifica:

“O direito do inventor € mais extenso do que o dos autores de obras
literdrias e artisticas, recaindo sobre a prépria idéia inventiva, inde-
pendentemente do modo de sua realizagdo, o que ndo aconteceu com o
direito de propriedade literaria e artistica, que se restringe a forma em
que a idéia se exterioriza. E ainda mais eficaz. O autor de obras liters-
rias tem o direito de impedir que os outros as publiquem ou
reproduzam; ndo o de proibir que alguém copie para seu uso particu-
lar, nem o de vedar a publicagdo de obras andlogas, resultante da coin-
cidéncia de idéias, de inspiragdo ou de estudos. Ao inventor, entretan-
to, assiste o direito de proibir que se reproduza a sua invengdo, mesmo
para uso privado, assim como o de impedir a exploragdo de invengdes
semelhantes, muito embora sejam fruto do trabalho original de outro
inventor.”’

Discordamos da afirmagdo de que o autor artistico ou cientifico nao
possam impedir cpias de sua obra para uso particular. Seu direito exclusivo,
assegurado pela Constituigdo, de utilizagdo, publica¢do ou reprodugio de
suas obras impede cdpias para qualquer fim. S6 ele pode autorizar a reprodu-
¢do, mesmo, portanto, para objetivo particular. A norma aplicavel consta ain-
da do art. 25 da Lei n. 5.988, de 14.12.73, segundo o qual cabe ao autor o
direito de utilizar, fruir e dispor de obra literdria, artistica ou cientifica, bem
como o de autorizar sua utilizagdo ou frui¢do por terceiros, no todo ou em
parte. A exclusividade chega a ser redundante.

7 Op. e vol. cits., p. 186.

193



Milton Fernandes

2.3 Invéngées

De modo geral, as leis ndo definem invengdo, nem lhes competiria
fazé-lo. A uma porque elas comandam, ndo teorizam; a duas porque se trata
de conceito técnico e ndo juridico.

Seguindo esta orientaqéo nosso Cédigo enuncia o principio da
privilegiabilidade, para o qual exige duplo requisito: a novidade e a possibili-
dade de utilizag¢do industrial.

Sao privilegidveis, determina o art. 6°, a inven¢do, o modelo e o dese-
nho industrial considerados novos e suscetiveis de utiliza¢do industrial.

Uma invengao é considerada nova quando ndo compreendida pelo esta-
do da técnica (§ 1°). O estado da técnica € constituido por tudo que foi torna-
do acessivel ao publico, seja por uma descri¢do escrita ou oral, seja por uso
ou qualquer outro meio, inclusive de patentes no Brasil e no estrangeiro, an-
tes do depdésito do pedido de patente, ressalvado o disposto nos arts. 7° e 17
(§ 2°). Uma invengdo € considerada suscetivel de aplica¢do industrial quando
possa ser fabricada ou utilizada industrialmente. (§ 3°).

Comentando este artigo, observa José Carlos Tinoco Soares:

“Como as caracteristicas essenciais da invengdo sdo a sua novidade e
sua aplicag@o industrial, deduz-se que os privilégios sdo concedidos
para as coisas originais. Original é aquilo que é feito sem modelo e
com cardter proprio. Este s6 € concebido por todos que sdo dotados de
compreensao facil, ou melhor, de inteligéncia fértil e ndo precisam co-
piar ou imitar, mas sim criam algo novo, isto é, fazem-no pela primeira
vez. Todavia, ndo basta criar alguma coisa nova, é preciso que a mes-
ma tenha aplicagdo industrial, podendo ser fabricada em pequena ou
grande escala.

Invengdes existem que t€m valor inestimavel para a humanidade, mas
ndo tém aplicagdo industrial e portanto, ndo podem ser privilegiadas.
Escapam a esfera do dominio e s6 o poder piiblico de um Estado ou de
estados em conjunto realizam o seu melhor aproveitamento. A esse res-
peito, porque ndo dizer da energia atdmica, da energia solar que, sem
divida, foram o resultado do trabalho intelectual de um ou de uma
equipe de homens. Na realidade, estas invengdes mais se avizinham
das descobertas, por isso que sdo transmitidas sem quaisquer privilégi-
os a todos os povos, para a sua utilizagdo em beneficio comum.”®

8 Comentdrios a0 Cédigo da Propriedade Industrial, Ed. Resenha Universit4ria, Sdo Pau-
lo, 1981, p. 23.
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Referindo-se aos mesmos requisitos, afirma Newton Silveira:

“Estabelecido o principio de que a prote¢do da lei visa a resguardar a
criag¢do original do autor e que, no campo da invengao industrial, trata-
se daquelas criages que produzem um efeito sobre o mundo fisico, a
s6 originalidade de caréter subjetivo ndo basta, sendo requisito essen-
cial a novidade objetivamente considerada. Assim, o que ja foi posto
no mundo, tornado de conhecimento publico, ndo podera ser mais pa-
tenteado.

