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Apresentagao

E com grande satisfagdo que apresento a4 comunidade juridica e empresarial a publicagio
Propriedade Industrial Aplicada - Reflexdes para o Magistrado, fruto de parceria da Confede-
racdo Nacional da Inddstria (CNI) com o Tribunal Regional Federal (TRF) da 22 Regido, a Escola
de Magistratura Regional Federal da 2* Regido (Emarf), o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI) e o Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Juridicos e Técnicos (IDS).

O objetivo maior desse bem-sucedido esfor¢o conjunto, que faz parte do Programa de Propriedade
Intelectual para a Inovagdo na Industria da CNI, € reunir nogdes sobre este tema. A ideia é permitir
que esse conhecimento sirva de instrumento de trabalho de facil acesso e manuseio. Os principais
beneficidrios serdo aqueles que, nos litigios sobre a matéria no Poder Judicidrio, vdo aplicar o di-
reito aos casos concretos.

Pela exceléncia do trabalho e ampla abordagem dos institutos juridicos pertinentes ao assunto, sem
nunca perder de vista a objetividade necessaria, esta publicacio serd de grande valia também para
os demais profissionais do direito, assim como para empresarios.

Trata-se, portanto, de uma auténtica parceria pablico-privada, de finalidade ndo econémica, que
se presta como fonte segura de propagagdo do conhecimento juridico na drea da propriedade
intelectual. Em resumo, é uma leitura rica e agradavel, que certamente vai interessar a todos que
lidam com o tema ou que queiram saber mais sobre ele.

Robson Braga de Andrade

Presidente da Confederagdo Nacional da Industria (CNI)






Prefacio

De Juiz para Juiz

Desde o inicio deste projeto que percebi ser importante que ele contivesse também algu-
mas palavras de um magistrado acostumado as lides envolvendo propriedade industrial,
dirigidas especialmente aqueles que ainda nio tiveram contato com a matéria, ou que
tiveram muito pouco.

Trata-se de uma drea do Direito extremamente especializada, dotada de principios préprios e
de aspectos peculiares, que s6 os olhares mais atentos percebem.

Em face disso, tentei juntar neste breve texto aspectos que considero importantes para que um
julgador possa bem decidir uma lide de propriedade industrial. Sdo apenas “dicas”, por vezes
até superficiais, mas que podem ser de grande ajuda para aqueles que pouco se deparam com
a matéria. Destaco que essas “dicas” ndo prescindem de maior aprofundamento, que pode ser
obtido, de alguma forma, no contexto deste trabalho, na doutrina ja disponivel no mercado
editorial brasileiro, ou na jurisprudéncia de tribunais que mais de perto lidam com a matéria.

Vamos a elas.

Patentes

Modalidades

Observe que a Lei de Propriedade Industrial - LPI traz modalidades distintas de patentes no texto
permanente (de invengio e de modelo de utilidade) e no texto transitério (pipeline e mailbox). Vocé
vai ler sobre elas no texto deste trabalho, mas quero fazer algumas observagdes importantes.

As dltimas patentes do texto transitério devem cair em dominio ptblico em 2016 (ou por volta
disso, no caso de alguma delas ter conseguido prorrogacio do prazo de vigéncia, pela via judicial).
Ainda assim, ndo custa destacar um aspecto que, por vezes, passa despercebido: a base da dis-



tin¢do entre as normas permanentes e as normas transitérias é a contraposi¢do entre abstrato/
concreto. O texto permanente de uma lei regula em abstrato os fatos e as situagdes a que ela se
destina, enquanto o texto transitdrio regula em concreto determinadas situagdes que vao se ex-
tinguir naturalmente, com o simples decorrer do tempo, estando, pois, condicionado ndo sé pelos
limites de validade temporal, como também, e principalmente, por principios e normas do texto
permanente, que lhe forem aplicaveis e complementares.

A preeminéncia do texto permanente significa que o texto provisdrio ha de ser interpretado
na exata medida dos principios e das normas fixados no texto permanente, em verdadeira
relagdo de complementaridade entre um e outro, até mesmo porque o texto provisério ndo
é um regulamento completo de situagdes e fatos nele definidos, mas apenas um fixador de
regras concretas a serem complementadas pelas regras abstratas do texto permanente.

Novidade

A definigo legal de novidade (art. 11 da LPI) é superficial; logo, é o Judicidrio que vai definir na
prética seus limites.

Busca-se avaliar se o invento é diferente de tudo aquilo que se conhece. Como saber se a
patente anterior pode ser considerada como anterioridade impeditiva para concessdo de
uma nova patente?

Procure observar se hd um progresso de ideias, uma melhora da técnica preexistente, uma so-
lugdo de problema ndo resolvido até entio.

Um pequeno truque: a anterioridade apontada, aquela com a qual se pretende demonstrar que
o produto ja se encontra no estado da técnica, deve estar contida em um unico documento.
Caso, para provar a anterioridade, sejam necessarios dois ou mais documentos, ja havera novi-
dade, por se tratar, ao menos em tese, de uma invengdo por combinagao.

Observe que a inven¢io pode ser uma mera combinacio original de elementos ja conhecidos,
com um novo resultado; um aperfeicoamento da forma de solugdo de problemas técnicos ja
solucionados por outro modo; ou a transposi¢do de uma invengdo precedente para um setor
distinto, com diferente resultado final.

A andlise por um perito judicial é fundamental.

Atividade Inventiva

Na andlise da atividade inventiva, hd que se reduzir ao méaximo a subjetividade desse conceito,
baseando a andlise em fatos.

Busca-se avaliar se a solugdo seria ou ndo ébvia para um técnico no assunto. Como saber se a
nova solugdo ndo se origina de maneira evidente ou dbvia da técnica ja conhecida?



Procure observar se o invento foi obtido mediante pesquisas que agregaram conhecimento
significativo ao produto.

E interessante destacar que a existéncia de novidade j4 é um indicio de existéncia também de
atividade inventiva, mas apenas e tdo somente um indicio.

Também para esse requisito a analise por um perito judicial é essencial.

O perito deve se utilizar de um método minimo de analise, como, por exemplo, aquele estabele-
cido pelo Escritério Europeu de Patentes, que identifica qual é o documento anterior de maior
proximidade com aquele que estd sendo avaliado e, a partir daf, passa a comparar ambos sob os
seguintes aspectos:

a. Problema técnico a ser resolvido.
b. Resultados ou efeitos técnicos obtidos pelo invento reivindicado.

c. Considerando o estado da técnica, examina-se se uma pessoa hdbil no assunto chegaria ou
ndo ao recurso técnico reivindicado.

Em outras palavras: a partir do método de andlise, deve o perito avaliar qual o problema técnico
relevante e qual a solugdo técnica oferecida, isto é, a diferenca da solugdo oferecida pelo inven-
to reivindicado, em relagdo aos elementos relevantes do estado da técnica.

Além disso, outro aspecto a ser considerado é que o parametro de andlise a ser adotado é o do
homus habilis, ou seja, o técnico no assunto, e ndo o do préprio perito que oficia no feito e que é
geralmente dotado de conhecimento acima da média.

Como relembra Denis Borges Barbosa:

quando Albert Einstein examinava patentes no INPI suico, tinha ele que rebai-
xar sua genialidade ao parametro do técnico normal, mas experiente, no ramo
da fisica. A Teoria da Relatividade em gestagdo no cérebro do génio ndo seria
filtro legal razodvel para as contribuicées, normalmente limitadas, para que a
lei assegure patente (2010, p. 81).

E preciso, pois, que o perito raciocine como o técnico no assunto, indicando como este conseguiria
chegar a mesma solugdo técnica apenas com apoio em seus préprios conhecimentos e no estado
da técnica.

Pericia

Sendo a pericia judicial tdo importante para a solugdo da lide, a nomeagao do perito assume
uma relevancia especial. Mas atengdo: o perito deve ser dotado de conhecimento técnico



especializado na 4rea a ser avaliada, ndo sendo recomendavel a nomeacdo de perito que
careca de conhecimento satisfatério sobre aquela matéria especifica.

Por vezes, um simples oficio ao conselho regional profissional regulador da drea em discussdo
pode tirar a davida sobre a qualificacdo adequada ou ndo do perito que se pretende nomear.

O laudo pericial sem qualidade submete o juiz - que, via de regra, ndo é dotado de conhecimento
técnico capaz de prescindir da prova pericial - aquilo que se convencionou chamar de ditadura
da prova técnica.

O julgador deve, em sua sentenga, fazer uma andlise critica do laudo, de forma independente,
equidistante e autdnoma. Afinal, é o juiz quem julga a causa, e ndo o perito.

Caso o laudo seja insuficiente, é natural que prevaleca a andlise técnica feita pelo INPI, com base
no sistema de distribuicdo do énus da prova, pois o ato administrativo goza de presungao de legi-
timidade e veracidade, cabendo aquele que alega sua nulidade provar que o ato de concessao da
patente é invélido.

Desenho Industrial

Nesta modalidade de registro, uma tnica observacdo a fazer de extrema importancia: o pedido
de registro de desenho industrial é automaticamente concedido pelo INPI (art. 106), sem qual-
quer exame técnico.

O chamado exame de mérito sé é realizado se o respectivo titular requeré-lo, o que pode se
dar a qualquer tempo de sua vigéncia (art. 111). Caso o parecer de mérito do INPI conclua pela
auséncia de algum dos requisitos, deve o érgdo instaurar de oficio o chamado Processo Admi-
nistrativo de Nulidade - PAN.

Assim, o fato de haver registro de desenho industrial - ao contrdrio das patentes e dos regis-
tros de marca - ndo gera uma presuncdo de validade do respectivo ato de administrativo de
concessio, simplesmente porque esse ato ndo apreciou o mérito do pedido, tendo-se limitado a
conceder automaticamente o registro requerido.

Marcas

0 legislador optou por relacionar, no artigo 124 da LPI, tudo que néo é registravel como marca.
Os incisos que geram a maior quantidade de lides sdo o V (nome comercial); o VI (marca evoca-
tiva); 0 XV/XVI (nome, sobrenome ou apelido); e, principalmente, o XIX (colidéncia), sendo este

ultimo o que mais desperta discussdes e discordancias.

Algumas breves palavras sobre o exame de colidéncia entre marcas.



Essa andlise pode e deve ser feita de forma técnica, evitando-se a tentagdo de consultar familiares
e amigos para, em uma estatistica indevida de uma ou duas pessoas, definir se vai ou ndo haver
confusdo por parte do consumidor. Essa forma rudimentar e simpléria de resolver a questdo é a
menos indicada e leva o julgador a descrédito.

A forma técnica de andlise consiste em se avaliar trés aspectos: (i) se a marca impugnada reproduz
ou imita a anterior, comparando-se as duas, sob seu aspecto grafico e fonético ou, em caso de mar-
cas figurativas ou mistas, sob aspectos das figuras e das cores; (ii) se os segmentos mercadoldgicos
em confronto s3o os mesmos ou se hd afinidades entre eles - se estivermos comparando produtos
alimenticios, por exemplo, lembrar que sdo todos vendidos em supermercados, embora as classes
possam ser diferentes; e (iii) se o consumidor pode ser induzido a erro ou confusdo, em razio da
proximidade das marcas.

Aspecto Processual

Caso se trate de agdo de nulidade, seja de patente, seja de registro, o prazo para resposta do réu
titular da mesma é de 60 (sessenta) dias (art. 57, § 1, no caso de patente; c/c art. 118, no caso de
desenho industrial; e art. 175, § 12, no caso de marcas).

Isto se da para uniformizar o prazo do réu pessoa juridica de direito privado ou pessoa fisica
com o prazo do INPI, autarquia federal que ja conta com prazo em quddruplo para contestar,
com base no artigo 188 do Cédigo de Processo Civil - CPC.

NZo se esqueca de que a lei especial derroga a lei geral; no caso, a LPI derroga o CPC, neste aspecto.

Conclusao

Eram essas as palavras que eu queria deixar para o eminente colega.

A lide que envolve propriedade industrial é, em geral, de suma importancia para os envolvidos,
necessitando de uma andlise cuidadosa e atenta visto que, no mais das vezes, pode definir os
rumos do empreendimento.

Tenha isto em mente ao decidi-la.

Desembargadora Federal Liliane Roriz
Diretora-Geral da Escola da Magistratura Regional Federal
Tribunal Regional Federal da 2? Regido

(biénio 2011/2012)
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1 Introducao

1.1 O que e a Propriedade Industrial?

A convengdo da Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) define como proprie-
dade intelectual:

A soma dos direitos relativos as obras literdrias, artisticas e cientificas, as
interpretacdes dos artistas intérpretes e as execugdes dos artistas executan-
tes, aos fonogramas e as emissoes de radiodifusdo, as invengdes em todos
os dominios da atividade humana, as descobertas cientificas, aos desenhos
e modelos industriais, as marcas industriais, comerciais e de servico, bem
como as firmas comerciais e denominagdes comercias, a prote¢do contra a
concorréncia desleal e todos os outros direitos inerentes a atividade inte-
lectual nos dominios industrial, cientifico, literdrio e artistico (OMPI apud
JUNGMANN; BONETTI, 2010, p. 21).

A sistemdtica legal de protecdo da propriedade intelectual no Brasil estabelece os ramos
destacados na figura 1.
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Figura 1 - Ramos de protec¢do da Propriedade Intelectual.
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Fonte: CNI

Dessa forma, como espécie da propriedade intelectual, propriedade industrial é o ramo do direito
que visa a assegurar protecio legal das inveng¢des industriais; dos modelos de utilidade; dos dese-
nhos industriais; das marcas (sejam elas de produto, de servico, sejam de certificagdo e coletivas);
dos segredos industriais e das indicagdes geograficas.

18 Propriedade Industrial Aplicada - Reflex3es para o Magistrado



Figura 2 - Ramos da Propriedade Industrial.
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Os pressupostos para a obtencdo desses direitos acham-se elencados na Lei de Propriedade
Industrial (LPI), Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996. Outras disposi¢des legais também disci-
plinam a matéria, como a prépria Constitui¢do Federal (CF), além de convengdes e tratados
internacionais ratificados pelo Brasil, resolucdes do Instituto Nacional de Propriedade Inte-
lectual (INPI), portarias e ordens de servico.

A LPI tipifica, ainda, os crimes contra propriedade industrial no seu titulo 15.

Entre os acordos e os tratados internacionais, sdo de grande relevancia o Acordo sobre Aspectos
dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS Agreement, - em inglés
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights -, que, juntamente com outros
tratados, compde o guarda-chuva da Organizagdo Mundial do Comércio - OMC), a Convengao da
Unido de Paris para Protecdo da Propriedade Intelectual (CUP) e a Convencio de Berna.

1.2 Qual sua natureza juridica?

A natureza juridica da propriedade industrial vincula-se aos direitos sobre as criagdes inte-
lectuais, como direitos de propriedade, porque se pautam no direito de usar, gozar e dispor
dos bens, assim como o direito de reavé-los do poder de quem quer que injustamente os
possua, como bem explica o préprio Cédigo Civil, em seu artigo 1.228, ao estabelecer os
direitos do proprietdrio (RIBEIRO, 2010).

Sdo elementos do direito de propriedade: o direito de usar, como a faculdade do titular de
servir-se do objeto; no direito de gozar, como a possibilidade de percepgdo dos frutos gerados

1 Introdugdo 19



pelo objeto do direito; no direito de dispor, que consiste no poder de alienar, doar, vender,
consumir. Nesses termos, as caracteristicas do direito de propriedade sdo perfeitamente ade-
quadas ao direito de protegdo da criagdo intelectual, sendo correta, com isso, a ja enraizada
denominacio: direito de propriedade industrial JUNGMANN; BONETTI, 2010).

A posigdo acima demonstrada é corroborada tanto pela Constitui¢do Federal (art. 52, XXIX)
quanto pela Lei de Propriedade Industrial (Lei n® 9.279/1996), que prevé em seu artigo 6° “Art.
6° Ao autor de invengdo ou modelo de utilidade serd assegurado o direito de obter patente que lhe garanta
a propriedade, nas condicdes estabelecidas nesta lei” (BRASIL, 1996).

Finalmente, de acordo com a doutrina, a propriedade industrial tem natureza juridica de direi-
to real, podendo assim ser-lhe impostas uma série de restricdes, inclusive, aquelas decorren-
tes do instituto da desapropriagdo. Esse entendimento doutrindrio, concebe a interposi¢do de
acOes possessorias destinadas a sua protecdo, como serd visto mais adiante.

1.3 Invencao e inovagao

A LPI se foca no termo invengdo, mas nio o define, declarando quais as invengdes sio suscetiveis
de protegdo por meio de patentes (art. 8); o que ndo é considerado invencao (art. 10) e que tipos
de invengdes ndo sdo patentedveis (art. 18). Porém, intimeros tratadistas, brasileiros e estran-
geiros, o fizeram em suas obras, como, por exemplo, o francés Allart, para quem “invengio é
uma criagdo do espirito, que se produz no dominio da industria e se manifesta pela obtencio de
um resultado industrial” (apud CERQUEIRA, 1946, p. 233).

Jungmann e Bonetti definem invengao como “uma concepgdo resultante do exercicio da capaci-
dade de criacdo do homem, e que representa uma solugdo para um problema técnico especifico,
dentro de uma determinada 4rea do conhecimento tecnolégico” (2010, p. 28).

Ja Joseph Schumpeter (2000) - ao analisar a fun¢do do empreendedorismo nos mercados, lis-
tando como uma das caracteristicas deste a habilidade de combinar os recursos existentes de
maneira criativa - diferencia “invencdo” de “inovacdo”. Para ele, “invencdo” é a descoberta de
um novo conhecimento técnico e sua aplicagdo industrial pratica; enquanto “inovagdo” é a in-
trodu¢do de um novo processo tecnoldgico, produto, fonte de recurso e formas de organizacio
industrial. E a partir da distingdo entre estes dois conceitos que se torna possivel identificar as
alteragdes econdmicas geradas pela inovagdo e quem as gerou.

Allart (apud CERQUEIRA, 1946, p. 233) ainda diferencia “invenc¢do” e “descoberta”. Visto que
“invengdo” constituiria uma criagdo do homem, a “descoberta” ndo advém do espirito inventi-
vo ou criativo do homem que atua, mas, sim, de seu espirito especulativo e suas faculdades de
observacdo. Figuram como exemplos de invengdo o radar, o telefone celular, medicamentos e
os seus processos de obtengio. J4 exemplos de descoberta sdo um novo cometa no espaco ce-
leste, 0 Béson de Higgs recentemente identificado pela Organizagdo Europeia para a Pesquisa
Nuclear (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - CERN), uma nova planta ou espécie animal
da floresta amazonica e as leis da natureza.
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E necessério se ter uma boa percepcio desses conceitos, devido aos efeitos de ordem econdmica
que podem ser gerados a partir deles e de decisdo proferida em funcéo deles. Tais efeitos ndo sé
atingem as partes envolvidas em eventual litigio concernente ao detentor de uma propriedade
industrial, mas podem alcangar grande relevancia devido ao impacto gerado para o consumidor
final de um produto derivado daquela invengdo ou inovagao.

1.4 O que &€ uma patente?

Na esteira da natureza juridica da propriedade industrial, a patente é o titulo de propriedade
tempordria concedidos pelo Estado, com base na LPI, aqueles que inventam novos produtos,
processos ou fazem aperfeicoamentos destinados a aplicagdo industrial. O artigo 6° da LPI defi-
ne o carater atributivo de direito da concessdo de patentes, ao deixar claro que é esta dltima que
garante ao inventor a propriedade sobre sua invengdo, com todos os direitos a ela acessdrios.

Sua importéncia é fundamental, pois a concessdo deste direito de exclusividade garante
ao seu titular a possibilidade de retorno do investimento aplicado no desenvolvimento
de novos produtos e processos industriais. Em outras palavras, a patente comprova e
garante ao seu titular a exclusividade de exploracdo de uma tecnologia e, a0 mesmo
tempo, assegura a ele o direito de impedir terceiros que a explorem sem sua autoriza-
¢do. Como contrapartida pelo acesso do piblico ao conhecimento dos pontos essenciais
do invento ou do modelo, a lei da ao titular da patente um direito limitado no tempo,
no pressuposto de que é socialmente mais produtiva em tais condi¢des a troca da exclu-
sividade de fato (a do segredo da tecnologia) pela exclusividade tempordria do direito
(JUNGMANN; BONETTI, 2010).

NZo obstante, o reconhecimento erréneo do direito de exclusividade garantido pelo registro
de uma patente pode trazer prejuizos ao mercado, afetando tanto sua concorréncia interna
quanto o préprio processo de desenvolvimento tecnoldgico. Essa garantia de exclusividade
na comercializacdo da inven¢do apresentada gera efeitos de monopélio no mercado, que sdo
plenamente justificados temporalmente devido aos investimentos empreendidos pelo criador -
sejam eles financeiros, fisicos, sejam eles em recursos humanos - para atingir o salto inventivo
de sua criagdo. Portanto, o reconhecimento erréneo, ou o ndo reconhecimento, de uma patente
ou a sua nulidade podem, por um lado, alimentar os chamados free riders - que se aproveitam
das invencdes alheias, e, por outro, criar um monopdélio mercadoldgico que pode nio se justifi-
car devido ao baixo grau inventivo daquilo que foi patenteado.

Afinal, a introdugdo de novos produtos e processos tem papel importantissimo em remodelar
a competi¢do no mercado doméstico, bem como no mercado internacional. Eles tém efeitos de
curto e longo prazo nos consumidores, na industria e na nagdo, especialmente na criacdo e na
redistribuicdo de bem-estar econémico no nosso pais onde hd gradual expansido da economia
(HAGEDOORN, 1996).

Uma nova ideia pode consumir anos ou décadas para se tornar uma tecnologia vidvel e disputar
mercado - vide figura a seguir. O risco empresarial de desenvolver um novo produto, portanto,
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é muito elevado, porém, a medida que é feita uma andlise mercadoldgica adequada, este risco
pode ser mais bem dimensionado, possibilitando a prépria decisdo de investir em uma nova
ideia ou produto JUNGMANN; BONETTI, 2010).

Figura 3 - Ciclo de investimento e lucro de um produto.

DESENVOLVIMENTO COMERCIALIZACAO E CICLO
DO PRODUTO DE VIDA DO PRODUTO
( \ 4 \ 4 \ 4 \ 4 \
=
9]

-8 @] 5 o

o 5 o £ S

S, £ B S S
5 < 8 5 g =
S S ot 2 E
< [3) '—8 AT Q
8 < £y 3 g
a . ° < 2 S
e Z S g
& £ = 3
[75]
2 o o
\ J J \ J y, g e 8,
= = =
2 3 3
Avaliacdo a & &

Fase de investimento Fase de lucratividade

Fonte: CNI

Apenas o titular da patente pode vender o produto ou aplicar o processo que foi patenteado,
bem como ceder de forma onerosa ou nio, em carater definitivo ou temporario, o direito de
exploracdo do seu bem intelectual. E importante saber que a concessdo desse direito é terri-
torial. £ apenas vélida dentro do pafs no qual a protecio foi concedida, ou seja, a concessio de
uma patente no Brasil sé garante os direitos ao seu titular de té-la protegida dentro do Brasil
(JUNGMANN; BONETTI, 2010).

A patente, por fim, funciona como um contrato entre o inventor (titular) e a sociedade, no qual
este se compromete a tornar publico seu invento, recebendo em troca o direito exclusivo de
explora-lo comercialmente durante um periodo determinado. A patente funciona, assim, como
fator de protecdo que viabiliza os investimentos na pesquisa cientifica e tecnoldgica.

Na sua formulagio cldssica, a patente presume a extingdo do segredo, tornando conhecida a
tecnologia acessivel a todos. Como requisito para conceder a patente, o Estado exige a descri-
¢do exata da tecnologia de forma que um técnico com formagdo média na 4rea seja capaz de
reproduzir a invengao.

22 Propriedade Industrial Aplicada - Reflex3es para o Magistrado



1.5 Quem pode ser titular de uma patente?

A empresa, outras pessoas juridicas ou o préprio inventor (pessoa fisica) podem requerer a
titularidade de uma patente no 6rgdo competente do pais de interesse. No Brasil, a instituicdo
responsavel pela concessdo de patentes é o INPI.

A LPI ainda prevé, além do autor, a possibilidade de que seus herdeiros, sucessores, cessionario
daquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestacdo de servigos determine a titula-
ridade da patente (art. 62, § 22, da LPI).

1.6 O que pode ser patenteado?

Os requisitos para o que pode ser patenteado constam do artigo 8° da LPI. Qualquer invengdo que
tenha por objeto um novo produto ou processo, em todos os campos de aplicacdo tecnoldgica,
desde que cumpram os requisitos elencados por tal artigo JUNGMANN; BONETTI, 2010):

» Novidade:

+ estar além do estado da técnica;
* ndo seja conhecida e ndo tenha sido divulgada; e

+ ndo exista ou decorra da natureza;

o Atividade inventiva:

* ndo seja 6bvia para um técnico do assunto.

« Aplicagao industrial:

+ seja um produto para consumo ou um processo para produgao.

1.7 Quais os tipo de patente?

S3o dois:

Patente de invencao

Refere-se a produtos ou processos absolutamente novos e originais, que ndo decorram da
melhoria daqueles j existentes. O prazo maximo de sua validade é de 20 anos a contar da data

de depésito do pedido JUNGMANN; BONETTI, 2010).

Estendendo a compreensdo ja antecipada, invengdo é uma concepcao resultante do exercicio
da capacidade de criagdo do homem, que representa uma solugdo para um problema técnico
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especifico, em determinada area do conhecimento tecnoldgico. Ela é protegida pelo artigo 8°
da LPI, ditando que “é patenteavel a invencdo que atenda os requisitos de novidade, atividade
inventiva e aplicacdo industrial” JUNGMANN; BONETTI, 2010, p. 28).

Patente de modelo de utilidade

A LPI define “modelo de utilidade” como “objeto de uso prético, ou parte deste, suscetivel de
aplicacdo industrial, que apresente nova forma ou disposi¢do, envolvendo ato inventivo, que
resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricacdo” (art. 9° da LPI (BRASIL, 1996)).

Refere-se a aperfeicoamentos em produtos preexistentes, que melhoram sua utilizagdo ou
facilitam o seu processo produtivo. O prazo mdximo de sua validade é de 15 anos a contar da
data de depdsito do pedido JUNGMANN; BONETTI, 2010).

Por seu turno, Gama Cerqueira observa que

os modelos de utilidade consistem em objetos que, sem visarem um efeito
técnico peculiar (caso em que constituiriam invencdo propriamente dita),
se destinam simplesmente a melhorar o uso ou utilidade do objeto, a dotd-lo
de maior eficiéncia ou comodidade em seu emprego ou utilizacdo, por meio
de uma configuragdo dada ao objeto, da disposi¢do ou combinagdo diferente
de suas partes, de novo mecanismo ou dispositivo, em uma palavra, me-
diante modificacdo especial ou vantajosa introduzida nos objetos comuns
(1946, p. 281).

0 modelo de utilidade pode ser remetido aos franceses, que cunharam um termo que d4 uma
ideia do que vem a ser um modelo de utilidade e chamaram-no de petit brevet (em portugués:
pequena patente).

Nos Estados Unidos, segundo Suthersanen (2006), a legislagdo patentdria ndo prevé semelhante
objeto, sendo considerado como um second tier (invengdo de segundo uso) por ser relacionado
a criagdes de baixo valor inventivo agregado. Isso se deve ao fato de a politica industrial norte-
-americana visar a livre e alta competitividade nos mercados de inovagio e de produtos, o que
poderia dispensar essa prote¢do. A concessdo do direito de patente para modelos de utilidade
- i.e., para essas cria¢des de pouco apelo inventivo, poderiam resultar na concessdo despropor-
cional de um direito de exclusividade e retardar o fluxo de desenvolvimento tecnoldgico, ja que
apenas invengdes e inovagdes com grande valor inventivo poderiam alcangar o direito de ex-
clusividade garantido por uma patente. Contudo, na prética, se vé a concessao pelo United States
Patent and Trademark Office (USPTO) de patentes para inventos que poderiam ser considerados
como modelos de utilidade, segundo o entendimento da nossa legislagio patria.

JénaInglaterra, na Alemanha e na Australia, a concessdo de patentes para modelos de utilidade,

em uma perspectiva histdrica, foi responsavel por uma decaida nos nimeros de registros de
patente de invencdo e de desenho industrial (SUTHERSANEN, 2006).
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Portanto, cria-se grande responsabilidade ao julgador, uma vez que a legislacdo pétria garante
o direito de patente aos modelos de utilidade, ao ponderar o “ato inventivo, que resulte em
melhoria funcional no seu uso ou em sua fabrica¢do” (art. 9° da LPI), sem que esse prejudique
o desenvolvimento tecnoldgico e concorrencial do mercado nacional, especialmente diante de
um mundo globalizado de rapidas mudangas.

Figura 4: Exemplo de modelo de utilidade.

Fonte: CNI

Por fim, cabe frisar que a inveng¢do ou o modelo de utilidade que redinam os requisitos essenciais
estabelecidos na LPI ndo sdo suscetiveis de registro, mas, sim, de patentes e, como foi dito, é um
titulo outorgado pelo Estado (nesse caso, o INPI) ao seu requerente (pessoa fisica ou juridica),
garantidor do direito de uso exclusivo desses em todo o territério brasileiro, visando a impedir
que terceiros o fagam seu registro ou uso desautorizadamente.

1.8 No que consiste o desenho industrial?

O desenho industrial receberd a protecio da propriedade industrial no que trata do desenho asso-
ciado a forma pléstica ornamental de um objeto ou ao conjunto ornamental de linhas e cores que
possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configu-
ragdo externa. Pode ser constituido de caracteristicas tridimensionais, como a forma ou a superficie
do objeto, ou de caracteristicas bidimensionais, como padrdes, linhas ou cores. O desenho tem que
ser um modelo passivel de reproducdo por meios industriais. No Brasil, quem concede o registro é o
INPI, e sua validade é de até 25 anos JUNGMANN; BONETTI, 2010).

A expressdo “desenho industrial” tem sido utilizada como sinénimo do termo design. Para as
empresas, a criagdo ou design geralmente inclui o desenvolvimento das caracteristicas funcio-
nais e estéticas do produto, levando em consideragdo questdes, como a sua comercializagdo, os
custos de produgio, a facilidade de transporte, de armazenamento, de conserto e de reciclagem.
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Vale ressaltar que o desenho industrial, como categoria do direito da propriedade industrial,
refere-se unicamente a natureza estética ou ornamental do produto acabado. E a forma exte-
rior e é distinto dos aspectos técnicos ou funcionais que ele possa apresentar, mesmo que traga
inovacdes JUNGMANN; BONETTI, 2010).

Os desenhos industriais sdo também encontrados na criagido de embalagens, de recipientes e
na apresentacgdo de produtos. Estes, junto com a estratégia de branding da empresa, passam a
ser grandes diferenciais ao criarem o impacto visual desejavel para identificagdo do produto no
ponto de venda (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

Feitas essas observagdes preliminares, no guia pratico Desenho Industrial: O que fazer? Por
que fazer? Como fazer?, do Sebrae/RJ, Dannemann et. al. ratifica que

o registro de desenho industrial protege a forma ornamental pldstica aplicada
a um produto, seja objeto tridimensional, seja um conjunto de linhas e cores
bidimensional, sendo necessdrio que apresente um resultado visual novo e
original, assim como o produto ornamentado possa ser fabricado em escala
industrial (ndo seja uma mera obra de arte) (2008, p. 7).

Ajurisprudéncia nacional, por igual, ja teve a oportunidade de se pronunciar acerca dos requisitos
essenciais para a concessdo de um registro de desenho industrial - verbi gratia trecho da ementa
do acérdio da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal, proferido nos autos da
Apelagio civel n. 2005.51.01.500193-0, de relatoria do juiz federal convocado Marcello Ferreira de
Souza Granado, onde se [& que “um registro de desenho industrial deve apresentar “forma plds-
tica ornamental de objeto que proporcione resultado visual novo e original na sua configuragio
externa, que possa servir de tipo de fabricagdo industrial” (BRASIL, 2012, p. 135).

A jurisprudéncia norte-americana (caso Schwinn Bicycle Co versus Goodyear Tyres & Rubber
Co.), por sua vez, estabelece que, para que um desenho ou design seja merecedor da protecio,
ele deve apresentar uma aparéncia esteticamente prazerosa que nio seja dedicada a fungio
que o objeto exercerd e preencher os requisitos de patenteabilidade (i.e. novidade absoluta e
nio obviedade). Assim, a lei ndo deve proteger designs novos ou originais, mas, sim, o desenho
industrial que alcance os dois critérios de patenteabilidade e que motivem o criador a buscar a
patente para atingir um nivel mais alto de prote¢do; ou em outras palavras, que a lei proteja de
fato aqueles que apresentem inovagdo (SUTHERSUNEN, 2006).

1.9 O que difere um desenho industrial de um desenho artistico?

0 desenho industrial refere-se ao desenho de um produto de fabricagdo replicavel, enquanto
o desenho artistico é uma expresséo estética ndo aplicdvel a fins industriais JUNGMANN; BO-
NETTI, 2010, p. 44).
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1.10 O que é protegido pelo desenho industrial?

O registro de desenho industrial protege a configuragdo externa do objeto e ndo seu funciona-
mento. Essa protecdo tem validade somente nos limites territoriais do pafs concedente - principio
da territorialidade da Convencio de Paris.

Para proteger um desenho industrial por meio de um sistema de registro, é fundamental que
este seja mantido em cardter confidencial. Assim, caso o litigio alcance uma questdo na qual
haja a necessidade de mostrar o desenho a outras pessoas antes do depdsito, serd de suma im-
portancia que o contrato escrito entre as partes litigantes tenha previsto clausulas de sigilo, in-
dicando claramente que o desenho é confidencial. Certamente, em casos em que a exposi¢do do
desenho industrial envolva um vinculo empregaticio, este também serd mensurado na forma
apropriada pelo magistrado JUNGMANN; BONETTI, 2010).

1.11 O que pode ser registrado como desenho industrial?

Como regra geral, para ser registravel, o desenho precisa atender aos requisitos de:

Novidade.
Originalidade.

Utilizagao ou aplicagao industrial.

Figura 5: Exemplos de desenho industrial.

Fonte: CNI
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1.12 O que € uma marca?

O TRIPS Agreement, promulgado pelo Decreto n° 1.355, de 30 de dezembro de 1994, em seu
artigo 15.1, oferece uma definigdo precisa de marca ao estabelecer que

qualquer sinal, ou combinagdo de sinais, capaz de distinguir bens e servigos
de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderd consti-
tuir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes pré-
prios, letras, numerais, elementos figurativos e combinagdes de cores, bem
como qualquer combinagdo desses sindis, serdo registrdveis como marcas.
(MARROCOS, 1994)

Barbosa compara as marcas a “nomes magicos” - “tdo mdgicos que de todas as modalidades
de protecio da propriedade industrial tem sido considerados pelas empresas americanas os de
maior relevancia” (1997, p. 265). O autor ilustra tal assertiva, citando que “64% das empresas
consideraram as [suas] marcas como muito importantes, contra 43% para os trade secrets, 42%
para as patentes, e 18% para os direitos autorais” (1997, p. 265).

Assim, marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptivel, que identifica e distingue pro-
dutos e servicos de outros similares de procedéncias diversas. No Brasil, o registro de marcas
é regulamentado pela LPI, e o responsavel pela sua concessio é o INPI. Ele é vélido por 10 anos
e esse prazo pode ser prorrogado indefinidamente, a pedido do titular, por periodos iguais e
sucessivos. £ importante ressaltar que o registro concedido pelo INPI tem validade apenas no
Brasil JUNGMANN; BONETTI, 2010).

As marcas registradas e, por isso, legalmente protegidas, sdo identificadas com o simbolo ®.

1.13 Quem pode ser titular de uma marca?

Uma marca s pode ser requerida por pessoa fisica ou juridica que exerca atividade licita, efetiva
e compativel com o produto ou servigo que a marca visa a distinguir.

Com o certificado de registro, o titular tem o direito ao uso exclusivo da marca em todo o
territério nacional e pode impedir concorrentes de usar sinais semelhantes que possam
confundir o consumidor. A reprodu¢do nio autorizada da marca pode ser combatida por
meio de agdes judiciais.

O proprietario de uma marca registrada pode autorizar, de forma onerosa ou nio, outras pessoas
autilizd-la, por meio de contratos de licenca. Pode ainda transferir a titularidade do registro ou do
pedido para outra pessoa. O processo de transferéncia também deve ser formalmente requerido
ao INPL

O titular ndo pode impedir que, juntamente com a marca do seu produto ou servigo, os comercian-
tes ou os distribuidores utilizem suas préprias marcas na promogdo e na comercializa¢do, bem
como ndo pode impedir que fabricantes de acessérios utilizem a marca para indicar a destinacio
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do produto. Ele também ndo tem o direito de impedir a citagdo da marca em discurso, obra cienti-
fica ou literdria ou qualquer outra publicagdo, desde que sem conotagdo comercial e sem prejuizo
para seu carater distintivo JUNGMANN; BONETTI, 2010).

1.14 O que pode ser registrado como marca?

O registro de marca destina-se a protecdo de produtos e servigos. A marca, para ser registra-
da, precisa ser distintiva, isto é, ser diferente o suficiente para ser capaz de identificar - sem
ambiguidades - produtos ou servigos de outros semelhantes.

Deve-se lembrar que o registro da marca deve servir para proteger produtos e servigos decor-
rentes da atividade exercida no empreendimento. Essa limitacdo existe para impedir o registro
de marcas por pessoas fisicas e juridicas que queiram somente comercializa-las, isto é, que ndo
pretendam usar as marcas em suas atividades profissionais.

No Brasil, a Lei de Propriedade Industrial ndo inclui protegdo para as marcas sonoras, olfativas,
tacteis e gustativas e nem para trade dress.

Com o advento da internet, nomes de dominio passaram a se constituir em um bem de grande
valia para as empresas estarem presentes no mundo digital, promovendo e vendendo seus pro-
dutos e servigos globalmente. Apesar de geralmente estarem associados ao nome da marca, os
nomes de dominios ndo sdo considerados como marcas e por isso ndo sdo passiveis de registro

no INPI (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

1.15 E o que se entende por indicagoes geogréﬁcas?

E 0 nome dado ao tipo de protecdo, no dmbito da propriedade industrial, que se refere a
produtos que sdo origindrios de determinada drea geografica (pafs, cidade, regido ou
localidade de seu territério) que se tenham tornado conhecidos por possuirem qualidades ou
reputacido relacionadas a sua forma de extracio, de produ¢io ou de fabricagdo. Também se
refere a prestacdo de determinados servicos JUNGMANN; BONETTI, 2010).

Ascensdo preleciona que “a indica¢do geografica seria caracterizada pela reputagdo, uma
qualidade determinada ou outra caracteristica do produto poderem ser atribuidas a origem
geografica” (2009, p. 107).

Dos artigos 176, 177 e 178 da LP], infere-se a classificacdo de indicagdo geografica em duas espécies:
aindicacdo de procedéncia e a de denominagio de origem.

Assim definem os artigos:
Art. 177 Considera-se indicagdo de procedéncia o nome geogrdfico de pats, ci-
dade, regido ou localidade de seu territdrio, que se tenha tornado conhecido

como centro de extragdo, produgdo ou fabricagdo de determinado produto ou
de prestagdo de determinado servigo.
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Art. 178 Considera-se denominagdo de origem o nome geogrdfico de pats, cida-
de, regido ou localidade de seu territdrio, que designe produto ou servico cujas
qualidades ou caracteristicas se devam exclusiva e essencialmente ao meio
geogrdfico, incluidos fatores naturais e humanos (BRASIL, 1996)

Alguns exemplos de indicagdes de procedéncia registradas no INPI, quer na categoria de indi-
cagdes de procedéncia, quer na de denominagdes de origem: Vinhos do Vale dos Vinhedos/RS,
Capim Dourado de Tocantins, Queijo Minas Artesanal do Serro e Carne do Pampa Gatcho.

1.16 Quem pode requerer a indicagao geografica?

A entidade representativa da coletividade que atua na produgdo do bem ou na prestagdo do
servico pode requerer a prote¢do. Quando nio existir pluralidade de entidades, ent3o, o inico
produtor ou prestador de servigo estabelecido na regido pode requerer diretamente a indicagdo
geografica JUNGMANN; BONETTI, 2010).

1.17 O que pode ser protegido pela indicagao geografica?

Tanto o nome da 4rea geografica como o produto ou o servigo produzido na drea delimitada,
sdo passiveis de protecdo por esta modalidade do direito de propriedade industrial. Produtos
protegidos por indicacdo geogréfica (IG) podem ser identificados por selos de garantia de
procedéncia contidos na sua embalagem (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

1.18 Observacoes

Importante observar que, no que tange as marcas, aos desenhos industriais e as indicagdes
geogréficas, sua protegdo ocorre por meio de registros concedidos pelo INPI.

Outra observagio diz respeito ao termo “privilégio”. Muito embora a LPI ndo fagca mengao a esse
termo ou seus derivados, eles poderdo aparecer em petigdes e sustentagdes orais dos advoga-
dos. Isso se deve ao fato de que, no regime da legislagdo anterior positivada pelos Cédigos de
Propriedade Industrial de 1945, 1967, 1969 e 1971, a utilizagdo do termo “privilégio” era frequente.
Por exemplo, no Cédigo de 1945 (Decreto-Lei n® 7.903), encontram-se esses termos nos artigos 79,
82, 16, 17, 22, 23, 39, 40, 64, entre outros. Ligado a isso, Gama Cerqueira explica que o “direito do
inventor, em nossa terminologia juridica, denomina-se privilégio de invencdo; e o titulo que o
comprova é a patente de inven¢do” (1946, p. 220). Estas duas expressdes nio se confundem, pos-
suindo sentido préprio: o privilégio é o préprio direito do inventor em exercer seu direito sobre
sua invengdo; enquanto a patente € o titulo legal de exercicio sobre a invengao.

Em tempo, cabe também frisar que a protecdo patentdria, por si sd, ndo garante que o inventor
ndo enfrentard concorréncia de outros competidores, seja daqueles que legalmente desenvol-
verem novos inventos a partir daquela nova patente, seja daqueles que infringirem o direito
patentdrio adquirido e ilegalmente desenvolverem novos produtos para concorrer no mesmo
mercado (GILBERT, 2006).
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2 Patentes de Invencao e dos

Modelos de Utilidade

2.1 Vantagens proporcionadas por uma patente

A protec¢do de uma invengdo ou de um modelo de utilidade por patente nido é obrigatdria,
todavia, é altamente aconselhavel, dadas as maltiplas vantagens que oferece.

No mundo dos negdcios, obras, conhecimento, invengdes, inovagdes e outras expressdes da
criatividade humana sdo convertidas em propriedade privada e protegidas por lei por meio do
sistema de propriedade intelectual. Como propriedade privada, elas s3o comercializadas como
bens imateriais, chamados de ativos intangiveis.

A difusdo dos conceitos e a utilizagdo dos instrumentos de protecdo da propriedade intelectual
sdo fundamentais para empresas e individuos assegurarem que suas cria¢des, invengdes, obras
artisticas ou literdrias tenham retorno financeiro quando da atividade de comercializagdo desses
ativos JUNGMANN; BONETTI, 2010).

Além disso, no contexto da era da economia do conhecimento, a propriedade intelectual legal-
mente protegida transformou-se em importante ativo para a competitividade das empresas que
desejam otimizar o valor desses bens, no entanto, para atingir esse objetivo, a empresa deve
saber como planejar a estratégia do negdcio, como proteger produtos atuais e futuros, gerando
valor para sua capacidade inovativa. Este processo é de grande valia no desenvolvimento das

nagdes, na medida em que:

+  Valoriza o esfor¢o financeiro e o investimento em capital humano e intelectual utilizado
na concep¢ao de novos produtos ou processos.

«  Confere um direito exclusivo que permite impedir que terceiros, sem o consentimento do

titular da patente de invengdo ou do modelo de utilidade produzam, fabriquem, vendam
ou explorem economicamente a invengdo ou modelos protegidos.
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« Impede que outros protejam o mesmo produto ou processo ou utilizem de meios ou
processos protegidos via patentes.

«  Permite ao titular da patente de invencdo ou do modelo de utilidade aplicar nos produtos
uma mencgdo de que se encontram protegidos de modo a dissuadir potenciais infragdes
(por meio de expressdes “patenteado” ou “patente no.” ou das iniciais “Pat. no.”, “Modelo
de Utilidade no.” ou “M.U. no.”.

« Impede a cépia por terceiros de criagdes que passam a ter valor econémico. Protege os
resultados de pesquisa que sempre envolvem investimento de capital e precisam receber
um retorno financeiro.

+ Incentiva a continuidade da pesquisa financiada pelos resultados anteriores.

+ Protege e premia o inventor.

+  Criaum acervo rico em informagdes tecnoldgicas.

+  Garante a possibilidade de transmitir o direito ou conceder licengas de exploragdo a favor
de terceiros, a titulo gratuito ou oneroso.

«  Favorece o comércio internacional.

+  Estimula novos métodos de produgio.

¢ Aumenta a produtividade.

* Gera as riquezas.

«  Melhora a qualidade de vida.

« Fomenta a faculdade criadora.

«  Aumenta as possibilidades da ciéncia e da tecnologia.
«  Enriquece o mundo da literatura e das artes.

2.2 As diversas especies de invengao

De acordo com o INPI, existem apenas dois tipos de reivindicagGes: as “reivindicagdes de produ-
to”, que se referem a uma entidade fisica, e as “reivindicagdes de processo”, que se referem a toda
atividade na qual algum produto material se faz necessario para realizar o processo. A atividade
pode ser exercida sobre produtos materiais, sobre energia e/ou sobre outros processos - como em
processos de controle.
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Sdo exemplos de categorias de “reivindicagdes de produto”: produto, aparelho, objeto, artigo,
equipamento, maquina, dispositivo, sistema de equipamentos cooperantes, composto, com-
posicdo e kit; e de “reivindicagdes de processo”: processo, uso e método. Para todos os efeitos,
processo e método sdo sindnimos.

Um mesmo pedido pode apresentar reivindicagdes de uma ou mais categorias, desde que ligadas
por um mesmo conceito inventivo.

A primeira categoria de invengdes é constituida pelos produtos. Gama Cerqueira observa
que “produto é um objeto material, um corpo certo, determinado por suas caracteristicas”,
lembrando, logo adiante, que pode consistir “num instrumento, num aparelho, numa ma-
quina” (1952, p. 54).

Essa modalidade de invengdo acha-se contemplada no artigo 42, inciso I, da LPL.

Quando a tecnologia consiste na utilizacdo de certos meios para alcangar um resultado técnico
por meio da agdo sobre a natureza, tem-se a segunda categoria, no caso, uma patente de pro-
cesso ou meio. Assim, o conjunto de a¢des humanas ou procedimentos mecanicos ou quimicos
necessarios para se obter um resultado (aquecer, acrescer um 4cido, trazer o produto a zero
absoluto) serdo objeto desse segundo tipo de patente, previsto no artigo 42, inciso II, da LPI.

A patente de processo da a exclusividade do uso dos meios protegidos na produgéo do resultado
assinalado -, mas ndo d4, necessariamente, a exclusividade sobre o resultado, desde que ele
possa ser gerado por outro processo.

Cabe ressaltar que, nas agdes envolvendo violagdes de patentes de processo, a lei prevé a inversdo
do énus da prova (artigo 42, § 2, da LPI), ou seja, o acusado de infragdo deve provar que seu produ-
to foi obtido por processo de fabricacdo diverso daquele protegido pela patente.

Seguem-se como terceira categoria as invengdes consistentes em combinagdes, ou seja,
sdo protegidas

como uma forma de aplicagdo de meios ou processos conhecidos, pois a
reunido ou associagdo de meios que existiam separadamente constitui, sem
duvida, um novo modo de aplicd-los, para obter o mesmo ou um resultado
diferente (CERQUEIRA, 1952, p. 66).