A regra € rigida, sem consideragdes sobre novidade local, ou desconhe-
cimento da inven¢do em determinado pais. Divulgada nao é mais
patentedvel, por ndo ser mais nova. Se o préprio inventor a divulgou,
assim mesmo cai em dominio publico e nem ele mais tem direito a ob-
ter a patente.

O sistema é formalista e busca um incentivo a inddstria. Assim estdo
fora do 4mbito das invengdes patentedveis as que nao forem industri-
ais, ou seja, cujo objeto n@o seja suscetivel de ser industrializado ou
empregado como meio industrial. Eis, pois, um segundo requisito —
além da novidade, a susceptibilidade de utiliza¢@o industrial.”

O art. 9° do Cédigo, em dez letras, de a até j, contém o elenco de in-
vencdes nio privilegidveis. Elas podem resumir-se como as contrarias a lei, a
moral, A sadde, ofensivas da seguranca publica, relativas a produtos quimi-
cos, alimenticios e medicamentos, misturas e ligas metdlicas em geral, inova-
coes de carater construtivo, descobertas de interesse geral, técnicas operatori-
as, cirtirgicas ou terapéuticas, idéias técnicas abstratas, concepg¢oes puramen-
te tedricas, substincias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qual-
quer espécie.

Esta ultima, inovagio da lei vigente, teve em mira a energia atomica,
cujos segredos devem pertencer ao préprio Estado, pela notéria importancia
de que se revestem.

2.4 Modelos e desenhos

Ap6s a disciplina das invengoes, cuida o Cédigo dos modelos de utili-
dades e do modelo e do desenho industrial, novamente subdividindo-os em
privilegidveis e ndo privilegidveis.

9 Curso de Propriedade Industrial, Ed. Rev. Trib., 2* Ed., Sdo Paulo, 1987, pp. 16/17.
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Sio as seguintes as disposigdes relativas aos primeiros:

Art. 10. Para os efeitos deste C6digo, considera-se modelo de utilidade
toda disposi¢do ou forma nova obtida ou introduzida em modelos conhecidos,
desde que se prestem a um trabalho ou uso prético.

§ 1° A expressdo objeto compreende ferramentas, instrumentos de tra-
balho ou utensilios.

§ 2° A protegdo é concedida somente a forma ou a disposi¢do nova que
traga melhor utiliza¢@o a fung@o a que o objeto ou parte de maquina se desti
na.

Art. 11. Para os efeitos deste Codigo, considera-se:

1) modelo industrial toda forma pldstica que possua servir de tipo de
fabricag¢dao de um produto industrial e ainda se caracterize por nova configu-
racao ornamental;

2) desenho industrial toda disposi¢dao ou conjunto novo de linhas ou
cores que, como fim industrial ou comercial, possa ser aplicado a ornamenta-
¢ao de um produto, por qualquer meio manual, mecénico ou quimico, singelo
ou combinado.

Art. 12. Para os efeitos deste Cdédigo, considera-se ainda modelo ou
desenho industrial aquele que, mesmo composto de elementos conhecidos, re-
alize combinagoes originais, dando aos respectivos objetos aspecto geral com
caracteristicas proprias. |

Esta protec¢ao ndo constitui novidade. Fora incluida no Decreto-Lei n.
7903/45, mas suprimida depois pelos decretos-Lei ns. 254.67 ¢ 1005/69. A
nova lei veio apenas restabelecé-los.

Muitas vezes um novo utensilio ja inventado pode ser melhorado por
meio de modificagdes em sua forma. Ndo se poderia falar tecnicamente em
invengao.

Para cobrir tais criagdes, divide-se a legislagdo dos virios paises. Al-
gumas simplesmente ampliam o conceito de invengio, alcangando também a
modificagdo de forma com conceito de melhor utilizagdo. O nosso Cédigo
exclui do dmbito das invengdes a modificagido de forma ou proporgdes sem
efeito técnico novo, mas apenas melhor. E prevé, para esse fim, outra modali-
dade de patente — o modelo de utilidade. Sdo condigdes para seu reconheci-
mento: a) uma forma nova com resultado de melhor reconhecimento e b) apli-
cada em ferramentas, instrumentos de trabalho ou utensilios. A protegio é
restrita a essa classe de objetos.'”

10 Cfr. Newton Silveira, op. cit., p. 18
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Gama Cerqueira, na conceituac¢io dos modelos de utilidade, remonta a
sua origem histérica:

“Os modelos de utilidade constuituem invengdes de forma, que se situ-
am, pelos seus caracteristicos, em posi¢ao intermédia, entre as inven-
coes propriamente ditas e os modelos industriais: aproximam-se da-
quelas sob o ponto de vista técnico; e destes por consistirem também
em criagdes de forma.

O modelo de utilidade é, essencialmente, um instrumento, um utensilio,
um objeto necessario ao nosso uso ou serventia. E a forma primdria da
invengao. O homem primitivo € o inventor dos primeiros instrumentos,
dos primeiros utensilios de que se serve para suas necessidades ele-
mentares. Dai dizer-se que o que caracteriza melhor o homem néo € a
palavra, ou a inteligéncia, mas o instrumento. Dai, também, ter sido o
homem definido como homo faber (Bergson), ou, melhor, tool-maker,
fabricante de instrumentos (Tylor). O homem primitivo fabricava os
seus instrumentos e utensilios rudimentares, como o homem moderno
fabrica seus modernos instrumentos, inventa suas maquinas e descobre
seus processos técnicos. Como observa Spengler, a méo e a ferramenta
surgem ao mesmo tempo. A mado exige a arma para ser arma também.
Assim como a ferramenta se formou pela figura da mao, assim tam-
bém, inversamente, a mio se fez sobre a figura da ferramenta. E ab-
surdo pretender separa-las no tempo.”"

E esta a conceituagio legal e doutrindria do modelo de utilidade do
nosso sistema.

Outra distingdo a ser estabelecida € entre a invengdo e o modelo indus-
trial. Este é a configuragio externa daquela. Compreende a aparéncia, as li-
nhas e a praticabilidade dos objetos. N@o se trata da criagdo de espécime de
todo inédito. Ele pode conter elementos intrinsecos de uso comum. Seu obje-
tivo é gerar efeito sensorialmente perceptivel, através de aparéncia nova,
mais aprazivel a vista.

Caracteriza-se o modelo industrial pela nova visualiza¢do dada ao pro-
duto industrial. Segundo Tinoco Soares, este resultado pode obter-se por alto
ou baixo relevo, linhas ou cores, plasticidade e da estrutura ou ornamentagao
de fins estéticos.

O modelo em estudo serve de tipo de fabricagdo para um produto e
deve ser suscetivel de reprodugio e exploragdo. Af estd o seu caréter ou apli-

11 Op. e vol. cits., 591/592
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cagdo industrial. Pode ser conceituado como tudo o que pela disposi¢io da
matéria forme produto industrial novo, original, de configurag@o distinta. No
modelo industrial ndo precisa ser totalmente nova a forma, basta que seja ori-
ginal, pois, novo, segundo a lei, é aquilo que ainda nao foi divulgado e nem
sempre sdao completamente novas as coisas originais. Acentui-se que a origi-
nalidade do objeto devera se exteriorizar de maneira saliente, para estabele-
cer-se sua diferenciagao. '

Verificamos que embora o Cédigo tenha, nos ns. 1 e 2 do art. 11, feito
a distin¢@o entre o modelo e o desenho industrial, no art. 12 refere-se indis-
tintamente a modelo ou desenho, exigindo para um e outro combinagdes ori-
ginais e aspecto geral com caracteristicas proprias.

A exata distin¢do € bem colocada por Gama Cerqueira:

“As expressoes desenho e modelo possuem sentido especial e bastante
amplo. Por desenho industrial ndo se deve entender somente a repre-
sentagdo de um objeto por meio de tragos e sombras, mas qualquer
combinagdo de linhas, tragos, cores e sombras destinadas a produzir
uma impressao visual e imprimir ao objeto um aspecto particular, dan-
do-lhe cunho préprio. A mesma ampla nogdo aplica-se aos modelos
que, de modo geral, sdo também constituidos pela combinagio de li-
nhas e cores, com a diferenca de se tratar de um desenho em relevo,
como dizem alguns autores, ou de um corpo certo de trés dimensdes no
desenho industrial estas linhas sdo aplicadas sobre o objeto; no modelo
industrial, limitam-lhe os contornos. Sendo criagdes do mesmo género
e destinadas ao mesmo fim, os desenhos e modelos, entretanto, distin-
guem-se por esse caracteristico. Ao passo que os desenhos se aplicam,
ao objeto para o efeito de ornamentd-lo, o0 modelo tem na prépria for-
ma o seu carater ornamental. Assemelham-se, mas ndo se identificam.