As invengdes de segundo uso, ou novo uso, consistem na obtencdo de novo emprego para o
mesmo produto, desta vez relacionada a uma aplicacio para fim distinto daquele para o qual o
produto fora inicialmente patenteado.

Para casos farmacéuticos, alguns acérddos de nossas cortes de justica consideram que o segundo

uso pode ser patentedvel desde que: (i) haja uma substancia ja conhecida; (ii) que esta substincia
ja tenha determinado uso; e (iii) que tenha sido inventado um novo uso para a substancia objeto
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da invengdo original, associado a novos adjuntos. Sendo assim, € possivel a presenca dos requi-
sitos de novidade, atividade inventiva e aplicagdo industrial no segundo uso, conforme esclare-
ce o voto da desembargadora federal Liliane Roriz, da 22 Turma Especializada do TRF/22 Regido,
nos autos da Apelagdo Civel n° 2005.51.01.507811-1, como segue:

Assim, neste primeiro aspecto avaliado, penso que ndo é o caso de simples-
mente considerar ndo patentedvel o género “segundo uso”, vez que nem sem-
pre deriva de uma simples descoberta inevitdvel de um novo efeito do medi-
camento, podendo haver novidade, mesmo que a substdncia em si jd integre o
estado da técnica e atividade inventiva, particularmente por causa dos efeitos
surpreendentes e valiosos do novo uso (BRASIL, 2009, p. 55).

Por fim, vale um comentdrio acerca das patentes pipeline tratadas no artigo 230 da LPI.

O pipeline foi o reconhecimento, no Brasil, da patente expedida no exterior pelo tempo que faltar
para que ela expire no pafs de origem. A LPI, no aludido artigo 230, concedeu aos titulares de
patentes e pedidos de patentes estrangeiros, cuja patenteabilidade era proibida sob a égide da
legislacdo anterior, o direito de ainda obter a prote¢io no Brasil mesmo que as tecnologias res-
pectivas jd tivessem sido divulgadas e, portanto, ndo mais atendessem ao requisito da novidade.
A concessdo de patentes pipeline é uma excegdo a regra geral de patentes e funcionou como uma
espécie de “revalidagdo” de patentes requeridas no exterior.

Assim, quem tivesse requerido uma patente em quaisquer dos paises-membros de tratados ou
convengdes ratificadas pelo Brasil e que, na época devida, tinha sua prote¢do vedada entre nds, no
caso de acordo com a Lei n® 5.772/1971, poderia fazé-lo com base no artigo 230 da LPI, desde que
atendidas certas condi¢des, como: (i) até a data do depésito do correspondente pedido brasileiro,
o objeto da patente requerida no exterior ndo tivesse sido colocado em qualquer mercado por ini-
ciativa do titular; (ii) também até a data do depdsito brasileiro terceiros ndo houvessem realizado
sérios e efetivos preparativos para a exploragdo da invengao no Brasil; e (iii) que o referido pedido
brasileiro fosse depositado dentro de um (01) ano a contar da data da publicagdo da LPI Desse
modo, o titular de uma patente no exterior, que reunisse as condigdes previstas na LPI, tinha, de
plano, a patente para a mesma invengio conferida no Brasil pelo prazo remanescente de protegdo
no pafs onde foi depositado o primeiro pedido e limitado ao prazo de 20 anos consignado no artigo
40 da LPL Isso ocorreu a partir do primeiro depdsito no exterior.

2.3 Novidade e estado da técnica

Uma invencdo é considerada novidade quando ndo compreendida no estado da técnica (artigo
11 da LPI).

A defini¢do de estado da técnica é encontrada no paragrafo 1° do artigo 11, consoante com o qual
o estado da técnica é constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao publico antes da data do
depésito do pedido de patente, por descri¢do escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no
Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos artigos 12, 16 e 17, que serdo objeto de andlise
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mais adiante. £ importante notar nessa definicdo que o requisito de novidade deve ser absoluto,
isto é, a invengdo para ser considerada patentedvel hd de ser nova aqui no Brasil e no exterior -
em outras palavras, ndo pertencendo ao estado da técnica aqui e no exterior.

Em seu voto proferido nos autos da Apelagdo Civel n° 519509-7, a desembargadora federal Liliane
Roriz afirma que o estado da técnica trata-se de um conceito legal que estabelece uma ficgdo ju-
ridica, determinando, de forma objetiva, se estd ou ndo presente a novidade, independentemente
de qualquer conhecimento subjetivo que o inventor possa deter sobre alguma anterioridade a
sua criacdo, privilegiando, com isso, o principio da seguranca juridica. Frisa, por fim, que caso o
legislador tivesse estabelecido o critério subjetivo, seria impossivel superar a inseguranca juridica
relativamente aos requisitos de patenteabilidade (BRASIL, 2009b).

2.4 Atividade inventiva

Mais uma vez é a LPI que a define em seu artigo 13 ao declarar que “a invengio é dotada de
atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, ndo decorra de maneira ébvia do
estado da técnica” (BRASIL, 1996).

Por seu turno, técnico no assunto deve ser considerado a pessoa com conhecimentos medianos
sobre a matéria e ndo um grande especialista ou sumidade nessa (IDS, 2005, p. 34). Para Mangin
(1974, p. 46) - que partindo da exegese do artigo 103 da Lei de Patentes dos Estados Unidos -,
técnico no assunto ou profissional do ramo deve:

«  Possuir formagdo profissional geral de todo técnico.
«  Possuir técnica especial no ramo da indistria em que exerce sua atividade.

« Conhecer, nas suas generalidades mais préximas, as técnicas préprias dos ramos da
industria andlogos a sua.

Ter adquirido habilidade e experiéncia profissional de um técnico, que ndo é mais um
principiante no ramo que exerce sua atividade.

«  Ter como capacidade intelectual, aquela que normalmente encontramos nos técnicos de
um ramo particular.

Pela defini¢do do INPI, um “técnico no assunto”, para esse propdsito, é considerado o indivi-
duo ciente nio apenas do ensinamento da invengio em si e de suas referéncias, mas também
do conhecimento geral da técnica a época do depdsito do pedido. Considera-se que o mesmo
teve a disposicdo os meios e a capacidade para trabalho e experimentacio rotineiros, usuais ao
campo técnico em questdo. Pode haver casos em que seja mais apropriado pensar em termos de
um grupo de pessoas, por exemplo, uma equipe de produgdo ou pesquisa. Isto pode se aplicar,
particularmente, em certas tecnologias avangadas, tais como: computadores e nanotecnologia.
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2.5 Como a LPI conceitua a aplicagao industrial?

Em seu artigo 15, a LPI estabelece que “a invencao é considerada suscetivel de aplicagdo indus-
trial quando possa ser utilizada ou produzida em qualquer tipo de industria” (BRASIL, 1996).

Essa defini¢do legal é baseada no artigo 1° (3) da CUP, segundo o qual

a propriedade industrial compreende na mais ampla acepgdo e aplica-se ndo
sé a industria e ao comércio propriamente ditos, mas também as industrias
agricolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais, por
exemplo, vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas, animais, minérios, dguas
mineradis, cervejas, flores farinhas (FRANCA, 1883).
Para Cerqueira a aplicagdo industrial aplica-se “as diversas espécies de invengdes privilegia-
veis, isto €, a inven¢io de novos produtos e a inven¢io de novos meios, inclusive os processos, e
de novas aplicagbes e combinagdes de meios conhecidos para obter-se um resultado industrial”
(1952, p. 104). A aplicacdo industrial, continua ele, “compreende todas as invencdes que podem
ser objeto de explora¢do industrial ou que podem ser empregadas nessa exploragdo visando a
obtencdo de um produto ou resultado” (1952, p. 104).

2.6 O que nao é considerado invengao nem modelo de utilidade

A LPI em seu artigo 10 elenca o que ndo é considerado invengdo nem modelo de utilidade, a saber:
a. Descobertas, teorias cientificas e métodos matematicos.

b. Concepg¢des puramente abstratas.

c. Esquemas, planos, principios ou métodos comerciais, contdbeis, financeiros, educativos,
publicitdrios, de sorteios e de fiscalizagio.

d. Obras literdrias, arquitetdnicas, artisticas e cientificas ou qualquer criagdo estética.
e. Programas de computadores em si.

f. Apresentacdo de informagdes.

g. Regras de jogo.

h. Técnicas e métodos operatdrios ou cirtrgicos, bem como métodos terapéuticos ou de
diagndstico, para aplicagdo no corpo humano ou animal.

i. Otodo ou a parte de seres vivos naturais e materiais biolégicos encontrados na natureza,

ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou o germoplasma de qualquer ser vivo
natural e os processos bioldgicos naturais.
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Nota: “[aJpesar da exclusdo explicita daquilo que é isolado da natureza, o pro-
cesso usado para o isolamento, caso preencha os requisitos de patenteabilidade,
poderd ser patenteado, uma vez que o artigo 18 da LPI, que trata das invengdes
ndo patentedveis, ndo os exclui da protecdo patentdria” (IDS, 2005, p. 26-7).

2.7 As invencoes e os modelos de utilidade nao patenteaveis

Acham-se listados no artigo 18 da LPI, como segue:

a. O que for contrario a moral, aos bons costumes e a seguranga nacional, a ordem e a
saude publicas;

b. As substincias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem
como a modificagdo de suas propriedades fisico-quimicas e os respectivos processos de
obtencdo ou modificagdo, quando resultantes de transformacdo do nucleo atémico; e

c. Otodo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgénicos que atendam aos trés
requisitos de patenteabilidade -novidade, atividade inventiva e aplicagdo industrial- previstos
no artigo 8° e que ndo sejam mera descoberta (BRASIL, 1996).

Em seu paragrafo tnico, o artigo 18 da LPI declara que

para fins desta lei, microorganismos transgénicos sdo organismos, exceto o
todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervengdo
humana direta em sua composi¢do genética, uma caracteristica normalmen-
te ndo alcangdvel pela espécie em condigdes naturais (BRASIL, 1996).

2.8 Quais os requisitos essencias para a concessao de uma patente
de modelo de utilidade?

Acima vimos que, relativamente as invengdes, trés sdo os requisitos: (1) novidade; (2) atividade
inventiva; e (3) aplicacdo industrial.

Além disso, duas condi¢des sdo fundamentais: a suficiéncia descritiva e a clareza e precisdo das
reivindica¢des, sem as quais uma patente nio pode ser concedida (artigos 24 e 25 da LPI).

Os modelos de utilidade também seguem esses requisitos. Tal como nas invengdes, a novidade e a
aplicagdo industrial sdo essenciais, contudo ndo se pautam requisitos da atividade inventiva apli-
céveis as invengdes. Nesse caso, o terceiro requisito dos modelos de utilidade é o ato inventivo.

A definicdo de “ato inventivo” é encontrada no artigo 14 da LPI, segundo o qual o modelo de

utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, ndo decorra de
maneira comum ou vulgar do estado da técnica.
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2.9 Qual a diferenca entre atividade inventiva e ato inventivo?

Como precedente, observa-se a posi¢do da desembargadora federal Liliane Roriz, de que

a atividade inventiva consiste num conjunto de atos humanos em série, que
conduzam a um resultado objetivado, enquanto um ato inventivo consiste
numa intervengdo do engenho humano, para que se atinja o resultado es-
perado, ou seja, o fim objetivado é mais simples, menos sofisticado e menos
custoso que na invengdo (autos da Apelagdo Civel n° 2006.51.01.530252-0, DJ.
17 de novembro de 2009, p. 93).

Outra posi¢do advém do que seria um “passo inventivo”. O IDS (2005) entende que esse pressu-
posto (erfinderischer Schritt = passo inventivo em portugués) tem suas raizes no paragrafo 4° da lei
alem3 de patentes, na redagdo de 1° de abril de 1994, cuja redagdo declara que, para o modelo de
utilidade, se exige que a inovagdo ndo decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica;
encerra a nogao de que do modelo de utilidade também se requer certo grau de inventividade,
contudo em menor proporgdo do que aquele exigido para uma invengio, ou em outras palavras,
pode-se considerar ato inventivo como sendo uma agdo menor da atividade inventiva.

2.10 Qual o prazo de validade das patentes de invengao e de modelo
de utilidade?

Os prazos de validade das patentes de invengdo e de modelo de utilidade acham-se estipulados
no artigo 40 da LPI, in verbis:

Artigo 40 - A patente de invengdo vigorard pelo prazo de 20 (vinte) anos e a
de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da data do
depdsito (BRASIL, 1996).

Excepcionalmente, a fim de que o titular ndo seja prejudicado por um atraso excessivo no pro-
cessamento do seu pedido no INPI, o pardgrafo tnico desse artigo dispde que “o prazo de vigén-
cia ndo serd inferior a 10 (dez) anos para a patente de invencdo e a 7 (sete) anos para a patente
de modelo de utilidade, a contar da data da concessdo, ressalvada a hipdtese de o INPI estar
impedido de proceder ao exame de mérito do pedido por pendéncia judicial comprovada ou por
motivo de forca maior” (BRASIL, 1996).

2.11 Direitos conferidos pela patente

NZo custa repetir que o artigo 6° da LPI é bastante claro ao prever que “ao autor da invengio ou de
modelo de utilidade serd assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade,
nas condigdes por ela estabelecidas” (BRASIL, 1996).
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Entre eles:

a. Direito de propriedade: o artigo 6° da LPI prevé que “ao autor da inven¢io ou de modelo
de utilidade estd assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade,
nas condigdes por ela estabelecidas”.

b. Direito de exclusdo: segundo o artigo 42 da LPI, a patente confere ao seu titular o direito
de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda , vender
ou importar com estes propésitos: I) produto objeto de patente; e IT) processo ou produto
obtido diretamente por processo patenteado.

O direito de exclusdo previsto no artigo 42 da LPI abrange igualmente o direito de coibir a infracio
por equivaléncia.

Da leitura conjunta deste artigo com o artigo 186 da LPI, a tipificacdo dessa modalidade de violagdo é
vaga, podendo levar a controvérsias quanto a sua abrangéncia e quanto as formas de determinagio
da equivaléncia. No entanto, a infracio pode ser melhor percebida a partir do acérdio da 8* Cimara
de Direito Privado do Tribunal de Justica do Estado de Sdo Paulo (Apelagdo n® 994.09.338262-3, de
relatoria do desembargador Caetano Lagrasta), conforme trecho a seguir:

Nesse sentido, pelas conclusdes da pericia, verifica-se que, apesar das alegagées
da autora da agdo principal e de que seu desenho ¢é diferente do utilizado pelas
requeridas, houve contrafacdo por equivaléncia, ou seja, a autora beneficia-se da
caracteristica essencial da tecnologia objeto da protegdo e que ndo foi considerada
no estado da técnica, ou seja, o produto da autora-reconvinda infringe o ponto ca-
racteristico da reivindicagdo independente da patente PI 9914639-8 de titularidade
da co-ré-reconvinte SEB S/A, por equivaléncia, uma vez que as bordas arredonda-
das das superficies de aperto e/ou apoio (ldminas) realizam substancialmente a
mesma fungdo, substancialmente da mesma forma produzem substancialmente o
mesmo resultado que o elemento expresso na reivindicagdo (BRASIL, 2010a).

Vale ainda lembrar que o mero ingresso do pedido de patente nio assegura o direito de exclusivi-
dade, ou mesmo em razdo da precariedade do direito do titular e das peculiaridades do sistema de
patentes, como dispde a jurisprudéncia das cortes brasileiras:

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISAQ TER-
MINATIVA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI 9.279/96. DEPOSITO DO PEDIDO
DE PATENTE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO.1. O simples depdsito do pedido
de patente protocolado no érgdo competente ndo tem o conddo de conferir, de
imediato, os direitos relativos a patente, dentre os quais se destaca o da exclu-
sividade. Precedente desta Camara Civel. 2. Somente apds a efetiva concessdo
da patente pelo INPI o requerente poderd exercer direitos relativos a protegdo
industrial, dentre os quais estd o de postular indenizagdo contra terceiros que
exploraram indevidamente seu invento. A unanimidade de votos, negou-se pro-
vimento ao Recurso de Agravo interposto (BRASIL, 2010c)
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MARCAS E PATENTES - ABSTENCAO DE USO DE PRODUTO CONTRAFEITO
- CAUSA DE PEDIDO FUNDADA EM REGISTRO DE PATENTE JUNTO AO INPI
- Mera expectativa de direito que ndo permite impedir terceiro de explorar
produto similar - Decisdo mantida - Recurso ndo provido.” (BRASIL, 2010d)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MODELO DE UTILIDADE. PEDIDO DE REGISTRO
JUNTO AO INPL Simples expectativa de direito, ndo ostentando a apelante
a protegdo oposta d ré. Precedentes deste Tribunal. Auséncia, outrossim,
do requisito da nova forma exigida pelos artigos 9° e 11 da Lei n. 9.279/9.
Improcedéncia da demanda preservada. APELO IMPROVIDO (BRASIL, 2011).

Direito de indenizagdo: o artigo 44 da LPI assegura “ao titular da patente o direito
de obter indenizagdo pela exploracdo indevida de seu objeto, inclusive em relagdo a
exploragdo ocorrida entre a data de publicacdo do pedido e a da concessdo da patente”
(BRASIL, 1996).

Critérios para a indenizac3o: o artigo 210 da LPI estabelece que

os lucros cessantes serdo determinados pelo critério mais favordvel ao preju-
dicado dentre os seguintes: a) os beneficios que o prejudicado teria auferido se
aviolagdo ndo tivesse ocorrido, b) os beneficios que foram auferidos pelo autor
da violagdo do direito ou c¢) a remuneragdo que o autor da violagdo teria pago
ao titular do direito violado pela concessdo de uma licenga que permitisse le-
galmente explorar o bem (BRASIL, 1996).

Escopo da protegido das patentes: o artigo 41 da LPI estabelece que “a extensdo da pro-
tecdo conferida pela patente sera determinada pelo teor das reivindicagdes , interpretado
com base no relatério descritivo e nos desenhos” (BRASIL, 1996).

Dos crimes contra as patentes: estdo tipificados nos artigos 183 a 186 da LPL.

Excecdes aos direitos patentarios: estdo elencadas no artigo 43 da LPI, a saber: “I- atos
praticados por terceiros ndo autorizados, em carater privado e sem finalidade comer-
cial, desde que ndo acarretem prejuizo ao interesse econdmico do titular da patente”
(exploracéo privada), II- “atos praticados por terceiros ndo autorizados, com finalidade
experimental, relacionados a estudos ou pesquisas cientificas ou tecnoldgicas” (testes
e experimentos), Il preparacio de medicamentos de acordo com prescrigdio médica
para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medica-
mento assim preparado” (farmdcias de manipula¢io), IV- “produto fabricado de acor-
do com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno
diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento” (exaustdo de direitos),
V- “terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem fi-
nalidade econdmica, o produto patenteado como fonte inicial de variagdo ou propagagdo
para obter outros produtos” (uso experimental), VI- “terceiros que, no caso de patentes
relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulagdo ou comercializem um
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produto patenteado que haja sido introduzido ilicitamente no comércio pelo detentor da
patente ou por detentor da licenca, desde que o produto patenteado nao seja utilizado
para a multiplicacdo ou propagagio comercial da matéria viva em causa” (exaustdo de
direitos) e VII- “atos praticados por terceiros nio autorizados, relacionados a invengio
protegida por patente, destinados exclusivamente a producdo de informagdes, dados e
resultados de testes, visando a obtengao de registro de comercializacdo de produto obje-
to da patente apés a expiragdo dos prazos estipulados no artigo 40 da LPI” (BRASIL, 1996).

2.12 Como interpretar as reivindicagoes de uma patente?

Entende-se por reivindicacdes a parte do pedido de patente em que, exclusivamente, sdo descritas
as caracteristicas técnicas do invento cuja patente é pretendida e que se deseja a protegdo. Estas
caracteristicas sdo relativas as particularidades técnicas que constituem o invento, aos modos
pelos quais se combinam na estrutura fisica, quimica ou bioldgica, aos processos e aos métodos de
obtencdo industrial. As reivindicacdes diferenciam as técnicas que se consideram como novidade
das que se encontram abrangidas pelo dominio publico. Devem ser claras, concisas, regidas sem
interrupgdo por pontos, ndo dando margem a indeterminagdes ou generalizagdes.

E ao texto das reivindicacdes que recorre o intérprete para determinar o alcance da patente, seja
no caso da determinaco de uma alegada infracdo, seja na determinago da validade da patente
frente a técnica anterior. Em caso de duvida na interpretagdo do texto das reivindicagdes,
deve o intérprete se socorrer do conteddo do relatério descritivo e dos desenhos que compde
o pedido de patente ou a patente sob consideragdes, segundo o artigo 41 da LPI e, dali, extrair
os critérios e pardmetros para a correta interpretacio das reivindicagdes. Outro fator que deve
ser considerado no momento de interpretar a abrangéncia de uma reivindicagdo reside na
argumentacdo utilizada pelo titular durante o exame de seu pedido ou em algum procedimento
de questionamento da validade de sua patente.

Embora as reivindica¢des devam ser interpretadas com base no relatério descritivo e de-
senhos, isso nio significa que o texto das reivindicagdes deva ser desconsiderado em fun-
¢do de informagdes contidas em outras partes da patente ou que um “conceito inventivo
bésico” deva ser procurado sem que se atenha ao texto das reivindicagdes. Significa que
o relatdrio e os desenhos podem auxiliar na interpretagdo dos termos das reivindicagdes,
as quais, interpretadas dessa forma, determinardo a abrangéncia de protecdo assegurada
pela patente. Apenas em circunstancias muito particulares, deve ser aplicado o conceito
de “infragdo parcial” e desconsiderar-se alguma das caracteristicas de uma reivindicagdo
independente ao determinar-se a existéncia ou ndo de infragao.

Quanto a interpretagdo das reivindicacdes, ainda devem ser consideradas as disposi¢des do artigo
186 da LPI, do titulo dos crimes contra a propriedade industrial, no sentido de que o crime nio é
descaracterizado pelo fato de a violagdo ndo atingir todas as reivindicagdes da patente ou restrin-
gir-se a utilizagdo de meios equivalentes ao objeto da patente. Ainda outros fatores que devem
ser considerados na avaliacdo da extensdo da protecdo assegurada pelas reivindicagdes de uma
patente s3o as disposi¢des do artigo 42 da LPL
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213 E possivel a alteracao do quadro reivindicatorio de uma patente?

Figura-se o entendimento de que, quando as alteragGes se ddo em atendimento a alguma exi-
géncia do INPI, ou como tentativa do requerente para tornar seu pedido patenteavel, aplica-se
o disposto no artigo 36 da LPI. Este artigo determina que podem ser feitas altera¢des no quadro
reivindicatdrio, desde que sejam feitas com o objetivo de cumprir eventuais exigéncias feitas pelo
INPI, n3o podendo, portanto, ultrapassar o limite da matéria inicialmente revelada no relatdério
descritivo. Nesse sentido, vale mencionar trecho do voto da des. federal Liliane Roriz no julga-
mento da Apelagio Civel n° 2005.51.01.507811-1:

Quando as alteragdes se ddo em atendimento a alguma exigéncia do INPI, ou
como tentativa do requerente para tornar seu pedido patentedvel, aplica-se o
disposto no artigo 36 da LPI:

[..]

Destaque-se, ainda, o resultado da ACP n. 2003.510513584, que tramitou pe-
rante o Juizo da 35° VF, que asseverou ser licito ao requerente de pedido de
patente alterar o quadro reivindicatdrio inicialmente apresentado, desde que
ndo ultrapassados os limites do inicialmente revelado no relatdrio descritivo
(BRASIL, 2009, p. 55).

2.14 Quando ha infracao de patente?

O artigo 42 da Lei de Propriedade Industrial confere ao titular da patente o poder de excluir
terceiros que busquem, sem o seu consentimento, produzir, usar, colocar a venda, vender ou
importar: (i) produto objeto de sua patente; ou (ii) processo ou produto obtido diretamente por
processo patenteado.