De acordo com a nogdo dada, os desenhos industriais compreendem
qualquer combinagdo de linhas ou cores, ou de linhas e cores, repre-
sentando nd@o s6 objetos, imagens ou figuras, como também, quaisquer
criagdes fantasistas e arbitrérias, e, ainda, simples efeitos decorativos
e motivos ornamentais sem sentido determinado, que emprestem aos
objetos um aspecto particular e caracteristico. Por sua vez, os modelos
abrangem toda a sorte de objetos caracterizados pela originalidade de
sua forma ou pela sua forma e ornamentagao."

12 Op. cit., p. 44
13 Ibid., pp. (661/662)
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Preocupam-se os escritores com as exatas distin¢des entre o0 modelo e
o desenho industrial e obra artistica, protegida pelo Direito Autoral. Pode
ocorrer que aqueles também configurem esta, hipétese em que estardao sob
dupla tutela. A respeito, assim se exprime Newton Silveira:

A forma nova de um produto industrial, que possa servir de tipo de fa-
bricagao, traga ou nao melhor utilizagdo ao produto, pode ser patenteada. Se
a forma é tridimensional, estamos no campo dos modelos industriais. Se pla-
na, dos desenhos industriais.

Aqui se prescinde de qualquer considerac@o acerca de vantagem prati-
ca. O legislador tem em mira garantir a exclusividade sobre o modelo ou de-
senho escolhido pelo industrial, apenas exigindo que seja novo, pois seria in-
justo criar uma exclusividade sem fundamento, para uma forma que ja esti-
vesse em dominio publico.

Essa forma, nova, nio precisa ser refinada ou ter cunho artistico. Bas-
ta ser nova. A preocupacgdo é de garantir ao industrial a exclusividade sobre
seu produto e nao premiar-lhe a criatividade.

Nada impede, porém, que o novo modelo ou desenho tenha valor artis-
tico de maior ou menor grau. Com mais razdo, se lhe dara a patente. O seu
eventual valor artistico garantird ao modelo também a protec@o de obra artis-
tica, nos termos da legislagao prépria.'

Nio sdo privilegiaveis, segundo o art. 13 do Cédigo, o que néo foi
privilegidvel como invengao, as obras de escultura, arquitetura, pintura, gra-
vura, esmalte, fotografias e quaisquer outros modelos de carater puramente
artistico e o que constituir objeto de privilégios de invencédo ou de registros.

A mens legis se mostra nitida, no sentido da distin¢do entre modelos e
desenhos industriais e a produgdo artistica, institutos juridicos distintos e au-
tdnomos, como anteriormente se expos.

2.5 Concessao de registro

A protec¢do do Direito Industrial se exerce ainda através da concessao
d registros, ex vi do dispositivo legal ja reproduzido.

Preceitua o art. 59 do Cddigo que serd garantida no territorio nacional
a propriedade da marca e o seu uso exclusivo aquele que obtiver o registro de
acordo com o presente C4digo, para distinguir seus produtos, mercadorias ou
servicos, de outros idénticos ou semelhantes, na classe correspondente a sua
atividade.

14 Ibid. p. 18
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Esta claro, pois, que mero pedido de registro nenhum direito confere
quanto a propriedade e a exclusividade. Assegura apenas a prioridade de en-
trada diante de terceiros. S6 o registro deferido garante a tutela legal. Seu
efeito €, pois, atributivo e ndo puramente declaratério do direito.

Diante do sistema do Cédigo, a afirmagdo se estende as expressdes ou
sinais de propaganda.

2.6 Marca de industria, comércio ou de servigo

O Cédigo define, no art. 61:

1) marca de industria a usada pelo fabricante industrial ou artifice
para distinguir os seus produtos;

2) marca de comércio a usada pelo comerciante para assinalar os arti-
gos ou mercadorias do seu negécio;

3) marca de servigo a usada por profissional autdnomo, entidade ou
empresa, para distinguir os seus servigos ou atividades;

4) marca genérica aquela que identifica a origem de uma série de pro-
dutos ou artigos, que por sua vez sdo, individualmente, caracterizados
por marcas especificas.