Por outro lado, hé o conceito de infragdo por equivaléncia (ou infragdo direta), em que mesmo
que uma caracteristica ou elemento de um produto ou processo utilizado por um terceiro nio
autorizado nio corresponder literalmente aos termos de uma dada reivindicagdo da patente,
ainda assim existird infracdo se essa caracteristica ou elemento puder ser considerado como
tecnicamente equivalente a uma caracteristica ou elemento da reivindicago.

H4, ainda, as infra¢des por contribuicdo (ou infracdo indireta) que inclui qualquer ato que, no
entender de um juiz, tenha contribuido para a infragdo da patente, seja de forma material, seja de
forma subjetiva. Tal infracdo é expressamente prevista no artigo 42, § 1° e no artigo 185 da LPL

Além disso, a Lei de Propriedade Industrial prevé os crimes possiveis contra patentes, combatidos
por meio de agdes penais de iniciativa privada e que estdo tipificados nos artigos 183 a 186. Os
crimes contra as patentes serdo caracterizados ainda que a violagdo ndo atinja todas as reivindi-
cagOes da patente ou se restrinja a utilizagdo de meios equivalentes ao objeto da patente.

Importante destacar o intuito da legislagdo de coibir a violagdo da patente para fins econdmicos
seja qual for o tipo de vantagem auferida. Dessa forma, basta a existéncia do objeto da infracao,
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mesmo que hao esteja sendo utilizado, mas adquirido de outro que néo seja o titular da inven-
¢do ou licenciado seu, para tipificar a infragdo.

2.15 Tutela inibitoria

A principal arma processual para combater a infragdo de patente € a tutela inibitdria, que pres-
cinde de dano para ser deferida. Com isso, excluem-se de seu campo cognitivo indaga¢des acerca
do elemento subjetivo, da culpa. A tutela inibitdria é essencialmente preventiva, sempre voltada
para o futuro, destinando-se a impedir a pratica de um ilicito, sua repeti¢do ou continuagio.

Com o advento da tutela antecipada e das tutelas especificas de obrigacdes de fazer, ndo fazer e
entregar coisa (artigos 273, 461 e 461-A do Cédigo de Processo Civil), o sistema processual adquiriu
mecanismos de extrema eficicia prética e procedimental. A Lei de Propriedade Industrial ainda
acrescentou ao arcabouco processual uma previsdo de tutela inibitéria e de remocgao do ilicito
(tutela antecipada), de ordem liminar e especifica para a propriedade industrial, constante nos §§
1° e 2° do seu artigo 209, adiante objeto de comentarios especificos.

Até a edicdo da Lei n° 10.444/2002, que deu nova redagdo ao § 3° do art. 273 do Cédigo de
Processo Civil e acrescentou mais dois pardgrafos a este mesmo artigo (§ 6° e § 7°), muito se
discutia sobre a natureza das tutelas previstas nos dois pardgrafos do artigo 209 da LPI.

Tal diferenciagio, entretanto, sempre foi menos importante, resumindo uma preocupacdo con-
ceitual. As tutelas de urgéncia dos pardgrafos 1° e 2° do artigo 209 da Lei de Propriedade Industrial
podem, atualmente, ser definidas como tutelas inibitérias e de remogio de ato ilicito. Tais tutelas
assumirdo a natureza de tutela cautelar ou antecipada de acordo como foram formuladas no caso

concreto. Sobre o tema, h4, inclusive, precedente do Superior Tribunal de Justiga:

0 deferimento de pedido de sustagdo liminar de violagdo a patente regular-
mente concedida pelo INPI ou de ato que a enseje, de modo a evitar dano
irrepardvel ou de dificil reparagdo, condiciona-se a presenga dos requisitos
previstos no Cédigo de Processo Civil para a concessdo de medida cautelar
ou para a antecipagdo dos efeitos da tutela de mérito, conforme o caso, pois
o art. 209, §1.%, da Lei 9.279/96 apenas garante o direito material do lesado a
suspensdo liminar do ato lesivo (BRASIL, 2005, p. 303).

Se o pedido liminar for uma parcela do pedido de mérito da acdo, ter-se-4 uma tutela antecipada.
Se tratar de medida conservativa de direito, ter-se-4 tutela cautelar. Nao obstante, as tutelas an-
tecipada e cautelar sdo plenamente fungiveis (nos termos do pardgrafo 7° do art. 273 do Cédigo
de Processo Civil), razdo pela qual, se equivocadamente requerida tutela antecipada no lugar de
cautelar, ou vice versa, a tutela de urgéncia adequada a situacdo especifica devera ser concedida.
Fard jus, também, a tutela preventiva contra pratica, repeticdo ou continuidade do ato ilicito.

Além disso, a Lei de Propriedade Industrial dispde claramente como se adquirem os direitos

da propriedade industrial; quais sdo estes direito; e até mesmo que condutas infringem tais
direitos. Desse modo, verificada uma das condutas proibitivas dispostas nos referidos dispo-
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sitivos legais, caracterizado estara o ato ilicito, apto a ser inibido ou removido, inclusive e,
principalmente, mediante deferimento de tutela de urgéncia.

As tutelas inibitdria e de remogdo do ilicito ndo tém o dano como pressuposto. Seu alvo é o ilici-
to. O dano é requisito indispensavel para a obrigacao ressarcitéria, mas ndo para a constituicdo
do ilicito. Se o ilicito independe de dano, h4 de ter uma tutela contra o ato ilicito em si. E sob
esse enfoque que devem ser consideradas as medidas dos pardgrafos 1° e 2¢, do artigo 209 da
Lei de Propriedade Industrial, analisadas e aplicadas de forma sistemdtica com as normas dos
artigos 273 e 461 do Cddigo de Processo Civil. Protegem os direitos de propriedade industrial
e contra atos de concorréncia desleal, ndo exigindo demonstracdo de dano ou até mesmo de
prejuizo especifico.

Nesse contexto, o “justificado receio de ineficacia do provimento final”, previsto no pardgrafo
32 do artigo 461 do Cédigo de Processo Civil, e 0 “dano irreparavel ou de dificil reparacdo”, do
pardgrafo 1° do artigo 209 da LPI, se referem, inevitavelmente, ao justificado receio de que o
ilicito venha a ser praticado ou que tenha continuidade.

A pratica do ilicito é a prépria ineficicia do provimento final preventivo. Como a tutela inibi-
téria, em especial na propriedade industrial, liga-se a tutela preventiva, a impossibilidade de
ser preventiva constitui o préprio dano irreparavel ou de dificil reparagio, se de dano houvesse
aqui de se falar.

Sobre o ponto, afiguram-se os comentdrios de Pereira, segundo o qual

a propriedade industrial liga-se indissociavelmente a tutela preventiva. Nes-
se contexto, ante a estreita ligacdo que se faz entre propriedade industrial e
tutela preventiva, o ‘justificado receio’ previsto no dispositivo se refere ao jus-
tificado receio de que o ilicito venha a ser praticado ou repetido. A prdtica ou
repeticdo do ilicito é a prdpria ineficdcia do provimento final preventivo. [...]
E preciso reconhecer, entretanto, que a auséncia de familiaridade que se tem
com a distingdo entre ilicito e dano leva a doutrina, que se propde a indicar os
contornos do que seria esse justificado receio, a relaciond-lo com a ocorréncia
de dano [...]. Jd, se for para ler a disposicdo do art. 273 do CPC como disciplina
acesséria, em nome de um regime geral de tutela de urgéncia, o “fundado
receio de dano irrepardvel ou de dificil reparagdo”, esse dano irrepardvel ou
de dificil reparagdo serd a ocorréncia do ilicito. Pelo mesmo raciocinio, como a
inibitdria, em especial na propriedade industrial, liga-se a tutela preventiva,
a impossibilidade de ‘ser preventiva’ constitui o préprio dano irrepardvel ou
de dificil reparagdo (2006, p. 184-185).

Tem-se, assim, que o autor de a¢do de inibitdria relacionada aos direitos de propriedade in-
dustrial ndo precisa sequer alegar que a violagdo causara enormes prejuizos para preencher o
requisito do justificado receio. E suficiente que o ato ilicito esteja por ocorrer (ou v se repetir
ou esteja, ainda, ocorrendo). Af o justificado receio. A ocorréncia de danos poderd se prestar a
mero argumento de reforgo.
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Também ndo se pode alegar que os prejuizos causados ao autor podem ser convertidos em
perdas e danos. O pleito indenizatdrio é insuficiente e inadequado. A propriedade industrial
realmente ndo guarda qualquer relacdo com a tutela ressarcitdria. A insuficiéncia da tutela
ressarcitéria no ambito do Direito Industrial decorre de alguns argumentos elementares. Pri-
meiro, porque serd recorrente a insuficiéncia do dano, pois sempre subsistird um beneficio
econdmico, derivado diretamente do ilicito, em favor daquele que praticou a lesdo, corres-
pondente a uma diminuic¢do experimentada pelo titular do direito violado. Com a infragdo, ha
um indevido enriquecimento por parte do infrator as custas da propriedade alheia, enrique-
cimento este que, para ser considerado ilicito, ndo depende da caracteriza¢do de dano, nos
exatos termos do artigo 884 do Cédigo Civil.

Quem se vale de transgressdo de marca e atos de concorréncia desleal por um grande periodo
- como, por exemplo, os free riders - agrega um tipo de valor aos produtos e a prépria empresa
que é dificil de desfazer na tutela ressarcitéria. Depois, é preciso reconhecer que a admissdo da
tutela ressarcitéria, no caso de direitos, ndo patrimoniais é o mesmo que aceitar, por exemplo, que
a indevida utilizagdo de patente seja autorizada mediante o posterior pagamento. Desta forma,
como interpretado pela 62 Cimara Civel do Tribunal de Justica do Estado de Sdo Paulo, Apelagdo
Civel 588003582, dada a natureza do direito ofendido, o prejuizo estd insito na infragdo mesma.
Quando alguém usa em proveito seu a propriedade alheia, esta causando dano ao patriménio do
dominus pelo sé fato de priva-lo de extrair da coisa os proveitos econdmicos que ela pode propor-
cionar. E isso tanto é certo no que diz respeito a propriedade de coisas corpdreas como no atinente
a propriedade imaterial).

O uso prolongado, por parte do infrator, cria, junto ao publico consumidor, uma vinculagio entre
amarca espuria e a legitima ou, ainda, entre os estabelecimentos de origem de uma e de outra. Tal
situacdo, evidentemente, levaria, no minimo, igual espago de tempo e vultosos gastos em publici-
dade e propaganda, para ser revertida. Da mesma forma, a indevida comercializagdo por terceiros
de produtos patenteados, por valores baixos, pois desconsideram os investimentos em pesquisas
e desenvolvimento. Af estariam claros exemplos de presumida “ineficacia do provimento final” e
de danos irreparaveis, ocasionados por uma perda de clientela de dificilima reversio e de aferi¢do
praticamente insusceptivel de prova.

A prova dos prejuizos, nas agdes de perdas e danos, merece, entretanto, espe-
cial referéncia. Esta prova, geralmente dificil nos casos de violagdo de direitos
relativos a propriedade industrial, é particularmente espinhosa quando se
trata de infragdo de registros de marcas, ndo podendo os juizes exigi-la com
muita severidade” (CERQUEIRA, 1982, p. 1.129-1.131).

Em verdade, o que se deve ler nessas posi¢des é a tradu¢do da necessidade de tutela preventiva
da propriedade industrial para o campo dos requisitos da tutela de urgéncia, como ja advertido.

Os tribunais patrios vém pacificando o entendimento de que a simples violagdo de direito de
propriedade industrial gera o dever de indenizar, independentemente da prova do dano. Tal
entendimento, como se observa, coloca o dano como insito a prépria ocorréncia do ilicito, o que
autoriza afirmar que, em se tratando de direitos da propriedade industrial, o dano, na pratica,
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se confunde com a ocorréncia do ilicito. Assim, constatado o ilicito, o dever de indenizar é tido
como uma consequéncia de direito.

Nos termos da doutrina de Goyanes (2007), urge destacar que o artigo 209 invoca dispositivo
que autoriza a reparagdo material se houver ato de violacdo de direito da propriedade indus-
trial, em verdade, restringe a prova do dano a mera configuragio da ocorréncia da falsificacdo.

Insistindo nas fontes disponibilizadas pela Lei de Propriedade Industrial para o fim colimado, a
redacdo do artigo 210 estabelece critérios abrangentes para fixagdo da indenizagdo por lucros
cessantes, tornando claro que, de qualquer forma, a fabricagio e a comercializag¢do de produtos
contrafeitos causa prejuizo. Percebe-se, pela andlise dos dispositivos anteriormente citados,
que a preocupacdo do legislador se focou unica e exclusivamente nos critérios para fixagdo da
indenizagdo, e ndo nos requisitos para cabimento ou nio da indenizagao.

0 entendimento de Goyanes encontra respaldo na jurisprudéncia do Superior Tribunal de Justi-
¢a que muito bem identifica a vulgarizagdo do produto original pelo falsificado e a depreciagdo
da reputacdo comercial do titular do direito de propriedade industrial como os principais fun-
damentos para que a contrafacdo por si sé provoque lesdo passivel de indenizagdo, independen-
te da prova do dano:

Duvida ndo hd, na Doutrina e na Jurisprudéncia (REsp n® 30.582/SP, Rel.
Min. Sdlvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 14/08/1995), de que os
danos materiais apenas sdo devidos se efetivamente comprovados no curso
da agdo de conhecimento. A questdo que aqui se coloca é outra, e estd rela-
cionada a identificacdo, nos casos de contrafacdo de marca, dos elementos
suficientes a comprovagdo da existéncia de danos materiais. A tese, até hoje
sustentada por este Tribunal, é a de que os danos materiais, em tais hipdte-
ses, estdo condicionados a prova de comercializacdo do produto falsificado,
porquanto tal comercializagdo, ainda que de poucas unidades, constitui o
elemento hdbil a gerar dano patrimonial ao titular da marca. Nessa linha,
cite-se os seguintes precedentes: REsp n®. 101.059/RJ, Rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, Quarta Turma, DJ 07/04/1997, REsp n°. 115.088/RJ, Rel. Min. Eduardo
Ribeiro, Terceira Turma, DJ 07/08/2000, REsp n® 101.118/PR, Rel. Min. Sdlvio
de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 11/09/2000 e REsp n®. 316.275/PR,
Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 12/11/2001. Tal entendi-
mento, entretanto, estd a merecer uma evolugdo interpretativa, considerado
o quadro social vigente, e isto por duas razdes. Primeiro, porque é notdria a
enorme extensdo que a prdtica de contrafacdo assumiu em nosso Pars, prin-
cipalmente no segmento de mercado sob andlise (artigos de marroquinaria).
Esse panorama fdtico injusto e pernicioso ndo pode ser ignorado pelo Poder
Judicidrio, sob pena de ndo se cumprir, nesse campo, a almejada pacificagdo
social, representada pela ética e lealdade de concorréncia que devem infor-
mar as prdticas comerciais. Segundo, porque o art. 209 da Lei n°. 9279/9,
em clara exegese, ndo condiciona a reparagdo dos danos materiais a prova
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de comercializacdo dos produtos fabricados, in verbis: “Fica ressalvado ao
prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuizos
causados por atos de violagdo de direitos de propriedade industrial e atos de
concorréncia desleal ndo previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a repu-
tagdo ou os negdcios alheios, a criar confusdo entre estabelecimentos comer-
ciais, industriais ou prestadores de servico, ou entre os produtos e servi¢os
postos no comércio”. O dispositivo autoriza a reparagdo material se houver
ato de violagdo de direito de propriedade industrial, o que, no presente pro-
cesso, constitui fato devidamente comprovado com a apreensdo de bolsas
falsificadas. Nesses termos considerados, a indenizagdo por danos materiais
ndo possui como fundamento a ‘comercializacdo do produto falsificado’, mas
a ‘vulgarizagdo do produto e a depreciagdo da reputagdo comercial do titular
da marca’, levadas a cabo pela prdtica de falsificacdo. De fato, aquele que
estaria disposto a comprar, por uma soma considerdvel, produto exclusivo,
elaborado pelo titular da marca em atengdo a diversos padrdes de qualidade,
durabilidade e seguranga, ndo mais o faria se tal produto fosse vulgarizado
por meio de uma falsificacdo generalizada. Conclui-se, assim, que a falsifica-
¢do, por si s6, provoca substancial redugdo no faturamento a ser obtido com
a venda do produto distinguido pela marca registrada, o que autoriza, em
conseqtiéncia, a reparacdo por danos materiais (REsp 466.761/R], ministra
Nancy Andrighi, RST] v. 185, p. 380).

O reconhecimento dessa idiossincrasia do direito da propriedade industrial pelos tribunais pa-
trios é de extrema relevancia, tendo em vista a grande dificuldade de mensuragio efetiva dos
danos ocorridos em caso de violagdo de marca ou patente, por exemplo.

Dito isso, conclui-se facilmente que, se para efeitos de pedido de ressarcimento, admite-se o
dano como confundivel com a ocorréncia do ato ilicito, impde-se que, para os efeitos do deferi-
mento da tutela de urgéncia na propriedade industrial, também assim se considere. Ressalvado
que esse entendimento serve apenas para corroborar peculiaridade do direito da propriedade
industrial, que o torna intimo da tutela inibitéria do ato ilicito independentemente da discussdo
em tono da ocorréncia do dano. O argumento quer demonstrar que a prote¢do dos direitos de
propriedade industrial necessita da tutela inibitdria para ser efetiva.

O parégrafo 1° do artigo 209 da Lei de Propriedade Industrial expressamente autoriza o magis-
trado a conceder liminar, antes mesmo da cita¢do do réu, para sustar a violagdo ou o ato que a
enseja. A tutela de urgéncia tem por escopo impedir a continuidade da violagdo, enquanto estd
pendente de julgamento o pedido indenizatério que, na pratica, serd sempre cumulado com
pedido de mérito por tutela especifica de obrigacdo de néo fazer (tutela inibitéria). A continui-
dade da violagdo poderia gerar a impossibilidade de o autor ser ressarcido no futuro, diante da
eventualidade de o processo se delongar demasiadamente, aumentando, ainda mais, o débito
do réu e inviabilizando a eficicia da tutela de mérito, especialmente considerando que a tutela
da propriedade industrial é voltada a impedir a ocorréncia do ilicito, sendo a a¢do indenizatéria
uma mera recomposi¢do imprecisa dos danos inevitdveis experimentados até a data da efetiva
inibicdo/remocdo do ato ilegal.
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Por sua vez, o § 2° do artigo 209 da Lei de Propriedade Industrial determina que, nos casos de
reprodugdo ou de imitagdo flagrante de marca registrada, o juiz podera determinar a apreensao
de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a
marca falsificada ou imitada.

Na verdade, as tutelas previstas no artigo 209 tém por finalidade inibir a continuidade da
pratica do ato ilicito, enquanto pendente a a¢do indenizatdria. Esse conceito foi nitidamente
extraido do artigo 461 do Cdédigo de Processo Civil (introduzido pela Lei n° 8.052, de 13 de
dezembro de 1994), que trata das a¢des obrigacionais.

O referido texto legal esclarece que o juiz determinard providéncias que assegurem o resultado
pratico equivalente ao adimplemento da obrigacdo de fazer ou nio fazer, inclusive liminarmente,
caso haja justificado receio de ineficacia do provimento final (§ 3°), inclusive, com a imposicio de
multa didria para o devido cumprimento da tutela (§ 4°). Além disso, poderd, ainda, o magistrado
determinar, de oficio ou a requerimento, as medidas necessarias para efetivagio da tutela espe-
cifica, tais como a busca e apreensdo, a remogdo de pessoas e coisas, o desfazimento de obras, o
impedimento de atividade nociva, além da requisi¢do de forca policial (§ 5°).

Com a entrada em vigor da Lei n° 10.444/2002, tem-se definitivamente o entrosamento dos artigos
273, 461 e 461-A do CPC. Seguem 0 mesmo regime os processos que tém por escopo compelir o réu
a cumprir obrigacdo de fazer e ndo fazer, entregar coisa, podendo haver antecipagdo de tutela em
todos os casos. Estando o juiz munido de poderes significativos (art. 461, §§ 5° e 6°), poderd deferir a
liminar, de modo que, para o réu, pareca mais conveniente cumprir a obrigacdo espontaneamente
do que se sujeitar a atos de pessoas e coisas, como, por exemplo, a busca e apreenséo de bens, a re-
mogao de pessoas e coisas, ao desfazimento de obras, ao impedimento de atividade nociva.

Apesar da quase identidade dos institutos, cumpre relembrar que o artigo 461 da Lei de Ritos
é especifico para as a¢des que tenham por objeto o cumprimento de obrigacido de fazer ou ndo
fazer e de entregar coisa, enquanto o artigo 209 da Lei n® 9.279/1996 trata das a¢des indenizaté-
rias no Ambito da propriedade industrial, nada obstando a cumulagdo de pedidos com base em
ambos os dispositivos legais.

Cumpre ainda ressaltar que o paragrafo 1° do artigo 209 da Lei de Propriedade Industrial ndo
exige a comprovagdo da “verossimilhanga”, mas tdo somente de dano irreparavel ou de difi-
cil reparacdo, sendo o paragrafo 2° silente quanto aos requisitos para a concessdo de busca e
apreensdo, devendo, no entanto a interpretacdo ser sistemdtica com os artigos 273 e 461 do
Cddigo de Processo Civil.

De modo geral, o deferimento de tutela de urgéncia pressupde (i) o relevante fundamento de
direito apto a prevalecer em juizo de probabilidade e verossimilhanga, em sede de cognigdo
sumdria e (ii) o perigo (urgéncia) apto a prevalecer em juizo de ponderacio do mal maior, de-
vendo o julgador analisar se é justificavel, diante dos valores dos direitos em conflito e das
circunstancias do caso concreto, a protegdo do direito do autor mediante a imposi¢do de risco
de prejuizo ao réu.
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Como supravisto, o requisito da urgéncia (perigo) deve ser entendido em consonincia com a
afirmacdo de Didier, “a tutela é urgente quando se estiver diante de uma situagao fatica de risco
ou embaraco a efetividade do direto” (2007, p. 502).

Basta que um direito esteja sendo violado e que a persisténcia dessa violagdo ocasione prejuizo
ao titular ou a efetividade da tutela jurisdicional para que se torne cabivel o pedido de tutela de
urgéncia, que, frise-se, devera ser analisado segundo juizo de ponderagdo do mal maior.

A rejei¢do ndo ponderada de pedido de tutela de urgéncia é imputar apenas ao autor o 6nus do
tempo da instrucgdo processual. O que em geral ndo é compreendido pelos julgadores é que a
rejeicdo da tutela urgente, ou consagracdo da ordinariedade, implica automaticamente a con-
cessdo ao demandado de um beneficio inverso da mesma natureza. Daf a necessidade manifesta
de ponderacio dos riscos envolvidos para as partes, caso a caso.

Com efeito, as duas tutelas previstas no artigo 209 tém por escopo, exatamente, impedir a
continuidade do ato violador até o julgamento do mérito da acdo indenizatdria e apreender
mercadorias, contendo ilicitamente marca reproduzida ou imitada de propriedade de ou-
trem, liminarmente.

Visa-se a protecdo dos direitos de propriedade industrial ou do direito autoral, ndo se exigindo
a demonstragio da probabilidade do dano, mas somente a configuragdo do perigo da prética de
ato provavelmente contrario ao Direito.

Assim, nada impede que o autor busque, além do ressarcimento por perdas e danos causados
pelo ato de violagdo de direitos de propriedade industrial e atos de concorréncia desleal, uma
ordem liminar para que o réu interrompa os atos ilicitos que vem praticando.

A prépria Lei da Propriedade Industrial abre oportunidade para a tutela adequada dos direitos por
ela protegidos, ao dispor, no seu artigo 207, que, “Independente da agio criminal, o prejudicado
poderd intentar as agdes civeis que considerar cabiveis na forma do Cédigo de Processo Civil”
(BRASIL, 1996).

A antecipacio da tutela inibitéria é imprescindivel. A inibitéria sem a possibilidade de liminar é
uma cominatdria relativamente aprimorada. E pacifico o entendimento em nossos tribunais su-
periores acerca da importincia da antecipacdo de tutela, que ndo busca prejudicar diretamente
a manutengdo da atividade do infrator, mas tdo somente inibir a permanéncia da contrafragio.
Veja-se, por exemplo, recente julgado do Superior Tribunal de Justica (STJ):

a. A antecipagdo de tutela, nos moldes do disposto no artigo 273 do Cédigo de Processo
Civil, constitui relevante instrumentdrio de que dispde o magistrado para que, existin-
do prova inequivoca e verossimilhanca das alegagdes, dentro de seu prudente arbitrio,
preste tutela jurisdicional oportuna e adequada que, efetivamente, confira protecio ao
bem juridico tutelado, abreviando, ainda que em caréter provisdrio, os efeitos praticos
do provimento definitivo.
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b. A decisdo recorrida reconheceu expressamente que “uma primeira analise das embala-
gens dos sabonetes comercializados pelas partes permite constatar a existéncia de uma
grande semelhanca no conjunto visual dos produtos, a qual tem inegével potencial de le-
var a confusdo, induzindo o consumidor a adquirir um pelo outro”, e, portanto, limita-se a
impor a ré, no prazo de 90 dias, alteragdes nas embalagens de sua nova linha de sabonetes.
A providéncia liminar, ademais, em carater provisdrio, ndo tutela a marca, mas sim faz
cessar a possivel concorréncia desleal, evitando eventual utilizagdo indevida de elementos
que tém fungdo “para-marcdrias”, que a doutrina denomina “Trade Dress”.

c. Destarte, como o artigo 209, § 1°, da Lei 9.279/96 expressamente prevé a possibilidade de
0 juiz, em casos de violagdo de direitos de propriedade industrial ou prética de atos de
concorréncia desleal, “nos autos da prépria agdo, para evitar dano irreparavel ou de dificil
reparagdo, determinar liminarmente a sustagdo da violacdo ou de ato que a enseje”, a revi-
sdo da decisdo recorrida encontra ébice intransponivel na Simula 7/STJ (Recurso Especial
n® 1.306.690/SP (2011/0245390-4), relatoria do ministro Luis Felipe Salom3o).

A andlise de infracdo de uma patente exige a comparagdo do objeto ou bem tido como o infrator
com a descrigdo das reivindicagdes da patente, estando o ilicito caracterizado se objeto ou bem
estiver, desautorizadamente, enquadrado no escopo das ditas reivindicagdes.

A produgdo de provas pode se restringir a mera comprovagdo do ilicito. Como dito, a tutela
inibitéria independe do dano. Provas documentais, testemunhais e periciais prestam para tal
fim, sendo esta altima, fundamental para o perfeito deslinde do caso.

Em regra, tais agdes sdo de competéncia da Justica Estadual Comum, em suas varas especializadas
para assuntos, envolvendo marcas e patentes ou, residualmente, as varas civeis.

O prazo prescricional para as a¢des inibitdrias ja foi um ponto controvertido na jurisprudéncia,
mas atualmente é pacifico no Superior Tribunal de Justica que o prazo é de dez anos (AgRg no
REsp 981.004, publicado no DJ, de 26 de dezembro de 2007, e REsp 418.580, publicado no DJ, de
10 de marco de 2003).

A agdo inibitdria autoriza a cognicdo e a execugdo no mesmo processo, afastando-se, assim, da
mera acdo condenatdria e mais ainda da declaratdria.

Sua sentenca, portanto, a luz do artigo 461 do Cdédigo de Processo Civil, possui natureza
mandamental e executiva lato sensu, sem qualquer necessidade de execugio diferida.

2.16 Tutela ressarcitoria

Historicamente, a tutela ressarcitdria era o caminho tnico para a propriedade industrial. Hoje,
o ressarcimento cedeu espaco as tutelas preventivas e especificas, especialmente no ambito do
Direito Industrial.
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Isso ndo diminuiu a importincia do ressarcimento a propriedade industrial, pois mesmo com a
prevaléncia da tutela preventiva, nem sempre se conseguird inibir o ilicito que ndo se manifestou.
E é essa parte do ilicito que nio foi inibida e se transformou em dano, prejuizo, é material para a
tutela ressarcitdria.

Nos termos do artigo 225 da LPI, o prazo prescricional para o ajuizamento de tais agdes é de
cinco anos, podendo o pedido de ressarcimento englobar danos materiais (danos emergentes e
lucro cessantes) ou morais.

Entende-se possivel a antecipagdo da tutela quanto ao pagamento das perdas e danos nas acdes
ressarcitdria por contrafacdo, em atengdo ao “volume dos prejuizos experimentados” e eventual
“situacdo de pendria financeira da empresa lesada”.

A tutela ressarcitdria tem o dano como pressuposto, consonante com os principios do Direito
Civil Brasileiro, e disso resulta a necessidade de produgdo de provas nesse sentido, especial-
mente para o célculo do quantum eventualmente devido, nos termos do artigo 210 da Lei de
Propriedade Industrial.

O referido artigo estabelece os critérios para determinar o valor da indenizagdo que deve
ser o mais favoravel ao autor e escolhido, de preferéncia, na peca inicial. Caso a avaliagio do
critério mais favoravel seja impossivel quando da apresentagdo da agdo, nada impede que o
autor elabore pedido genérico, com base no inciso II do artigo 286 do Cédigo de Processo Civil
(“quando ndo for possivel determinar, de modo definitivo, as consequéncias do ato ou do fato
ilicito” (BRASIL, 1973)).

Entretanto, no que tange a culpa, a teoria geral pura da responsabilidade civil foi mitigada pelas
peculiaridades préprias da propriedade industrial. Com efeito, verifica-se a culpa presumida do
contrafator, posto que ndo se pode autorizar desconhecimento de dados oficialmente publicados
pelo INPI, ou mesmo quando a marca é notoriamente conhecida.

Sob a égide da do artigo 209 da Lei de Propriedade Industrial, a melhor doutrina entende que a culpa
é inre ipsa e se materializa no mero uso indevido do bem intelectual. Tal entendimento, a propdsito,
advém do Superior Tribunal de Justica, como ja verificado acima no titulo sobre agdo inibitéria.

A sentenca pode determinar um ressarcimento com forma especifica ou pelo equivalente, em
que aquele se propde a reparar o dano independentemente do lesado receber um equivalente
em pecunia, correspondente ao valor da lesdo, ou seja, reconhecidos a culpa, o dano e o nexo de
causalidade, impde-se a necessidade de reparagao.

Ao passo que na forma equivalente, o valor se extrai mediante afericdo do quantum necessario
a justa recomposicao.
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2.17 Acao de nulidade de patente

A agdo de nulidade podera ser proposta a qualquer tempo da vigéncia da patente pelo INPI, ou
por pessoa com legitimo interesse, conforme artigo 56 da LPI. E importante notar que, a prin-
cipio, a apresentagdo da a¢do de nulidade contra o titular de uma patente, em rito ordinario,
ndo suspende os efeitos dos direitos dessa patente, entretanto é facultado ao juiz determinar a
suspensdo dos direitos da patente, cumpridos os requisitos processuais préprios.

Nesse sentido, é possivel a antecipacio de tutela pleiteando a suspensio dos efeitos da patente,
sendo necessaria a expedicdo de mandado ao INPI para que, efetivamente, suspendam-se os
efeitos do registro da patente. Trata-se de uma suspensdo proviséria dos efeitos da patente,
até ulterior decisdo. E preciso notar que a suspenséo dos efeitos do registro ou patente, como
decretagdo proviséria e antecipada de nulidade, retira do entdo titular todas as prerrogativas
préprias da titularidade do registro.

A produgio de provas, nesse caso, se faz necessdria, especialmente prova pericial, que demons-
tra, sob um ponto de vista técnico, as peculiaridades sobre a patente objeto da lide, verificando
a presenga dos requisitos necessarios para a concessdo de uma patente, para ajudar no conven-
cimento do magistrado.

Nesse sentido, vale mencionar o acérdido da Remessa ex oficio na Acdo Civel n. 0507120-
92.2005.4.02.5101 (2005.51.01.507120-7), proferido pelo desembargador Messod Azulay Neto da
2* Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 22 Regido:

Ementa: REMESSA NECESSARIA - PROPRIED DE INDUSTRIAL - NULIDADE
DE PATENTE DE INVENCAO - FALTA DE REQUISITOS BASICOS - REMESSA
DESPROVIDA.

I - A prova pericial ndo deixa divida de que a patente em questdo carece de
requisitos bdsicos, como novidade e atividade inventiva, havendo nos autos
farta prova documental confirmando a semelhanga com outras jd registra-
das, bem como com produtos em oferta no mercado produzidos por terceiros.
II - Remessa Necessdria desprovida.

Acdrdao: Vistos e relatados os presentes autos em que sdo partes as acima in-
dicadas, decide a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal
da 2a. Regido, por unanimidade, negar provimento a Remessa Necessdria, na
forma do voto do Relator (DJ 03/05/2012, pp. 149-150).

O caput do art. 57 da LPI estabelece que o INPI intervird no feito, quando nao for o autor da acio.
Observa-se que a lei ndo inclui o INPI no pélo passivo nas agdes de nulidade, quando a autarquia ndo
figura como autor. Cabe observar, também, que o prazo para resposta do réu titular da patente serd
de 60 dias (artigo 57, § 1%, da LPI).

A sentenca da acdo de nulidade que confirmar eventual tutela antecipada é provisoriamente
executiva, e eventual apelacdo interposta tera efeito apenas devolutivo.
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Importante destacar que, apenas a sentenga, ou tutela antecipada, que acolhe a nulidade da
patente ou registro é suscetivel de adquirir eficicia erga omnes, ndo limitada as partes litigantes,
podendo, inclusive, atingir terceiros.

218 ArguigSo de nulidade de patente como matéria de defesa em
acao autonoma de infragao

O artigo 56, paragrafo primeiro, da Lei da Propriedade Industrial, possibilita ao réu da agdo de
infragdo arguir incidentalmente a nulidade, como matéria de defesa, nos autos dessa mesma
acdo de contrafacio.

Se for arguida a nulidade da patente como matéria de defesa no juizo estadual, a providéncia
mais correta serd fazer-se a citagdo do INPI e remessa dos autos a Justica Federal, nos termos
do 57 da LPL

A questdo levantada em alguns julgados, em especial, 0 acérddo do Recurso Especial n® 1.132.449/
PR, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, é se o juizo estadual teria a competéncia para apreciar e
julgar essa alegacdo incidental de nulidade apresentada pelo réu, como matéria de defesa, nos autos
da agdo de contrafacio, ou se o réu teria necessariamente que propor uma agio prépria de nulidade
da patente, perante a Justica Federal, e aguardar o julgamento dessa acdo de nulidade, para utilizar
esse argumento de defesa naquela agdo de infragdo de patente.

Nesse acérdio de 13 de margo de 2012, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justica con-
siderou que o juizo da acdo de violagdo de patente “nido poderia reconhecer incidentalmente a
nulidade de uma patente”. Haveria que se ter uma ag¢do de nulidade, proposta perante o juizo
competente, que, pelo artigo 57 da Lei da Propriedade Industrial, é a Justica Federal.

Ainda que a lei preveja, em seu art. 56, §1°, a possibilidade de alegagdo de
nulidade do registro como matéria de defesa, a melhor interpretagdo de tal
dispositivo aponta no sentido de que ele deve estar inserido numa agdo de
discuta, na Justica Federal, a nulidade do registro. Néo faria sentido exigir
que, para o reconhecimento da nulidade pela via principal, seja prevista uma
regra especial de competéncia e a indispensdvel participagdo do INPI, mas
para o mero reconhecimento incidental da inviabilidade do registro ndo se
exija cautela alguma. Interpretar a lei deste modo, como bem observado pelo
i. Min. Direito, equivaleria a conferir o registro perante o INPI uma eficdcia
meramente formal e administrativa.

Importante observar também que essas consideragdes ndo inviabilizam, de
modo algum, o exercicio de eventual direito do réu, aqui recorrido, de utilizar
o produto alegadamente contrafeito, caso seu registro seja de fato nulo. Basta,
para tanto, que ele proponha, perante a Justica Federal, a competente agdo de
nulidade requerendo, conforme o caso, antecipagdo dos efeitos da tutela pre-
tendida. Assim, seu comportamento seria licito na origem e protegido, portan-
to, ab initio, por uma tutela de urgéncia emanada da autoridade competente.

2 Patentes de Invencdo e dos Modelos de Utilidade 53



Nessa hipdtese, todo o peso de demonstrar a viabilidade de concessdo da tute-
la antecipada recairia sobre o suposto contrafator, ou seja, sobre a parte que
pretende atuar de maneira contrdria ao registro formalmente expedido. Seria
ele, portanto, que teria de demonstrar a verossimilhanga de suas alegagées e
a prova inequivoca de seu direito. Se as provasse, todo o investimento que fez,
posteriormente, no desenvolvimento e comercializagdo do produto suposta-
mente contrafeito estaria protegido.

Na situagdo dos autos, tudo se inverteu. A recorrida, em lugar de obter prévia
protecdo, investiu em seu ilicito criando um fato consumado. Vale dizer, pra-
ticou um ato que, ao menos formalmente, teria aparéncia ilicita (porque con-
trdrio ao registro concedido pelo INPI) e, a partir disso, considerdvel parcela
de seu faturamento passou a depender da venda do produto aparentemente
contrafeito. Tal atitude transferiu ao titular do registro do desenho industrial
todo o peso de requerer uma antecipagdo de tutela, tendo ele, que a priori
seria vitima da contrafagdo, de comprovar a verossimilhanga de seu direito,
a intensidade de seu prejuizo e assim por diante. O fato consumado criado
pelo recorrido estabeleceu, inclusive, um receio adicional ao julgador, jd que
deferir liminarmente a busca e apreensdo dos bens indevidamente copiados
poderia gerar prejuizos incomensurdveis a ré, com a paralisagdo de sua pro-
dugdo, reflexos na geragdo de empregos e assim por diante. Todas essas con-
sequéncias, conquanto parecam graves, foram geradas pela prépria ré que,
mesmo diante de um registro vigente no INPI (ainda que irregular), optou por
simplesmente copiar o produto em lugar de buscar protegdo judicial prévia a
sua conduta. Ndo ¢ assim que tem de se comportar o sistema em um Estado
Democrdtico de Direito.

A discussdo sobre a validade de um registro de marca, patente ou desenho in-
dustrial, nos termos da Lei, tem de ser travada administrativamente ou, caso
a parte opte por recorrer ao judicidrio, deve ser empreendida em agdo propos-
ta perante a Justica Federal, com a participagdo do INPI na causa. Sem essa
discussdo, os registros emitidos por esse Grgdo devem ser reputados vdlidos e
produtores de todos os efeitos de direito.

Destarte, ao reconhecer a invalidade de um registro incidentalmente, o TJ/PR
violou a regra do art. 57 da LPI (BRASIL, 2012b).

Como se observa, o acérddo do Superior Tribunal de Justica tirou a eficacia do artigo 56, § 12, da
Lei da Propriedade Industrial, ou seja, eliminou a possibilidade de o réu de uma acio de infragdo
de patente se defender, nesses autos da agio de violago, alegando exclusivamente que a patente
em questdo é nula.

Segundo o entendimento dessa terceira turma do STJ, a nulidade da patente sé poderia ser

arguida, como matéria de defesa, na agdo de violagdo de patente, caso o réu também ajuizasse
uma agdo prépria, de nulidade dessa patente, perante a Justica Federal.
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Além da propositura da agdo de nulidade da patente, o acdrddo ainda menciona a necessidade
de o réu da agdo de contrafagdo requerer e obter uma antecipagdo dos efeitos da tutela junto
a Justica Federal, para que os efeitos da patente alegadamente violada sejam suspensos. Nesse
sentido, somente apds (e se) essa antecipacdo de tutela fosse concedida pelo juizo federal, a de-
fesa na acdo de infragdo de patente, tendo por base a nulidade da patente, estaria devidamente
fundamentada, de modo que poderia ser exercida.

0 acdérdao anterior, apesar de apresentar um nobre intuito de preservar e valorizar os direitos
patentdrios, que, como ja dito, sdo concedidos a seus titulares apds exame de mérito realizado
pelo INPI, pode acabar por cercear a defesa daqueles acusados de violarem patentes.

2.19 Acao de adjudicagao de patente

A agdo de adjudicagdo é cabivel nos casos de um registro que foi originalmente requerido por
outra pessoa que ndo o verdadeiro autor ou por um legitimo herdeiro, sucessor ou cessiondrio.
Assim, a lei faculta ao autor a adjudicagio, ou seja, a determinagio, por meios judiciais, da trans-
feréncia da titularidade do registro.

Os artigos 49 e 166 da LPI permitem, como alternativa a agdo de nulidade, a adjudicacgdo de
registro de marca ou de patente que tenham sido indevidamente concedidos a outrem.

Para o caso de patente, se prevé, no artigo 49, que, “no caso de inobservancia no art. 6° (patente
obtida em contrariedade a lei), o inventor poder4, alternativamente, reivindicar, em agdo judicial
aadjudicagdo da patente.” Disposi¢des similares constam para desenhos industriais (art. 112, § 22)
e para marcas (art. 166).

As previsdes outorgam ao titular de uma marca, desenho industrial ou patente, ilegalmente regis-
trado por terceiro, além da simples anulagio deste registro legitimo, a possibilidade de adjudicagdo
direta, requerendo que o Poder Judicidrio determine a seu favor a transferéncia forgada.

Para que se peca a adjudicacdo, é preciso comprovar que o adjudicante era titular de direito de
pedir patente; no curso da pretensio se apurara se o autor nio teria perecido de tal direito, por
abandono ou perempg¢io ou outra razio de direito. Quem deixa sua invengio cair no dominio co-
mum, ou a abandona de forma a permitir a ocupacio licita por terceiro, adjudicacdo ndo havera.
Poderd, certamente, ter o direito de anular o privilégio concedido a quem nio for autor; perante
o0 que também for autor, terd o direito do artigo 45 da LPL

A agdo de adjudicacdo prevista na atual Lei de Propriedade Industrial (as leis anteriores ndo aco-
lhiam essa hipdtese), que em nada se assemelha ao instituto da adjudicagdo do Direito Civil, é
cabivel também na a¢io de nulidade de registro de marca (art. 166'), sempre que, na aquisi¢do de
tais direitos, o adquirente tiver agido com ma-fé (ver comentdrios ao art. 166). Portanto, essa agio
tem por objetivo integrar, na propriedade da patente, aquele que teve esse direito preterido por

1“Art. 166 - O titular de uma marca registrada em pais signatario da Convengao da Unido de Paris para Protegado da Propriedade Industrial podera,
alternativamente, reivindicar, através de agao judicial, a adjudicagao do registro, nos termos previstos no art. 6° septies () daquela Convengao.”
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terceiro. Tal disposicdo legal ja teve aplicagdo no acérddo uninime da 1* Turma Especializada do
Tribunal Regional/2? RegiZo, proferido nos autos da apelagdo civel n° 2000.02.01.048903-0, de cuja
ementa sdo reproduzidos os principais trechos:

Processo Civil. Propriedade Industrial. Competéncia da Justica Federal ape-
nas para a agdo de adjudicagdo de patente. Incompeténcia da Justica Fede-
ral quanto ao pedido de indenizagdo por supostas perdas e danos e quanto a
reconvengdo, por serem demandas entre particulares. Nulidade da sentenca
rejeitada. Agravos retidos desprovidos. Pedido de adjudicacdo de patente PI
por empresa em face do depésito por ex-empregado menos de um ano apds a
cessagdo do contrato de trabalho.Indiscutiveis a patenteabilidade do invento
e a autoria por parte do réu. Pesquisas ligadas a matéria objeto do contrato
de trabalho, valendo-se o réu de know-how obtido pelos anos de relagdo entre
as partes. Continuagdo das pesquisas nos laboratdrios na UFPR, onde o réu é
professor de pés-graduacdo. Partilhamento da titularidade da patente como
solugdo mais justa para a hipdtese. Aplicagdo de regras do CPI e da LPL. Provi-
mento em parte do apelo.

Competéncia da Justica Federal para a acdo de adjudicacdo da patente, em face da presenca
obrigatdria do INPI, por estar em discussdo a efetividade de ato administrativo e depender da
autarquia registradora o atendimento a qualquer decisdo judicial. Aplicagdo do artigo 109, I, da
Constituicdo da Republica Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988 (DJ-2, de 5 de julho de
2006, p. 164).

Releva notar ainda no precedente que o TRF/2? Regido desprezou a exce¢do de incompeténcia
da Justica Federal arguida pelo réu em favor da Justica Estadual, por entender obrigatéria a
presenga do INPI nesse tipo de agdo.

2.20 Cumulagao de pedidos de nulidade, inibitorio e ressarcitorio
ou suspensao por prejudicialidade externa?

Em uma acdo de nulidade em que se obtém uma liminar para suspenséo do registro, ou mesmo
na sentencga que confirme eventual liminar, essa suspensao, por si s, ndo impde uma obrigacdo
de abstencdo do direito do réu a patente questionada. Sendo assim, quando hé pretensdo também
de inibicdo de uso, é necesséario cumular a acdo de nulidade com uma inibitéria. Nesses casos, se
quer, além de anular o registro ou a patente, obter uma ordem, a ser passivel de confirmacio no
comando do final da sentenca, para que o demandado abstenha-se de usar a patente em discussdo.

Entretanto, a interpretacdo do artigo 109, I, da Constituigdo Federal, indica a possibilidade de
curso paralelo e auténomo da a¢do de nulidade e da agdo de infragdo envolvendo uma mesma
situagdo de conflito, na grande maioria das vezes entre partes idénticas, com consequéncias
devastadoras, dando azo a situagdes de extrema inseguranga juridica, como a condenagio (com
possibilidade de transito em julgado) a indenizar por violagdo a um direito futuramente des-
constituido, com eficécia erga omnes e ex tunc (artigo 167 da LPI).
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A jurisprudéncia do Tribunal Regional Federal da 2* Regido possui acérddos os quais admi-
tem a cumulagdo dos pedidos supramencionados, como se constata nos seguintes julgados:
Agravo Interno em Al n° 2010.02.01.016597-7; Embargos de Declaragdo em Apelagdo Civel n°
2003.51.01.505422-5; Apelagdo Civel 2003.51.01.504309-4; Apelacdo Civel n® 2005.51.01.519383-0;
Apelagdo Civel 2001.51.01.531835-9; Apelacdo Civel n® 1998.51.01.026605-8; Apelagdo Civel
2001.51.01.531835-9.

Caso as agdes sejam ajuizadas separadamente, deve-se analisar qual a influéncia uma decisao
proferida em uma delas tera sobre a outra. Na hipdtese de o réu de uma agdo de infragdo ter
também proposto, posteriormente a esta, uma agdo autdénoma de nulidade, alegando os mes-
mos argumentos de nulidade por ele utilizados na sua defesa na agdo de infragio, fica caracteri-
zada a existéncia de uma mera questdo prejudicial, condicionante do mérito. Nesse sentido, fica
clara a necessidade de suspensdo da agdo do pedido auténomo de nulidade. Tal entendimento é
fundamentado no artigo 265, IV, “a”, do Cédigo de Processo Civil, e a doutrina e a jurisprudén-
cia denominam essa situagdo de “Suspensdo por Prejudicialidade Externa”. Nesse sentido ja se
posicionou o Superior Tribunal de Justica:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL -
PATENTE - PREJUDICIALIDADE EXTERNA VERIFICADA - APLICAGCAO DO
ART. 265, IV, DO CPC E DO ART. 56, § 1°, DA LEI 9279/96 - SUSPENSAO DO
PROCESSO - NECESSIDADE - Prejudicialidade decorrente da possibilidade de,
em um processo extrinseco ao presente, ser reconhecida a nulidade da patente
em que se funda o objeto principal da lide (agdo ordindria n.* 1998.01.1.012867-
9da 2¢ Vara Civel da Circunscricdo Judicidria do Distrito Federal e acdo de nu-
lidade de patente n.2 2003.510.1518241-0 da 39.2 Vara Federal do Rio de Janeiro)
- PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO - SUSPENSAO DO
EXAME DO SEGUNDO RECURSO ESPECIAL (RSTJ, vol. 206, p. 346).