Determina o parédgrafo tinico que a marca genérica s6 poder4 ser usada
quando acompanhada de marca especifica.

Todo nome ou sinal habil para ser aposto a uma mercadoria ou produ-
to ou a indicar determinada prestagdo de servigos e estabelecer entre o consu-
midor ou usudrio e a mercadoria, produto ou servico uma identificagdo,
constitui marca.

A natureza da marca decorre de sua finalidade. O sinal deve simples-
mente ser hdbil para preencher tal finalidade. E importante considerar que o
sinal ou nome néo € produto, acresce-se a ele. Se estd integrado ao produto
por ser a sua propria forma, nio € o caso de marca e sim de modelo ou dese-
nho.

Como a finalidade € identificar o produto, € preciso que a marca tenha
caracteristicas que permitam tal identificagdo. Por exemplo — escrever quel-
jo num queijo néo o distingue dos outros, que geralmente, levam a mesma in-
dica¢do. Entdo a marca ndo estd marcando. Em suma a marca é um sinal,
que se acresce ao produto para identifici-lo e que deve ser suficientemente
caracteristico para preencher tal finalidade.'

15 Cf. Newton Silveira, op. cit., p. 19
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Segundo o art. 64 do Cédigo, sdo registridveis como marca 0s nomes,
palavras, denominagdes, monogramas, emblemas, simbolos, figuras e quais-
quer outros sinais distintivos que ndo apresentem anterioridades ou
colidéncias com registros ja existentes e que ndo estejam compreendidos nas
proibi¢oes legais.

Em longo enumerado, o art. 63 do Cdédigo relaciona as marcas nao
registraveis. Proibe o registro de sinais oficiais, para que ndo pareca que o
produto ou servi¢o o seja. Veda usar ou registrar, como marca de fantasia,
nome de lugar conhecido com extrator ou produtor da mercadoria, para que
ndo pareca que de 14 vem. Interdita o registro de indicag¢do genérica da forma
ou cor do produto, da letra ou algarismo isolado, do termo técrico ou do si-
nal de uso desnecessario em relagdo ao produto, por ndo conterem a suficien-
te caracterizagdo bastante, pode constituir-se como tal.

2.7 Expressoes ou sinais de propaganda

Segundo o art. 73 do Cédigo, entende-se por expressao ou sinal de
propaganda toda legenda, anincio, reclame, palavra, combinagido de pala-
vras, desenhos, gravuras, originais e caracteristicos que se destinem a empre-
go como meio de recomendar quaisquer atividades licitas, realgar qualidades
de produtos, mercadorias ou servigos, ou a atrair a aten¢@o dos consumidores
ou usudrios.

Sao estes outros sinais utilizados pelo industrial ou comerciante. Nao
se destinam a assinalar a prépria mercadoria, mas a atrair a atengdo dos con-
sumidores para suas atividades. Se originais e caracteristicos, as frases, ex-
pressdes ou sinais com essa finalidade podem ser levados a registro, que vai
gerar-lhe a exclusividade.

“Propaganda € todo sinal que preencha os requisitos de distinguibilida-
de, de novidade relativa, de veracidade e de licitude, cuja fungdo legal, no
mercado, é recomendar ou realgar qualidades dos produtos e servicos ou
atrair a aten¢o dos consumidores e usudrios para produto ou servigo distin-
guido por marca. Considera-se preenchido o requisito de distinguibilidade,
quando o sinal for constituido de elementos cuja combinagdo, configuragéo e/
ou disposi¢do apresente caracteristicas proprias capazes de lhe dar, no con-
junto, um significado ou uma forma original. Considera-se preenchido o re-
quisito de novidade relativa, quando o conjunto dos elementos componentes
do sinal ndo apresentar anterioridade. Considera-se anterioridade a existén-
cia, no Brasil, de sinal amparado por registro de propaganda em vigor, ou
que seja objeto de pedido depositado anteriormente, cujas caracteristicas ge-
rais estejam sendo, no todo, ou em parte, ou com acréscimo, reproduzidas ou
imitadas pelo sinal registrando. Considera-se preenchido o requisito de vera-
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cidade, quando o sinal ndo contiver indicag@o contréria a verdade, que possi-
bilite erro, divida ou confusdo para o consumidor, no que se refere a lugar de
origem, natureza, qualidade e composicao do produto ou espécie do servigo,
objeto da propaganda. Considera-se preenchido o requisito de licitude, quan-
do o sinal, no conjunto ou em parte, nao for contrério a lei, a moral, aos bons
costumes ou a ordem piblica, (Portaria INPI n. 009 de 10.01.1974, Rev. da
Propriedade Industrial de 29.01.74).