Entende-se que a suspensio do pedido de agdo autébnoma de nulidade de patente feita posterior-
mente deve ser decretada pelo juiz quando uma questio condicionante do mérito dessa agdo ja
esteja presente em um processo anterior, ao que serd suspenso, a fim de se evitar a existéncia de
decisGes contraditdrias. Caso haja interesse de tornar a nulidade arguida como matéria de defesa
em préprio mérito da agdo, torna-se necessario observar o pedido declaratdrio incidental discipli-
nado no artigo 5° do C4digo de Processo Civil.

2.21 Licenga compulsoria

A sec¢do III do capitulo VIII da LPI, nos artigos 68 e seguintes, regulamentam tal instituto
que pressupde, em sintese, que terceiros podem requerer licenca compulséria, quando o
fundamento para tal for abuso - de direitos ou de poder econdmico - praticado pelo titular
no exercicio dos direitos da patente.

A exemplo das a¢des de adjudicagdo, a acdo que atribui ao autor a licenga compulsdria também

tem natureza constitutiva, assim, é licito ao juiz constituir o autor na titularidade provisria da pa-
tente reivindicada de licenga compulséria.
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Também é possivel cumular uma inibitdria, para evitar que o titular demandado continue se
valendo da patente reivindicada.

Sob razdes legitimas, o licenciado devera iniciar a exploragdo do objeto da patente no prazo de
um ano da concessdo da licenca, admitida a interrupgdo por igual prazo. O titular podera re-
querer a cassagdo da licenga quando ndo cumprido o dever de o licenciado iniciar e prosseguir
a exploragdo. Ao contrario do que ocorre com as licengas voluntdrias, o licenciado ficard sempre
investido de todos os poderes para agir em defesa da patente (art. 74).

0 pedido de licenca compulséria devera ser formulado mediante indicacdo das condi¢des oferecidas
ao titular da patente: preco, prazo, condi¢des de pagamento, entre outros.

Apresentado o pedido de licenga, o titular deve ser intimado para manifestar-se no prazo de
60 (sessenta) dias e, caso ndo haja sem manifestagdo, serd considerada aceita a proposta nas
condi¢des oferecidas.

2.22 Caducidade da patente

O artigo 80 da LPI dispde acerca da caducidade de patentes, ao passo que o artigo 142, III,
regulamenta no que tange as marcas.

Basicamente, marcas e patentes caducam pelo desuso ou pelo abuso injustificado no uso do
bem incorpdreo.

Importante ressaltar a obrigatoriedade da concessio de licenga compulséria anteriormente a
declaracdo de uma caducidade.

A caducidade por falta de uso, o exercicio abusivo dos direitos decorrentes da patente ou ainda
a pratica, por meio da patente, de abuso de poder econdmico sé poderdo acarretar a caducida-
de se baseada nessa falta de uso ou abuso, ja foi concedida licenca compulséria nos termos do
artigo 68 e, cumulativamente, a situa¢do no foi saneada em dois anos da concessio da licenga.

O pedido de reconhecimento de caducidade é feito administrativamente perante o INPI e, caso
o titular discorde do reconhecimento, intentard uma acdo de anulacdo de ato administrativo,
conforme capitulo anterior.

2.23 Crimes contra a propriedade industrial

Sdo crimes que protegem a atividade criadora das pessoas, fruto do seu intelecto, o que, indis-
cutivelmente, possui reflexo patrimonial. A protecdo constitucional encontra-se prevista no
artigo 216 da Constituicdo Federal.

A quase totalidade dos crimes contra a propriedade imaterial é de acdo exclusivamente privada,
devendo ser movida pela parte ofendida. Excetuam-se os delitos cometidos em prejuizo de entida-
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des de direito publico, autarquias, empresas publicas, sociedades de economia mista ou fundagdes
instituidas pelo poder publico e, em alguns delitos, de violagdo de direito autoral, conforme dis-
posto no artigo 186 do Cédigo Penal. Na Lei de Propriedade Industrial, hd apenas o delito previsto
no artigo 191 (crime cometido por meio de marca, titulo de estabelecimento e sinal de propagan-
da). Para todos os delitos, de agdo privada ou publica, reserva-se o procedimento penal comum.

Para propositura de a¢do penal baseada em crime contra a propriedade intelectual, determi-
nadas provas devem ser colhidas preliminarmente, como é o caso da busca e da apreensio.
A busca e a apreensdo serdo realizadas por dois peritos nomeados pelo juiz, que verificardo a
existéncia de fundamento para a apreensio, e, quer esta se realize, quer ndo, o laudo pericial
serd apresentado dentro de trés dias apds o encerramento da diligéncia. O referido laudo pe-
ricial é uma condicdo de procedibilidade da a¢do penal.

A ciéncia do ofendido acerca da autoria do crime contra a propriedade industrial faz desencadear
o prazo decadencial de seis meses para a propositura da acdo penal, porém uma vez solicitadas
as diligéncias preliminares e o laudo for concluido, o ofendido tera o prazo decadencial de 30
dias para propor a queixa-crime. Os autos, com a homologacio do laudo, ficam em cartério a sua
disposigdo para tanto. O prazo ndo se interrompe de modo algum e, caso venga em feriado, fim
de semana ou outra data sem expediente forense, ndo se prorroga. Entende-se, no entanto, que o
ofendido deve ser intimado da homologagdo do laudo para que o prazo comece a correr.

0 procedimento vélido para os crimes de agdo privada segue o seguinte procedimento: (i) ocor-
réncia de infracdo que deixa vestigio material; (i) requerimento do ofendido para a colheita de
prova preliminar para comprovar a materialidade; (iii) realizagio de busca e apreensao determi-
nada pelo juiz; (iv) diligéncia empreendida por oficial de justica acompanhado de dois peritos,
apreendendo o material falsificado para imediata verificacdo pelos técnicos; (v) apresentagdo
do laudo em trés dias; (vi) homologacio do laudo pelo juiz; (vii) prazo de 30 dias para o ofendido
ingressar com a queixa; (viii) recebimento da queixa; e (ix) rito penal comum.

Na sentenca condenatdria, o juiz poderd determinar a destrui¢do dos bens ilicitamente
produzidos ou reproduzidos e o perdimento dos equipamentos apreendidos em favor da
Fazenda Nacional, entretanto bens de origem ilicita devem ser destruidos, pois ndo podem
ser doados a entidades publicas ou assistenciais.

2.24 Crimes contra patentes

Os artigos 183 a 186 da Lei de Propriedade Industrial dispdem sobre os crimes contra Patentes.

NZo apenas hd na Lei n® 9.279/1996 diferencas quanto aos atos considerados como infragdo nas
esferas civil e criminal, como também se preveem diferentes penalidades na esfera criminal, na
dependéncia do tipo de ato praticado. Por exemplo, para os atos do artigo 183 (fabricar produto
ou usar um meio ou processo patenteado), que devem ser considerados como atos de exploragio
direta de uma patente, as penalidades s3o maiores do que aquelas relativas aos atos do artigo 184,
que sdo aqueles relacionados a exploracdo indireta da patente. Em sintese, a explorac¢do indireta
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apenas é possivel se algum ato de exploragdo direta tenha sido previamente praticado, quer pela
mesma pessoa, quer por terceiros - por exemplo, a venda de um produto patenteado (art. 184) é
necessariamente precedida da fabricacdo desse produto (art. 183).

Importante destacar que, a partir da leitura do caput do artigo 183 e embora a LPI garanta ao
ofendido titular de patente validamente concedida o direito de demandar o infrator em esfera
criminal (agdo criminal privada), entendemos que, em razio da redagio do artigo 38 e seus pa-
ragrafos, uma vez publicado o deferimento da patente de invengdo ou de modelo de utilidade, é
licito aos seus requerentes o exercicio da agdo a que se refere o artigo aqui comentado.

Para Cerqueira, “a agdo criminal contra o infrator de privilégio compete ao concessiondrio da
patente ou seu sucessor, este devendo comprovar a aquisicdo da patente e a sua transferéncia”
(1952, p. 346). Essa doutrina ainda prevalece em parte porque a LPI ampliou a legitimidade para
propor a agdo ao licenciado da patente conforme se deflui da disposi¢do expressa no paragrafo
unico do seu artigo 61, que confere ao licenciado o direito de agir em defesa da patente desde
que investido desses poderes pelo seu titular.

E absolutamente necessario que a inicial da acdo seja instruida, entre outros, da carta-patente
acompanhada do relatdrio descritivo, das reivindicacdes, dos desenhos - se houver - e do
resumo da invengdo ao seu abrigo, para que o juiz possa bem averiguar a abrangéncia e os
limites da protecdo por ela conferida. Na hipdtese de a agdo ser proposta apds a publicagdo
do deferimento do pedido (artigo 38 e seus incisos da LPI), é fundamental que também sejam
apresentadas cépias auténticas do relatdrio descritivo, reivindicagdes, desenhos, se houver,
resumo e comprovante da retribuicdo correspondente a expedigdo da patente.

2.25 A invencao e o modelo de utilidade realizados por prestador de
servico ou por empregado

Essa matéria acha-se regulada nos artigos 88 a 93 e seu paragrafo tinico da LPI. O artigo 88 possui
redacdo bastante clara ao prever que

a invengdo e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador
quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execugdo ocorra no Brasil e
que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da
natureza dos servicos para os quais foi 0 empregado contratado (BRASIL, 1996).

O paragrafo 1° desse artigo completa e esclarece a mens legis dessa disposi¢do ao determinar
que a retribuicdo devida ao empregado contratado no sentido do seu caput se limitard ao
ajustado no respectivo instrumento contratual, desobrigado o empregador de qualquer outra
retribuigdo caso daf derivar uma invengio patentedvel.

Ja o paragrafo 2° define claramente o lapso de tempo no qual uma inven¢io ou modelo enqua-

drados na disposi¢do do seu caput pertencerdo ao empregador; até 1 (um) ano apds a expiragéo
do vinculo empregaticio.
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O artigo 89 atribui ao empregador a faculdade de conceder ao empregado uma participacdo nos
lucros resultantes da exploracdo da inven¢do ou do modelo patenteados, por este criados no
regime do vinculo laboral aludido no artigo 88. Essa participacdo consequente de uma negocia-
¢do entre partes ou observada norma especifica da empresa empregadora a vista do paragrafo
unico da disposi¢do em comento ndo se incorporara, a qualquer titulo, ao salario do empregado.

O artigo 90 da LPI contempla as chamadas “invengdes livres”, isto é, aquelas decorrentes de
atividades do empregado totalmente desvinculadas do contrato laboral, mantido com seu
empregador, ndo sendo daf remunerado e nem mesmo a invengao pertencerd ao empregador.

Por exemplo, o empregado nas suas horas de lazer, fora das dependéncias da empresa em-
pregadora, cria uma invengado gragas as atividades exercidas em sua oficina domiciliar. Essa
invencdo - e consequentemente uma patente que eventualmente a proteja - estd ao abrigo
dessa disposigdo legal.

No que concerne ao artigo 91, as invengdes e os modelos ali tratados sdo aqueles conhecidos
como “de estabelecimento” ou “mistos”. Eles tanto podem resultar das atividades exercidas pelo
empregado no estabelecimento do empregador, quanto nos laboratérios de universidades, em
centros de pesquisas e em institutos tecnoldgicos - sendo nestes trés dltimos casos, quando se
tratar de pesquisadores contratados por esses estabelecimentos. Importante, nesses casos, que
estes empregados, para a criagdo de tais inventos e modelos, tenham feito uso de recursos, dados,
meios, materiais e instalagdes ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposicdo
contratual em contrario. Esta ressalva deixa claro que, se porventura o contrato laboral prever
que o empregado e/ou o pesquisador foi contratado para criar invengdes e/ou modelos, estes
pertencerdo ao empregador.

O parégrafo 1° dd solugdo ao caso quando a invengdo ou o modelo for de autoria de mais de
um empregado; a parte que lhes couber serd dividida igualmente entre todos, salvo ajuste
em contrario.

O parégrafo 2°. do artigo 91 atribui ao empregador o direito de licenca exclusiva de exploragdo
da invengdo ou modelo de estabelecimento ou misto, assegurando todavia ao empregado a
justa remuneracdo. A parte final desta disposi¢do deixa uma lacuna, visto que nio esclarece
como se opera a fixagdo da justa remuneracdo ao empregado. Presume-se que deva decorrer
de uma negociagdo entre as partes, tendo em vista o 3°, que regula a hipétese de falta de acordo
empregado/empregador.

Ja o paragrafo 4° consagra o direito de preferéncia garantido a qualquer dos co-titulares, em
igualdade de condigdes.

A norma do artigo 92 deixa claro que as situagdes reguladas nos artigos anteriores também
sdo aplicaveis quando os autores das invengdes ou dos modelos de utilidade se tratarem de
trabalhadores auténomos, estagidrios e empresas prestadoras de servigos, todos equiparados a
empregados assalariados.
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O artigo 93 aplica as entidades da Administragdo Publica, direta, indireta e fundacional, sejam
elas federais, estaduais, sejam municipais, as regras que dispde sobre a invengdo e o modelo de
utilidade realizado por empregado ou prestador de servico.

Uma diferenca a ser frisada é suscitada em seu paragrafo tnico, visto que o legislador optou por

positivar que o inventor contratado pela administracdo puiblica devera receber premiacido de
parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a titulo de incentivo.
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3 Desenhos Industriais

3.1 Quem pode requerer registro de desenhos industriais?

Tal registro, basicamente, pode ser feito pelas mesmas pessoas ja elencadas nos artigos 6° e 7°
da LPI. Essas duas disposicdes legais, como salientado na introdugdo deste trabalho, regulam a
titularidade das patentes de invencdo e de modelo de utilidade.

3.2 Desenhos industriais registréveis

Também, na parte introdutdria deste trabalho, ocupou-se em trazer a lume o que consistem os
desenhos industriais e quais sdo os registraveis de acordo com a LPI (artigos 95 a 97).

Releva notar que o artigo 98 da LPI adverte que “nio se considera desenho industrial qualquer
obra de arte de caréter puramente artistico” (BRSIL, 1996). Esse tipo de obra encontra guarida
na Lei n® 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que altera, atualiza e consolida a legislacdo sobre
direitos autorais. Por exemplo, estdo ao abrigo dessa lei as telas que reproduzam pinturas/qua-
dros artisticos, obras arquitetdnicas, esculturas etc.

3.3 O que nao é registravel como desenho industrial?
O artigo 100 da LPI declara ndo registravel como desenho industrial:
I. O que for contrdrio a moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de
pessoas, ou atente contra liberdade de consciéncia, crenga, culto religioso ou ideia e

sentimentos dignos de respeito e veneragio;

II. A forma necessaria comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente
por consideracdes técnicas ou funcionais (BRASIL, 1996).
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3.4 Elementos constitutivos de um registro de desenho industrial

i. Relatdrio descritivo, se for o caso.
ii. Reivindicacdes, se for o caso.
iii. Desenhos ou fotografias.

iv. Campo de aplicacdo do objeto.
E importante notar que

o registro de desenho industrial terd que se referir a um tinico objeto, permiti-
da uma pluralidade de variagées, desde que se destinem ao mesmo propdsito
e guardem entre si a mesma caracteristica distintiva preponderante, limitado
cada um ao mdximo de 20 (vinte) variagdes (caput do artigo 104 da LPI). O
desenho deverd representar clara e suficientemente o objeto e suas variagdes,
se houver, de modo a possibilitar sua reprodugdo por técnico no assunto (pa-
rdgrafo tnico do artigo 104).

Visando incentivar notadamente os criadores de desenhos industriais, significativas alteracdes
foram introduzidas pelo legislador da LPI, v.g. nos seus artigos 104, 106 e 108 e seus paragrafos,
segundo os quais:

a. O pedido de registro de desenho industri alterd que se referir a um tinico objeto, permitida
uma pluralidade de varia¢oes,desde que se destinem ao mesmo propésito e guardem entre
si a mesma caracteristica distintiva preponderante, limitado cada pedido a0 méximo de 20
(vinte) variages (artigo 104);

b. Depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto nos artigos
100, 101 e 104, sera automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro,
expedindo-se o respectivo certificado (artigo 106) e,

c. O registro vigorara pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depésito, prorrogavel
por 3 (trés) periodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada (artigo 108).

Os registros de desenhos industriais, tal como ocorre com as patentes e os registros das marcas,
também poderio ser declarados nulos na hipétese de serem concedidos em desacordo com as
disposicdes da LPI, sendo que a declaragdo de sua nulidade, também a exemplo dos demais cita-
dos, produzird efeitos a partir da data do depdsito (artigo 112, §1°).

Igualmente, a terceiros prejudicados com a concessdo dos registros de desenhos industriais é
assegurado o direito de reivindicar sua adjudicagdo (§2° do artigo 112).

64 Propriedade Industrial Aplicada - Reflex3es para o Magistrado



Tal como ocorre com as patentes, a nulidade dos registros de desenhos industriais na via judicial
podera ser postulada, obrigatoriamente no foro da Justica Federal a qualquer tempo durante a sua
vigéncia e o INPI, quando n3o for autor, intervird no feito (arts. 56, 57 e 118).

3.5 Concessao e vigéncia do registro de desenho industrial

Nio custa nada repetir o que foi salientado anteriormente que, de acordo com o artigo 106
da LPI, “depositado o pedido de desenho industrial no INPI e desde que observado o disposto
nos artigos 100, 101 e 104, serd automaticamente publicado e simultaneamente concedido o
registro, expedindo-se o respectivo certificado” (BRASIL, 1996).

Importa observar, nessa disposigdo legal, a preocupagdo do legislador em conferir o registro
simultaneamente com sua publicagdo, desde, evidentemente, que o respectivo pedido tenha
atendido todas as condi¢des impostas pela LPI. Por que esse processamento sumario? Sem a
possibilidade de interferéncia de terceiros durante o exame formal do pedido? Muito simples.
Considerando que a exploracdo de um desenho industrial é efémera, o legislador sensivel a pre-
ocupagdo de seus autores com a demora da concessao da protegdo pelo INPI quando do império
da legislagdo anterior, resolveu atender a esse apelo. Ndo serd ocioso dizer que o artigo 111 da
LPI faculta ao titular do registro de desenho industrial o direito de requerer o seu exame de
mérito a qualquer tempo da vigéncia, quanto aos aspectos de novidade e originalidade.

3.6 Vigencia do registro de desenho industrial

Repetindo, também, o que j4 foi destacado, o registro vigorara pelo prazo de 10 (dez) anos
contados da data do depdsito, prorrogéavel por 3 (trés) periodos sucessivos de 5 (cinco) anos
cada (artigo 108).

Atencao

Importante assinalar que o artigo 110 da LPI contém uma disposi¢do excepcional, segundo a
qual “a pessoa que, de boa fé, antes da data do depdsito ou da prioridade do pedido de registro
explorava seu objeto no pafs, serd assegurado o direito de continuar a exploragdo, sem 6nus, na
forma e condicdes anteriores” (BRASIL, 1996).
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4 Marcas

Na parte introdutdria deste trabalho, foi dito, citando Denis Borges Barbosa, que as marcas
consistem em verdadeiros nomes magicos e que, entre os bens intangiveis protegidos pela
nossa LPI, tratam-se daqueles de maior valor no patriménio de seus titulares.

No plano judicial, a importancia da marca foi enfatizada em lapidar voto do ministro Salvio de
Figueiredo, entdo integrante da 42 Turma do Superior Tribunal de Justica, ao observar que,

no estdgio atual da evolugdo social, a prote¢do da marca ndo se limita apenas
a assegurar direitos e interesses meramente individuais, mas a prépria comu-
nidade, por proteger o grande publico, o consumidor, o tomador de servicos, o
usudrio, o povo em geral, que melhores elementos terd na afericdo da origem
do produto e do servico prestado (R.Esp. no. 3230, cuja ementa foi publicada
no DJ-I, de 1° de outubro de 1990, p. 10.450).

No atual mercado de consumo, em que normalmente existem diversas empresas atuando no
mesmo segmento mercadoldgico, é comum se deparar com diversas marcas, identificando os
mais variados tipos de produtos e servigos. Tanto que, em uma simples visita a um estabeleci-
mento comercial, o consumidor se depara com centenas, talvez milhares, de signos distintivos.

A importancia das marcas, nesse passo, é evidente. Afinal, é por meio delas que o empresério se
apresenta perante o mercado, constituindo o principal elo entre as empresas e o grande publico.

Sob uma perspectiva econdmica, as marcas sdo instrumentos que exercem papel fundamental
em uma economia de livre concorréncia. Isso se da porque, ao distinguir os seus produtos dos
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seus concorrentes, 0 empresario tem, cada vez mais, estimulos para investir em qualidade e,
assim, criar e fortalecer a sua reputagao?®.

Do contrario, caso ndo existissem marcas, o empresario nio teria qualquer incentivo para
investir. Seus produtos ndo seriam distinguidos dos produtos de menor qualidade e, conse-
quentemente, seriam preteridos em detrimento daqueles, que ostentam menor preco. Tal
situagdo traria sérias consequéncias ao bom funcionamento do sistema®.

Ainda sob o prisma econdémico, as marcas também reduzem o esfor¢o do consumidor no mo-
mento da compra. Tal assertiva explica-se porque, com o passar do tempo, o consumidor
acostuma-se com a qualidade e com as caracteristicas daquele produto e passa a adquiri-lo
de forma praticamente automatica, baseado somente na reputagdo da marca que o distingue.

4.1 Funcgoes das marcas

A doutrina nacional e estrangeira sdo praticamente uninimes em reconhecer, pelo menos
quatro, fungdes das marcas. Sdo elas: identificar determinado produto ou servigo de seus
congéneres no mercado; assinalar que os produtos ou os servigos advém da mesma origem;
assinalar que os produtos possuem o mesmo padrio de qualidade; e funcionar como um ins-
trumento de publicidade. Examinemos, pois, cada uma essas fungdes.

4.2 ldentificacao

A fungio identificadora é, sem sombra de ddvida, a fungdo precipua das marcas. A marca identifica,
distingue, individualiza determinado produto ou servigos dos seus concorrentes no mercado.

Gragas as marcas, um produto ou um servico adquire identidade em meio a outros produtos e
servigos. Ao ir a um supermercado, muitas vezes, o consumidor sabe que é aquele produto que
pretende adquirir. Se ndo fossem as marcas, com sua fun¢do identificadora, isso ndo seria possivel.

Sobre a fung¢io identificadora, Gama Cerqueira propde: “As marcas, assumem, assim, toda a sua
forca de expressdo: marcam, efetivamente, o produto, que passa a ser um produto diferente, na
multiddo dos produtos congéneres” (1982, p. 757).

2 Cerqueira assim se manifesta sobre o interesse dos empresarios nas marcas: “No campo da concorréncia industrial ou comercial, o
fabricante que consegue impor os produtos de sua indUstria a preferéncia dos consumidores e o comerciante que logra acreditar as suas
mercadorias e firmar a boa reputagao e seriedade de seu estabelecimento tém o maximo interesse em individualizar e distinguir os artigos
que produz ou vende, a fim de que se ndo confundam com outros similares. Dai o uso e a utilidade das marcas industriais, cuja importancia
cresce todos os dias, generalizando-se cada vez mais o seu emprego pelos industriais e comerciantes, que nao lhes desconhecem o valor e

as vantagens que oferecem” (1982, p. 755).

3 Esta é a opinido do economista norte-americano Richard Craswell, que assim a explica: “If consumers can learn about the quality levels
associated with each brand, this gives each manufacturer an incentive to improve the quality of his products as much as consumers are willing to pay
for it. By contrast, if there were no trademarks...a manufacturer would gain little or nothing from improving his product’s quality. Consumers would
be unable to recognize high-or low-quality brands, so sales would tend to go to manufacturers who reduced their price by cutting corners on quality.
The result would be a race to produce inferior products, rather than compeition to produce better ones” (1979, p.111).
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Por exercerem tal fungdo, as marcas, muitas vezes, se convertem em verdadeiros magnetos,
bastando sua mera prontncia para catalisar o processo de associagdo com o respectivo produto
ou servico. E exatamente nesse momento que a marca passa a simbolizar o fundo de comércio
do negdcio, tornando-se, como consequéncia, um bem de consideravel valor para o seu titular®.

4.3 Origem

A segunda fungio exercida pelas marcas é assinalar a origem e a procedéncia dos produtos ou
dos servigos que identifica.

Isso pode acontecer ainda que, em muitos casos, o consumidor nio necessariamente saiba o nome
do fabricante do produto ou do prestador do servigo. Por exemplo, a maioria dos consumidores
brasileiros certamente conhece o sabdo em pé OMO, contudo nem todos sabem que a empresa que
o produz chama-se Unilever.

Por isso, a doutrina ja chegou a um consenso no sentido de que a marca assinala a origem do
produto ou do servigo, ainda que, em certos casos, essa origem seja anénima.

Significa dizer que, ao reconhecer a fungdo de origem exercida pelas marcas, ndo se estd sugerindo
que o consumidor necessariamente identifica quem produz ou oferece o produto ou o servigo.

O que se diz, na realidade, é que, ao ver um produto identificado por determinada marca, o con-
sumidor presume que aquele produto possui a mesma proveniéncia, ou estd de alguma forma
relacionado a todos os outros produtos que também ostentam aquele sinal.

E exatamente por isso que - ao se deparar com novas versdes do sabdo em pé OMO (OMO DUPLA
ACAO ou OMO BLEACHING, por exemplo) - o consumidor, apesar de continuar sem saber o nome
do fabricante, logo presume que aquelas novas versdes sdo fabricadas pela mesma empresa que
produz a versdo original.

Gama Cerqueira também discorre sobre essa questdo:

Hd intimeros produtos e artigos que se tornam conhecidos exclusivamente pela
marca que trazem, ignorando-se o préprio nome do fabricante ou do vende-
dor. [...] A marca individualiza o produto, identifica-o, distingue-o dos outros
similares, ndo pela sua origem, mas pelo prdprio emblema ou pela denominagdo
que a constitui [Por fim, arremata:] (a marca é) a garantia da legitimidade e da
origem do artigo que adquire (1982, p. 756-757).

4 Uma nogao de marca como simbolo do fundo de comércio da empresa foi fornecida pela Suprema Corte norte-americana: “The protection
of trademarks is the law’s recognition of the psychological function of symbols. If it is true that we live by symbols, it is no less true that we purchase
goods by them. A trademark is a merchandising short-cut which induces a purchaser to select what he wants, or what he has been led to believe
he wants. The owner of a trademark exploits this human propensity by making every human effort to impregnate the atmosphere of the market
with the drawing power of a congenial symbol. Whatever the means employed, the aim is the same - to convey through the mark, in the mind of
potential customers, the desirability of the commodity upon which it appears. Once this is attained, the trademark owner has something of value”.

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. versus S.S. Kresge Co., 316 U.S. 203, 86 L.Ed. 1381, 62 S.Ct. 1022 (1942).
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Evidente, pois, que a marca também assinala a origem dos produtos e dos servigos identificados
por ela.

4.4 Qualidade

Dos principios que alicercam a funcdo da origem, desenvolveu-se a terceira funcio exercida
pelas marcas, qual seja, indicar que os produtos ou os servigos identificados pelo sinal possuem
o mesmo padrdo de qualidade.

Veja-se o exemplo do sabdo em pd. A dona de casa que adquire a nova versdo do OMO pode
ndo esperar que ela apresente as mesmas caracteristicas do sabdo original - mesmo porque foi
justamente em busca de uma caracteristica especial que ela adquiriu a nova versio -, mas ela
certamente espera que a nova vers3o apresente uma performance que corresponda a performance
do produto original.

Ao se deparar com produtos que ostentam marcas idénticas ou semelhantes, portanto, o consu-
midor no sé presume que eles advém da mesma origem, mas também que eles apresentam o
mesmo padrio de qualidade.

A fungio assinaladora de qualidade fica ainda mais clara quando analisada a luz do sistema de
franquias. Ao adentrar em um restaurante do McDonald’s na cidade de Nova lorque, o consumidor
espera encontrar os mesmos sanduiches, o mesmo carddpio, o0 mesmo atendimento e a mesma
decoragdo de um McDonald’s localizado no Rio de Janeiro, em Sdo Paulo ou em qualquer outra
parte do mundo.

O consumidor ndo pensa se o BIC MAC oferecido em Nova lorque advém da mesma origem do
BIG MAC do Rio de Janeiro. Tampouco vai ele se importar para o fato de os restaurantes serem
controlados por holding ou por franquias independentes.

O consumidor vai atentar tnica e exclusivamente para o fato de os restaurantes ostentarem
a marca McDonald’s, razdo pela qual ele espera - e merece - encontrar o mesmo padrio de
qualidade em todos os restaurantes, independentemente de onde ele esteja. E justamente,
nesse contexto, que a fungdo assinaladora da qualidade exercida pelas marcas se revela.

4.5 Publicidade

A ultima funcdo atribuida as marcas € a de que elas sdo importantes instrumentos de publicidade,
uma vez que criam, na mente do consumidor, uma intrinseca relacio com o produto ou servico
identificado e acabam por tornarem-se importantes catalisadores de vendas®.

5 Sobre esta fungao, destaca J. Thomas McCarthy, tratadista norte-americano sobre a matéria: “As the geographic scope of markets expanded
and systems of distribution became increasingly complex, trademarks came to function as an important instrument of advertising... If the trademark
owner suceeds in creating a favorable image for its trademark in the marketplace, the mark itself can become a significant factor in stimulating
sales. This ability of a mark to generate good will through advertising has also gained recognition under the law of trademarks” (1996, p. 12, 26).
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4.6 Justificativas para a protecao marcaria

Como forma de propriedade intelectual que sdo, as marcas sdo reconhecidas e encontram res-
paldo em praticamente todos os ordenamentos juridicos do mundo. No ordenamento juridico
brasileiro, essa protecdo estd prevista artigo 59, inciso XXIX, da Constitui¢do Federal:

Art. 5¢[...]

Inciso XXIX - a lei assegurard aos autores de inventos industriais privilégio
tempordrio para sua utilizacdo, 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 0 desenvolvimento tecnoldgico e econdmico
do Pafs (BRASIL, 1988).

Além disso, o direito de propriedade sobre as marcas estd regulado pelo artigo 129 da Lei n®
9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial):

Art. 129 - A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente ex-
pedido, conforme as disposices desta Lei, sendo assegurado ao titular seu
uso exclusivo em todo o territério nacional, observando quanto ds marcas
coletivas e de certificacdo o disposto nos arts. 147 e 148 (BRASIL, 1996).

Mas quais sdo as justificativas para esta prote¢do? Sdo basicamente duas. A primeira, de natureza
privada, que é proteger o titular e suas atividades empresariais. E a segunda, de natureza publica,
que é proteger o consumidor. Analisemos, pois, a protecdo marcdria sob estas duas perspectivas.

4.6.1 Protecao do titular

A marca, como Vvisto, é o instrumento pelo qual o empresdrio distingue e individualiza seu pro-
duto ou servigo perante o mercado. Trata-se, portanto, do simbolo identificador do fundo de
comércio do negdcio, chegando, muitas vezes, a ser o ativo mais valioso da empresa.

Mas de que adiantaria os esforgos e os investimentos do empresdrio se ele ndo pudesse proteger
o simbolo que identifica o seu negécio? Qual o estimulo de criar reputacio e prestigio sobre um
nome, se qualquer um pudesse utiliza-lo?

Logo, nada mais natural que o Estado tutele os direitos de propriedade sobre as marcas. Afinal,
sdo justamente esses direitos que garantem ao titular a exclusividade sobre o uso da marca e,
por via de consequéncia, a prerrogativa de impedir que terceiros se locupletem indevidamente
do fundo de comércio inerente ao sinal.

Sobre esta questao, leciona Gama Cerqueira:
Mas o esforgo, a inteligéncia, o trabalho dos industriais e comerciantes, em-

pregados no aperfeicoamento de seus produtos e na consolidacdo de seus
créditos profissionais seriam inteiramente frustrados, se ndo os amparasse e
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protegesse o Estado, pondo-os a coberto da concorréncia desleal que pessoas
menos escrupulosas poderiam exercer contra seus interesses, aproveitando-se
do renome das marcas mais conhecidas e da confianga imposta aos consumi-
dores, para usufruir, na sombra o fruto do trabalho alheio (1982, p. 755-756).

Sob a perspectiva do empresario, portanto, o sistema marcario funciona como um verdadeiro es-
cudo que acaba protegendo nio sé seus signos distintivos em si, mas também todo o seu negdcio.

4.6.2 Protecao do consumidor

Além da tutela do empresario, também é flagrante a importancia social do sistema de protecdo
as marcas. Isso se da porque, ao individualizar e distinguir produtos e servigos dos seus congé-
neres, a marca acaba por resguardar um interesse coletivo extremamente significativo, que é o
de situar o consumidor perante o mercado.

Se ndo fossem a protecdo marcdria e o uso de signos (e este tltimo se desse de forma livre e in-
discriminada), como poderia o consumidor saber que aquele produto que estd comprando hoje
é 0 mesmo que adquiriu na semana passada? Como identificar a proveniéncia do artigo e, assim,
ja preestabelecer suas expectativas sobre a performance do produto?

As marcas sdo, portanto, elemento de seguranca para o consumidor. Ele sabe que o produto X
possui determinadas caracteristicas e este produto tem sua confianca devido a experiéncias
anteriores com aquela marca. Sem as marcas, é dificil, para ndo dizer impossivel, vislumbrar
como tais questdes se desenvolveriam.

Alids, o préprio Cddigo de Defesa do Consumidor reconhece a importincia das marcas ao
estabelecer, em seu artigo 4°, inciso VI, que a politica nacional de rela¢des de consumo tem
como um dos seus principios a “coibicdo e repressio eficientes de todos os abusos praticados
no mercado de consumo, inclusive a concorréncia desleal e utilizacdo indevida de inventos
e criagdo industriais, das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar
prejuizos aos consumidores” (BRASIL, Lei n°® 8.078/1990).

Os doutrinadores nacionais também s3o unanimes em reconhecer o interesse publico do sistema
marcario. Gama Cerqueira ressalta:

Em relagdo aos consumidores e ao ptiblico em geral, também desempenham as
marcas importante papel, permitindo a identificagdo de produto, servindo de
atestado da fabricagdo ou da escolha e selegdo dos artigos postos no comércio
e impedindo que comerciantes desonestos fagam passar uns artigos por outros,
iludindo a boa fé dos consumidores (1982, p. 755).

A prote¢do do consumidor, portanto, é um aspecto que também deve ser considerado. Tanto é
assim que, em diversas a¢des de infracdo de marca, embora a discussio seja travada somente por
particulares, é justamente a posi¢do do consumidor, a sua percepgdo, o seu estado psicoldgico, que
sdo levados em consideragdo pelo érgao julgador.
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4.7 Outras questoes relacionadas

A explosdo da internet, no &mbito internacional, reacendeu uma nova e recente discussdo sobre
normas e principios do direito marcdrio,, tornando-a um dos temas mais fervorosos. Segundo
Greene (2003), é consenso que nenhuma drea do direito foi tdo demanda, no que tange os tépi-
cos e direitos relacionados com a internet, quanto a drea de protecdo de marcas.

Ainda segundo esse autor, nos Estados Unidos, a expansao dos direitos de propriedade intelec-
tual gerou trés posicdes: a do Congresso norte-americano; a dos doutrinadores; e a das Cortes.
Enquanto a visdo do Congresso foi a de positivar a expansdo dos direitos de propriedade dos
possuidores de patentes e marcas, em sentido contrario, a grande maioria dos doutrinadores
passou a sustentar que tal expansio afeta a natureza publica da protegdo dos consumidores e
da sociedade.

Por sua vez, as Cortes norte-americanas seguiram uma posi¢do mais conservadora sobre essa
expansdo dos direitos de propriedade de patentes, em especial dos direitos sobre marcas, ndo a
aceitando de pronto.

Em suma, o julgador devera ter em mente a relagdo entre o detentor do direito marcario, o
dominio publico e o mercado de novas ideias.

4.8 Tipos de marcas de acordo com sua apresentagao

A Lei da Propriedade Industrial estabelece que, para estar apto a registro, o sinal distintivo deve
ser visualmente perceptivo (art. 122).

Categorizando os sinais visualmente perceptivos, o INPI, por meio das Diretrizes de Anélises de
Marcas (Resolugio n® 260/2010), os divide em quatro grupos, conforme seu tipo de apresentagio.

Marca nominativa

E a expressdo escrita, textual, formada por uma sequéncia de letras e/ou algarismos, sem
estar associada a uma grafia estilizada ou a um desenho, como por exemplo - seguindo as
Diretrizes de Andlises de Marcas do INPI: VARIG, CORONA, AtlanTIca, XIX (dezenove, em
algarismos romanos).

A grande vantagem do registro na forma nominativa é que a marca nio fica vinculada a ne-
nhuma estiliza¢do ou desenho. Assim, o titular pode utilizar a marca na forma como quiser
e, ainda, pode mudar a estilizagdo da marca ao longo do tempo, sem correr risco de sofrer
caducidade por ndo estar usando a marca na estilizagdo que foi registrada no INPI - ja que as
marcas nominativas ndo se prendem a nenhuma estilizag3o.
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Marca Figurativa

E o sinal composto de uma ilustragdo, sem a associacdo com uma sequéncia de letras e/ou
algarismos. Exemplo:

Figura 6: Ilustragdo de marca figurativa.

Fonte: CNI

Cabe frisar que letras ou algarismos isolados, quando estilizados, sdo considerados uma marca
figurativa, j4 que a parte textual em si ndo é passivel de protecio (art. 124, II, LPI).

Marca mista

Trata-se de um sinal que combina elementos nominativos com elementos figurativos, ou seja,
um texto combinado com um desenho, ou um texto com letras estilizadas. Exemplo:

Figura 7: llustracdo de marca mista.

mtemnfotuunclnnnl-

Fonte: CNI

Diferentemente das marcas nominativas, o sinal misto vincula a parte textual a ilustragdo ou
estilizacdo que também estd sendo protegida pelo registro.

74 Propriedade Industrial Aplicada - Reflexdes para o Magistrado



Se, por um lado, o registro desse tipo de marca tem a vantagem de proteger os dois aspectos
visuais da marca (texto e ilustragio) com um s registro, por outro, o titular ndo tem a liberdade
de implementar alteragdes no cardter distintivo original do sinal. Se o fizer, devera providen-
ciar um novo registro de marca, uma vez que o registro para a marca original estara sujeito a
caducidade por falta de uso (art. 143, 11, LPI).

Marca tridimensional

Como o nome ja sugere, trata-se de um sinal figurativo ou misto apresentado em trés dimensdes.
Exemplo:

Figura 8: Ilustracdo de marca tridimensional

Fonte:CNI

A fim de obter um registro para marca tridimensional, o interessado deve apresentar ao INPI, no
ato do depdsito, tantas ilustragdes quantas forem necessarias para permitir a total compreensio -
e divulgacdo para conhecimento de terceiros - do sinal que serd protegido, sob todos os angulos.

Ademais, a forma tridimensional ndo deve ser de uso comum e tampouco pode implicar algum
efeito técnico, pois, nesses casos, o registro seria vedado pelo artigo 124, XXI, da LPL
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4.9 Tipos de marcas de acordo com sua natureza

O artigo 123 da Lei da Propriedade Industrial prevé trés classificagdes para as marcas conforme
sua natureza e, ainda, define o que deve ser entendido sob cada categoria:

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou servico: aquela usada para distinguir produto ou servico de
outro idéntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

11 - marca de certificagdo: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou
servigo com determinadas normas ou especificagdes técnicas, notadamente quanto d
qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

Il - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou servigos provindos de
membros de uma determinada entidade (BRASIL, 1996).

Como se extrai da definicdo legal, as marcas de produto ou servigo sdo as que distinguem
fontes individuais de produtos ou servicos, por exemplo marcas de servigo (no caso, servicos
de entrega) e de marcas de produtos (no caso, guarda-chuvas):

Figura 9: Ilustragdo de marca de produto.

Fonte: CNI

Figura 10: Ilustracdo de marca de servigo

||||||II||
ENTREG

Fonte: CNI
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As marcas coletivas possuem fun¢io semelhante as “marcas de produto ou servigo”, na medida
em que também se prestam a distinguir um produto ou servico no mercado. A diferenca é que,
no caso das marcas coletivas, ndo existe um fonte tnica e, sim, uma coletividade de prestadores
de servico ou de produtores de um mesmo artigo. Exemplo:

Figura 11: Ilustracdo de marca coletiva.

Fonte: CNI

Por fim, as marcas de certificagdo possuem funcio diferente em relagdo as duas primeiras catego-
rias. A marca de certificagdo tem a funcio de indicar a conformidade do produto ou servico com
determinados padrdes técnicos. O objetivo principal é garantir ao consumidor que o produto em
questdo atende as especificacdes de qualidade da entidade certificadora.

Exemplo:

Figura 12: Ilustragdo de marca de certificagdo

ENERGIA

MAIS EFICIENTE

Fonte: CNI
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A fim de obter uma marca de certificago, o interessado deve apresentar ao INPI, junto com o pedido
de registro, um manual contendo todas as especificacdes técnicas que devem ser observadas por
terceiros para se qualificarem a usar tal sinal certificador.

4.10 Tipos de marcas de acordo com seu grau de distintividade

A Lei de Propriedade Industrial ndo possui uma classificagdo das marcas de acordo com o seu
grau de distintividade. Trata-se de uma classificacdo elaborada a partir de principios doutrina-
rios e jurisprudenciais e que, como se vera, é extremamente relevante para se aquilatar even-
tuais conflitos marcdrios.

Isso se da porque, dependendo da constituigdo do signo, ele pode ser capaz de distinguir qual-
quer produto ou servigo; pode ser capaz de distinguir apenas determinados produtos ou servi-
cos; e pode ndo ser capaz de distinguir.

Isso traz amplas consequéncias para o escopo de protecdo conferido as marcas, exercendo, por-
tanto, direta influéncia nas a¢des judiciais que tratam da matéria.

Sob o prisma da distintividade, as marcas podem ser divididas em: (i) marcas de fantasia; (ii)
marcas arbitrérias; (iii) marcas sugestivas ou evocativas; e (iv) signos genéricos, necessarios,
comuns, vulgares ou simplesmente descritivos. Analisemos cada uma dessas categorias.

4.10.1 Marcas de fantasia

Marcas de fantasia sdo signos que foram criadas exatamente para o propdsito de serem utiliza-
dos como marcas. S3o expressdes cunhadas, inventadas, que, como tais, ndo existem no voca-
bulério de qualquer idioma.

A criag¢do de uma marca de fantasia, portanto, exige um processo pelo qual o empresdario pensa
em uma nova combinagdo de letras ou simbolos e tem como resultado um signo tnico, total-
mente desconhecido e que ndo estd presente nos dicionarios.

0 exemplo cldssico de uma marca de fantasia é Kodak. Note-se que tal expressdo ndo esta pre-
sente nos diciondrios, ndo faz parte do vocabulario de qualquer lingua e ndo tem qualquer sig-
nificado, servindo unicamente como signo que distingue e identifica os produtos da conhecida
fabricante de maquinas e filmes fotograficos.

Indmeros sdo os exemplos de marcas de fantasia, valendo citar, a titulo ilustrativo: Nokia, Sony,
Nikon, Nike, Adidas, Exxon, Polaroid, entre outras.

Sob o ponto de vista juridico, as marcas de fantasia sdo as marcas merecedoras do maior escopo

de protecio, pois possuem o mais alto grau de distintividade e, consequentemente, exercem o
maior poder de atrair o ptblico consumidor.
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Em decorréncia disso, quando se trata de reproducdo ou imitagdo dessas marcas, a possibilidade
de o consumidor ser induzido a erro, confusdo ou errbénea associagdo atinge o mais alto nivel,
devendo os aplicadores do direito de plano reprimir tal violagdo.°

4.10.2 Marcas arbitrarias

Marcas arbitrdrias sdo palavras e expressdes que ja existem no vocabuldrio de determinado
idioma, mas que sdo arbitrariamente escolhidas para identificar e distinguir produtos ou servigos
com os quais elas ndo guardam qualquer relagio.

Sdo, portanto, expressdes ja existentes, mas que, diante de sua total auséncia de relagdo com as
atividades do empresdrio, ndo sugerem, nem muito menos, descrevem qualquer ingrediente,
qualidade ou caracteristica daquele produto ou servigo.

Apple, marca da gigante norte-americana de computadores, e Camel, famosa marca de cigarros,
sdo exemplos de marcas arbitrdrias. Como se vé, tratam-se de palavras que existem no vocabu-
lario da lingua inglesa, mas que foram arbitrariamente escolhidas para distinguir produtos com
os quais ndo se relacionam.

Outros exemplos de marcas arbitrérias sio Pdo de Aglcar (supermercados), Garoto (chocolates),
Estrela (brinquedos), Terra (provedor de acesso a internet), Veja (revista), Torcida(salgadinhos),
Forum (roupas) SUN (hardware e software), Time (revista), BLACK & WHITE (ufsques), entre outras.

Sob a perspectiva juridica, tais marcas também gozam de um alto escopo de prote¢do, pois ndo
guardam qualquer relagdo com os produtos e servicos que identificam.

4.10.3 Marcas sugestivas ou evocativas

As marcas sugestivas, também chamadas de evocativas, sdo aquelas expressdes que sugerem
determinada caracteristica do produto ou do servico que distinguem.

As marcas sugestivas sdo as preferidas dos empresarios e dos profissionais de marketing, eis que,
sob o ponto de vista comercial, sdo as mais ficeis de serem “vendidas”. Afinal, é muito mais
simples e barato divulgar um signo que, pelo préprio significado, sugere alguma caracteristica
ou qualidade do produto - e que, portanto, ajuda a vendé-lo -, do que introduzir e divulgar um
signo sem qualquer significado, que nada diz sobre o respectivo produto ou servigo.

6 “The more distinctive the trademark is, the greater its influence in stimulating sales, its hold on the memory of the purchaser and the likelihood of
associating similar designations on other goods with the same source. If the trademark is a coined word such as KODAK, it is more possible that all
goods on which a similar designation is used will be regarded as emanating from the same source than when the trademark is one in common use on

a veriety of goods such as ‘Gold Seal’ or ‘Excelsior”. Arrow Distilleries, Inc. versus Globe Brewing Co., 117 F.2d 347 (4* Cir. 1941).
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Exemplos de marcas sugestivas s3o Redecard (cartdes de crédito), NET (TV a cabo e servigos de
acesso a internet), Clear (shampoo), Qualy (margarina), 7-Eleven (lojas de conveniéncia abertas
das 7 da manha as 11 da noite), Extra (supermercados), entre outras.

Em termos juridicos, as marcas sugestivas sdo perfeitamente registraveis e passiveis de serem
apropriadas, no entanto s3o marcas que possuem um limitado escopo de protecdo. Afinal, ao
adotar signos que evocam determinada caracteristica do produto ou servigo, o empresario nada
pode fazer contra concorrentes que fagam o mesmo. Como resultado, deve arcar com o 6nus de
coexistir com marcas relativamente semelhantes.

Cerqueira assim discorre sobre a quest3o:

Se o titular adotar marcas desse género, por lhe parecer 1itil e vantajoso indi-
car a qualidade essencial do produto ou sua composicdo, deve suportar, como
onus correspondente a essa vantagem, a relativa semelhanga de outras mar-
cas com a sua (1952, p. 819).

Vejam-se, a propdsito, os seguintes julgados:

Ndo hd Gbices a coexisténcia pacifica de marcas evocativas ou fracas que
guardem certa similaridade, pois essas ultimas, ao contrdrio das marcas cria-
das a partir de palavras inéditas, carecem de originalidade, por resultar da
combinacdo de termos comuns ao vocabuldrio [...] (Tribunal Regional Federal
da 2° Regido, 2¢ Turma, BRASIL, 2007).