No art. 76, o Cédigo traz o elenco de expressdes ou sinais nao
registraveis, no parametro destes requisitos.

2.8 Falsas indicacdes de procedéncia

Para coibir as falsas indicagdes de procedéncia, o Cédigo emite os
conceitos a seguir reproduzidos:

Art. 70 — Para efeitos deste Cédigo, considera-se lugar de procedéncia,
o nome de localidade, cidade, regido ou pais, que seja notoriamente co-
nhecido como centro de extra¢@o, produgédo ou fabricagio de determi-
nada mercadoria ou produto, ressalvado o disposto no art. 71.

Art. 71 — A utilizagdo de nome geogréfico que se houver tornado co-
mum para designar natureza, espécie ou género de produto ou merca-
doria a que a marca se destina nao serd considerada indicagdo de lugar
de procedéncia.

Art. 72 — Excetuada a designacdo de lugar de procedéncia, o nome de
lugar s6 poderd servir de elemento caracteristico de registro de marca
para distinguir mercadoria ou produto procedente de lugar diverso,
quando empregado como nome de fantasia.

A proibigdo do registro de marcas que contenham falsa indicacio de
procedéncia sempre esteve contida em nossos C6digos de Propriedade Indus-
trial e existem, em varios paises, 6rgios verificadores e controladores da ori-
gem dos produtos licenciados.

Em hipétese, se a localidade, cidade, regido ou pais for notoriamente
conhecido como centro de extragdo, produgdo ou fabricagio de determinada
mercadoria ou produto, ndo € suscetivel de registro de marca com exclusivi-
dade. S6 as empresas estabelecidas no local podem fazer uso da denominagio
como indicativa de procedéncia da mercadoria.

Em exemplo, em nosso Pais pode-se citar a cidade de Mossor6, no Rio
Grande do Norte, nacionalmente conhecida como fabricante de sal; no mun-
do, a Franga, referéncia universal para perfumes.
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2.9 Concorréncia desleal

Finalmente, na ordem estabelecida pelo art. 2° do Cédigo, a prote¢ao
da propriedade industrial se efetiva mediante repressdo a concorréncia
desleal.

Sob a denominagdo de concorréncia desleal costumam os autores reu-
nir uma grande variedade de atos contrdrios as boas normas da concorréncia
comercial, praticados, geralmente, com o intuito de desviar, de modo direto
ou indireto, em proveito do agente, a clientela de um ou mais concorrentes e
suscetiveis de lhes causar prejuizos. Observe-se que esses atos sdo igualmen-
te condendveis quando praticados pelo comerciante ou industrial para conser-
var e defender a sua clientela, em face de outros competidores que a disputem
leal ou deslealmente.

Toda a luta da concorréncia econdmica, no comércio, na industria,
como em todas as profissdes, desenrola-se em torno da clientela, esfor¢ando-
se uns para formar a sua, atraindo para si a alheia e outros para conservar e
aumentar a prépria.

Quando essa luta se desenvolve normalmente, empregando os concor-
rentes as préprias forgas econdmicas e 0s seus recursos € meios para formar
a propria freguesia, ainda prejudicando os negécios de seus competidores, a
concorréncia € licita. Quando a luta se desvia deste terreno, langando mao de
meios irregulares, expedientes ilicitos, impde-se a intervencdo da lei para res-
tabelecer o equilibrio.

Ha dificuldades na delimitag¢@o da concorréncia legitima da ilegitima.

As definigdes propostas se revelam insuficientes, girando em torno de
expressdes vagas e imprecisas, como bons costumes, boa fé e outras. Formu-
las mais precisas, de feitio teleolégico, caracterizando os atos de concorrén-
cia desleal pelos fins a que visam, sdo imperfeitas por nao fixar a natureza do
ato. H4 de considerar-se ainda que a vida é mais rdpida que a lei, a realidade
que os conceitos. Como resultado, a solugdo se vem encontrando no
casuismo doutrindrio e jurisprudencial.

O Cédigo de Propriedade Industrial de 1945, nesta parte em vigor por
forca do art. 128 lei atual, reproduziu, com poucas alteragdes, as disposi¢oes
do Cédigo Penal sobre a matéria. As sangdes civis se encontram na demanda
de perdas e danos.'®

16 Cf. Gama Cerqueira, op. cit., pp. 1265/6.
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