Quando os signos sdo compostos por expressdes comumente usadas para res-
saltar e/ou evocar determinada caracteristica do produto que assinalam, sdo
desprovidos de apropriacdo exclusiva, no sentido de que os titulares de tais
marcas, chamadas “fracas”, deverdo suportar o 6nus da convivéncia com ou-
tras semelhantes (BRASIL, 2006).

Nesse mesmo sentido, é a posicdo do INPI. Referido érgdo ja se manifestou indmeras vezes
quanto ao grau de protecdo conferido as expressdes sugestivas, valendo citar alguns trechos de
duas decisdes:

0 sinal registrado “FRESKI”, enquadramos no rol das marcas evocativas ou
sugestivas. Como sabemos, as marcas evocativas ndo devem merecer a mesma
protecdo conferida aquelas marcas de cunho fantasioso notdvel ou original. A
protecdo é determinada em funcdo do prdprio grau de novidade de apresen-
tacdo. No caso, a denominagdo “FRESKI” é nova, sem significado especifico e
dicionarizado. “FRESKI” evoca ou sugere tudo aquilo que designa a qualidade
de FRESCO ou REFRESCANTE, sem, entretanto, identificar, descrever ou gene-

ralizar os produtos identificados pela sinal.”

7 Decisdo proferida no processo administrativo de nulidade instaurado por Arisco Industrial Ltda. contra o Registro n® 813904218, para a
marca “Freski”, na classe 35 (35.10, 35.20), cobrindo “bebidas, xaropes e sucos concentrados; substancias para fazer bebidas em geral”, em

nome da Kraft Suchard do Brasil S/A (INPI,. 1999a).
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No mérito, [...] opinamos pela manutengdo do ato. Todas as marcas envolvi-
das na questdo (HYDRATANCE X HID. TRAT E HIDRATAN) sdo consideradas
como evocativas ou sugestivas para a atividade que foi reivindicada, o que as
obriga a conviver no mercado.®

Em regra, portanto, a marca sugestiva ou evocativa é dotada de um limitado escopo de protecio
e deve arcar com o 6nus de coexistir com marcas relativas semelhantes.

Tal regra, no entanto, pode ser flexibilizada em algumas situagdes, pois existem marcas que,
apesar de sugestivas, adquiriram, em fung¢io do seu uso ostensivo e continuado, um alto grau de
conhecimento, tornando-se verdadeiros magnetos em seus respectivos segmentos de mercado.

Alguns exemplos dessas marcas sdo Sadia (alimentos), Natura (cosméticos), Lacta (chocolates),
Playboy (revista masculina) e Citibank (bancos), entre outros.

Nesse caso, o érgio julgador deve levar tal circunstincia de fato em consideragio no momento
de aquilatar a possibilidade de confusio ou errénea associagdo da marca com outros signos
idénticos ou semelhantes.

4.11 Signos genéricos, necessarios, comuns, vulgares ou
simplesmente descritivos

Os signos genéricos, necessarios, comuns, vulgares ou simplesmente descritivos ndo podem
ser registrados como marca porque lhes falta distintividade. Tratam-se, pois, de signos que
ndo sdo capazes de distinguir e individualizar determinado produto ou servigco dos seus
congéneres no mercado.

Portanto, sdo signos que ndo podem ser apropriados por um tnico particular. Caso contrario,
os demais empresdrios ver-se-iam impedidos de utilizarem tais expressdes, o que, em ultima
instancia, acarretaria sérios desequilibrios concorrenciais.

E comum se deparar com representantes da doutrina utilizando a expressio “marca genérica”,
no entanto tal utilizacdo revela-se equivocada, podendo ser equiparada a outros oximoros
igualmente absurdos, como, por exemplo, “circulo quadrado”. Ou uma expressio é genérica ou
é marca. Nunca os dois.

Por exemplo, a expressdo “AUTOMOVEL” é genérica para assinalar automdveis. Logo, nenhum
fabricante de veiculos pode adquirir direitos de exclusividade sobre a referida expressao.

Por outro lado, uma expressdo pode ser genérica para determinado segmento mercadoldgico e
ser inerentemente distintiva para outro ramo de industria e comércio. Exemplifica-se: a palavra
“DIESEL” é perfeitamente registravel como marca quando utilizada para distinguir roupas e

8. Decisao proferida no processo administrativo de nulidade instaurado por Schering-Plough Healthcare Products Inc. contra o Registro n°
813958717, para a marca “Hydratance”, na classe 03 (03.20), “produtos de perfumaria e de higiene, cosméticos e artigos de toucador em

geral”, em nome de L'Oreal S/A (INPI1,1998b).
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artigos do vestudrio em geral. Trata-se de um signo genérico e ndo registravel quando utilizado
em meio a servicos de fornecimento de combustivel.

Expressdes descritivas, por sua vez, sdo aquelas que apenas descrevem alguma fungao, caracte-
ristica, natureza, publico-alvo, ou efeitos do produto ou servico a que se referem.

No entendimento de Gama Cerqueira, as expressdes descritivas sdo “as que contém defini¢do
ou descri¢do do produto a que se aplicam, ou encerram, como elemento principal, indicagdes de
suas qualidades ou propriedades essenciais, sua natureza, etc.” (1982, p. 817).

Signos descritivos, pelo menos a principio, também ndo sdo registraveis como marca. Afinal,
como outros produtos e servicos possuem caracteristicas ou qualidades semelhantes, tem-se
que a expressdo descritiva, per se, ndo ajuda o consumidor a distinguir e diferenciar a extensa
gama de produtos e servicos existentes.

As expressoes descritivas, tal qual as marcas sugestivas, também sdo bastante desejadas e utiliza-
das pelos profissionais de marketing e empresarios. Ocorre que, ao contrario das marcas sugestivas
- que exigem um exercicio mental do consumidor para se chegar a uma conclusdo em relagdo a
natureza do produto ou servico -, as expressdes descritivas ja indicam, de pronto, tal informacao.

O resultado é que, a menos que o signo se revista de suficiente forma distintiva ou adquiria
distintividade em decorréncia do uso, o titular ndo adquiriréd direitos exclusivos sobre a
marca e a consequente prerrogativa de impedir concorrentes de utilizarem signos idénti-
cos ou semelhantes.

Sobre o fendmeno da distintividade adquirida, vide comentdrios ao artigo 124, inciso VI, da Lei
n®9.279/96 no item 8 infra.

4.12 Requisitos de registrabilidade (art. 122)

Os principios gerais sobre a registrabilidade de uma marca estio previstos no artigo 122 da Lei
da Propriedade Industrial, in verbis:

Art. 122 - Sdo suscetiveis de registro como marca os sinais distintivos visual-
mente perceptiveis, ndo compreendidos nas proibicdes legais (BRASIL 1996).

Como se pode notar, s3o trés os requisitos de registrabilidade de um sinal como marca no INPI:
a distintividade, a “perceptibilidade visual e a ndo incidéncia em proibigdes legais expressas.

Por distintividade, deve-se entender que o sinal cumpre a sua func¢do primadria de distinguir um
produto ou servico daqueles concorrentes. Trata-se, portanto, de uma situagdo de fato que pode

até mesmo ser alterada com o tempo.

Com efeito, hd sinais que nascem genéricos, mas que o uso reiterado passa a ser reconhecidos
pelo publico em geral como a marca de um produto ou servico, cumprindo a fungio de dis-
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tintividade. Tal fenémeno, conhecido como secondary meaning, sera comentado em detalhes
mais adiante.

H4, ainda, sinais que ndo possuem nenhum significado em seu nascedouro (termos fantasiosos
ou inventados), todavia, por negligéncia ou uso inadequado por parte do titular, sio vistos pelos
consumidores como o préprio nome da categoria de um produto ou servigo, deixando de indivi-
dualizar sua fonte. A perda da distintividade é conhecida pela doutrina como “degeneragdo da
marca” e serd explorada posteriormente.

Nos EUA, é considerado apenas o requisito intrinseco da distintividade, em que o United States
Patent and Trademark Office’s (USPTO) processa sinais de todos os tipos, inclusive sonoros e olfativos.

No Brasil, no entanto, visto que a propriedade se adquire mediante registro (art. 129 LPI), tais pe-
didos ndo sdo vidveis, tendo em vista o limite formal imposto pelo artigo 122. Ressalta-se, porém,
que as normas de repressdo a concorréncia desleal vedam o desvio de consumidores por meios
escusos ou fraudulentos que se valham de artificios sonoros ou olfativos (art. 195, I1I, LPI).

Na linha deste ultimo pardgrafo, a doutrina do secondary meaning néo é reconhecida pelo INPI
em razdo da auséncia de respaldo legal que permita seu reconhecimento. Dessa forma, o principio
administrativo da legalidade impede o INPI de adotar tal doutrina.

4.13 Signos nao registraveis como marca (art. 124)

O artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial dispde sobre os sinais que ndo podem ser registrados
como marca, seja por motivos absolutos (caracteristicas intrinsecas do sinal), seja por motivos
relativos (sinais tecnicamente registraveis por suas caracteristicas intrinsecas, porém colidentes
com direitos anteriores de terceiros).

Cabe lembrar que o artigo 124 nio é o unico pardmetro de registrabilidade de marca imposto
pelo legislador.

Além de n3o incidir em nenhum dos proibitivos do artigo 124, o sinal deverd satisfazer aos
requisitos gerais do artigo 122 da mesma lei (distintividade e perceptibilidade visual).

Os incisos do artigo 124 contém vedagdes expressas e taxativas. A seguir exemplos concretos e
reais de aplicacdo para cada item.

Art. 124 - Ndo sdo registrdveis como marca:

I - brasdo, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais,
publicos, naciondis, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva desig-
nagdo, figura ou imitagdo;

As Diretrizes de Andlises de Marcas do INPI (Resolu¢do n® 260/2010) trazem como exemplos de
bandeira e monumentos publicos.
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Casos concretos:

«  Pedido de registro n° 825823625, para a marca mista U.S. ARMY e seu desenho, na classe
25, indeferido pelo INPI com base no artigo 124, I, LPI (INPI, 2007a);

« Pedido de registro n° 827885334, para a marca mista LA VIE EM ROSE BUFFET e seu de-
senho da Torre Eiffel, na classe 43, indeferido pelo INPI com base no artigo 124, I, LPI
(INPI, 2007b).

11 - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficien-
te forma distintiva;

O artigo proibe a apropriagdo de letras e algarismos (1 a 9) isoladamente. Em outras palavras, a
combinagéo de letras e/ou nimeros é registravel.

Ademais, o artigo permite o registro de letras e algarismos isolados quando revertidos de forma
distintiva, ou seja, confere protecgdo a estilizagdo de letras e nimeros.

Saliente-se, ainda, que a vedagdo se impde sobre a representacio grafica de uma letra ou alga-
rismo, e ndo sobre sua nomenclatura por extenso.

Exemplos:
Registro n® 824004582, para a marca nominativa “05”, na classe 25 (INPI, 2006);
*  Registro n® 816762244, para a marca nominativa “TRES”, na classe 03.20 (INPI, 1995).

III - expressdo, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrdrio a moral e aos
bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra
liberdade de consciéncia, crenga, culto religioso ou idéia e sentimento dignos
de respeito e veneragdo;

O dispositivo traz uma proibicdo com alto grau de subjetividade. A interpretagdo sobre sua
aplicacdo em casos concretos pode sofrer mudangas ao longo do tempo, bem como pode variar
entre diferentes grupos sociais ou entre nacionais de diferentes paises.

Exemplos:
¢« Pedido de registro n° 817418890, para a marca “PENTELHINHOS”, na classe 25.20, indeferi-
do pelo INPI com base no art. 65, item 3, da Lei n® 5.772/71 (dispositivo equivalente ao art.

124, 111, na lei atual), (INPI, 1994);

«  Pedido de registro n® 902103172, para a marca “DASPUTAS”, na classe 03, indeferido pelo
INPI com base no art. 124, I1I, LPI (INPI, 2012).
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« Pedido de registro n° 828659672, para a marca “BAD MOTHER FUCKER”, indeferido pelo
INPI com base no art. 124, I1I, LPI (INPI, 2009).

1V - designagdo ou sigla de entidade ou drgdo ptiblico, quando ndo requerido
o registro pela prépria entidade ou drgdo puiblico;

Exemplo:

+  Pedido de registro n° 901402125, para a marca “MERCOSUL”, na classe 35, indeferido pelo
INPI com base no art. 124, IV, LPI (INPI, 2011).

V - reprodugdo ou imitagdo de elemento caracteristico ou diferenciador de ti-
tulo de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetivel de causar
confusdo ou associacdo com estes sinais distintivos;

No conflito entre marcas e nomes empresariais, aplicam-se os principios da anterioridade (di-
reito anterior), distintividade (o elemento caracteristico deve ser passivel de prote¢do) e da
possibilidade de confusao.

Para fazer valer direitos sobre nome empresarial, o titular de direito anterior ndo precisa ter
sua empresa constituida no Brasil, visto que o nome empresarial recebe prote¢cdo em dmbito
internacional, por forca do artigo 8° da Convengdo da Unido de Paris (CUP):

Art. 8° - 0 nome comercial serd protegido em todos os paises da Unido sem
obrigagdo de depésito ou de registro, quer faga ou ndo parte de uma marca de
fdbrica ou de comércio (PARIS, 1883).

Nio obstante, o titular estrangeiro também estd sujeito a andlise de distintividade intrinseca
e a possibilidade de confusdo entre o elemento caracteristico do nome empresarial e a marca
registrada.

Recente controvérsia surgiu a partir de decisdo do STJ, com voto condutor da Min. Andrighi, em
que, para requerer a aplicagdo do artigo 124, V, o titular do nome empresarial anterior deveria
comprovar o registro de sua denominagio em todas as entidades federativas, e ndo apenas em
um ou alguns estados (REsp 1.204.488/RS, julgado, em 22 de fevereiro de 2011).

A decisdo do STJ decorre do entendimento de que o Cédigo Civil de 2002 teria limitado a prote-
¢do dos nomes empresariais a unidade federativa de sua constitui¢do, salvo nos casos em que o
titular requeira a extensdo do registro aos demais estados. Todavia, é controvertida a aplicacdo
de tal argumento nos conflitos entre nomes empresariais e marcas.

A razdo é simples: um registro de marca confere protecdo e direito de uso do sinal em todo o
territério nacional (art. 129 da LPI). Significa dizer que, se 0 nome empresarial sénior ndo pu-
der atacar um pedido de registro de marca pelo simples fato de seus atos constitutivos estarem
registrados em uma unica unidade federativa, em futuro préximo tal nome empresarial sénior
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ird conviver com a marca de terceiros, lado a lado, na prépria unidade federativa, em flagrante
possibilidade de confusao.

Some-se a isso a violagdo ao principio da isonomia, ja que os titulares estrangeiros gozariam
de protecdo nacional sem necessidade de registro (art. 8° da Convencdo de Paris), ao passo
que os nacionais necessitariam de tal formalidade em todas as unidades da Federagdo. Alter-
nativamente, caso se declare ineficaz o artigo 8° da CUP, a partir do CC/02, a nagdo brasileira
deixaria de atender aos padrdes minimos de protecdo a propriedade industrial acordados na
OMC, sujeitando-se a sangdes internacionais.

Assim, a recente decisdo do STJ no REsp 1.204.488/RS deve ser examinada com cautela.

Em outras palavras, serd necessdria uma andlise adequada ao caso para a aplicagdo do artigo
124, V, da LPI, no bloqueio de um pedido de registro de marca quando houver direito anterior
de terceiros sobre nome empresarial, observados os requisitos da distintividade e da possibili-
dade de confusio.

VI - sinal de cardter genérico, necessdrio, comum, vulgar ou simplesmente
descritivo, quando tiver relagdo com o produto ou servico a distinguir, ou
aquele empregado comumente para designar uma caracteristica do produto
ou servi¢o, quanto d natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época
de produgdo ou de prestacdo do servico, salvo quando revestidos de suficiente
forma distintiva (BRASIL, 1996);

Como ja salientado no decorrer desta obra, a lei proibe a apropriagdo de sinais de carater ge-
nérico, necessario, comum, vulgar, descritivo ou comumente empregado para designar uma
caracteristica do produto ou servigo.

Mas quais sdo os fundamentos dessa regra? O primeiro deles é que, face a auséncia de distinti-
vidade, tais signos simplesmente ndo sdo capazes de distinguir determinado produto ou servigo
no mercado, ou seja, ndo possuem aptiddo para funcionar como indicadores de origem.

De outra banda, a apropriagdo destes signos como marca também atentaria contra as boas
normas de livre concorréncia. Afinal, a partir do momento que tais expressdes fossem apro-
priadas por um tnico particular, seus concorrentes se veriam privados de utiliza-las em meio
as suas atividades, o que causaria sérios desequilibrios.

As Diretrizes de Andlise de Marcas do INPI (INPI, 2010, pp. 22-6) define cada um dos signos
previstos no dispositivo, bem como fornece alguns interessantes exemplos. Vejamos:

a. Sinal de cardter genérico: é o termo ou expressdo nominativa ou a sua representacdo
gréfica que designa a categoria, a espécie ou o género ao qual pertence um determinado
produto ou servico, ndo podendo individualizad-lo, sob pena de atentar contra o direito
dos concorrentes.
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Exemplos:

“VESTUARIO” (irregistrével para assinalar roupas);

“ALIMENTO” (irregistravel para assinalar produtos alimenticios ou servigos de alimentag3o);
“VEICULO” (irregistravel para assinalar motos, carros ou bicicletas).

b. Sinal de cardter necessdrio: é o termo ou expressdo nominativa ou o elemento figu-
rativo indispensavel para designar ou representar o produto ou o servigo ou, ainda,
seus insumos.

Exemplos:
“AZEITE” (irregistrdvel para assinalar azeites);
“FAST FOOD” (irregistrdvel para assinalar servigos de alimentagio).
c. Sinal de cardter comum: é o termo ou expressdo nominativa ou o elemento figurativo
que, embora nio corresponda ou a representagio pelo qual o produto ou o servigo fo-

ram originalmente identificados, tenha sido consagrado, pelo uso corrente, para essa
finalidade, integrando, assim, a linguagem comercial.

Exemplos:
“CARRO” (irregistravel para assinalar veiculo);
“PINA COLADA” (irregistrdvel para assinalar bebidas).

d. Sinal de cardter vulgar: tratam-se das girias, denominag¢des populares ou familiares que
também identificam um produto ou servico.

Exemplos:
“BRANQUINHA” (irregistravel para assinalar aguardente de cana de agicar);
“RANGO” (irregistravel para assinalar alimentos ou servicos de alimentagio).
e. Sinal de carater descritivo: € o termo ou expressdo nominativa que ndo se preste a distinguir

produto ou servigo, mas que vise a indicar seu destino, sua aplicagdo, ou a descrevé-lo em
sua propria constituicdo.
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Exemplos:
“MARCAHORA” (irregistravel para assinalar relgios);
“LAVAROUPA” (irregistrdvel para assinalar maquinas lavadoras de roupas).

f. _Sinal comumente empregado para designar uma caracteristica do produto ou servico: é
o0 termo ou expressdo nominativa que designa uma caracteristica do produto ou servigo,

quanto a natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de producio ou presta-
¢do de servicos.

Exemplos:

“ARTESANAL” (para assinalar sorvetes);

“INDUSTRIALIZADO” (irregistravel para assinalar alimentos);

“QUILO” (irregistravel para assinalar cereais);

“HP” (irregistravel para assinalar motores);

“CINCO ESTRELAS” (irregistravel para assinalar hotéis);

“SABOROSO” (irregistravel para assinalar paes);

“INODORA” (irregistravel para assinalar 4gua mineral);

“ DESDE” (irregistravel para assinalar qualquer produto ou servigo);

“SAFRA” (irregistravel para assinalar bebidas).

Veja-se, a propdsito, como o INPI j4 aplicou tal norma em alguns casos concretos:

+  Pedido de registro n° 819083003, para a marca “CIA DAS MALHAS” (nominativa), na classe
25, cobrindo “roupas e acessdrios do vestudrio”, indeferido pelo INPI com base no artigo
124, VI, da LPI (INPI, 2000);

+  Pedido de registro n° 818568569, para a marca “BORDA RECHEADA” (nominativa), na clas-
se 38, cobrindo “servicos de alimentagdo”, indeferido pelo INPI com base no artigo 124, VI,
da LPI (INPI, 1998a);

+  Pedido de registro n° 818228415, para a marca “MODULAR” (nominativa), na classe 20

(20.10, 20.25), cobrindo “mdveis e artigos do mobilidrio em geral, colchdes, travesseiros e
almofadas em geral”, indeferido pelo INPI com base no artigo 124, V1, da LPI (INPI, 2001);
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+ Pedido de registro n° 821665090, para a marca “EARLY WARNING EFFECT” (nominati-
va), na classe 01 (01.90), cobrindo “produtos quimicos, especificamente compostos para
acionar alarmes de fumaga vendidos como um componente de revestimento de parede”,
indeferido pelo INPI com base no artigo 124, VI, da LPI (INPI, 2003);

«  Pedido de registro n° 822101262, para a marca “WASHWISE” (nominativa), na classe 03
(03.10), cobrindo “utensilios de limpeza feitos de plastico e borracha que sdo usados com
detergentes granulados para lavar e pré-tratar roupas, substituindo o sabdo em barra ou
qualquer outro dispositivo/etapa de pré-tratamento”, indeferido pelo INPI com base no
artigo 124, V1, da LPI (INPI, 2004);

« Pedido de registro n° 820360848, para a marca “MOISTURIZING FORMULA” (nomina-
tiva), na classe 03 (03.20), cobrindo “produtos para o tratamento do corpo e da beleza,
perfumes, sabonetes, dleos etéreos.”, indeferido pelo INPI com base no artigo 124, VI, da
LPI (INPI, 1999b).

Os tribunais brasileiros também jd aplicaram a regra diversas vezes, valendo citar alguns
precedentes:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELACAO. REGISTRO. LIMITACAO DE USO.
ART. 124, INCISO VI, LEI N* 9.279/96. 1. A marca registrada junto ao INPI sem
direito ao uso exclusivo torna possivel o uso por empresas do mesmo ramo de
atividades, desde que no sentido comum e em conjunto com outros elementos
identificadores. 2. O art. 124, inciso VI, da LPI veda o registro como marca do
“sinal de cardter genérico, necessdrio, comum, vulgar ou simplesmente des-
critivo, quando tiver relagdo com o produto ou servico a distinguir, ou aque-
le empregado comumente para designar uma caracteristica do produto ou
servico, quanto a natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de
produgdo ou de prestagdo do servico, salvo quando revestidos de suficiente
forma distintiva”.

3. A expressdo “PERSONAL PARK” tem cardter necessdrio, comum ou vulgar,
relacionando-se intrinsecamente com o servico a distinguir, inserido na classe
NCL (8) 39, referindo-se a servicos de administracdo e locacdo de estacionamen-
tos e estacionamento de carros. 4. O registro da locucdo “PERSONAL PARK” s6
é efetivamente possivel sob a forma de apresentacdo mista, vale dizer, porque
estd associada a outros elementos identificadores que lhe conferem a distintivi-
dade suficiente a autorizar o registro, que, todavia, deverd ostentar a ressalva
de ndo exclusividade sobre o uso do elemento nominativo. Considerando o ca-
rdter usual da expressdo em tela, quando relacionado ao ramo mercadoldgico
da empresa-autora, ndo hd como admitir a sua registrabilidade sob a forma
meramente nominativa, dada a auséncia de elementos que propiciem a neces-
sdria distintividade ao signo. 5. Apelacdo provida (BRASIL, 2009¢ - grifo nosso).

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - CONCESSAO DE REGISTRO DE MARCA MIS-
TA - RESTRICAO AO USO EXCLUSIVO DOS ELEMENTOS NOMINATIVOS -
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EXPRESSAO QUE REMETE A CARACTERISTICA DO SERVICO ASSINALADO
- ART. 124, VI, DA LPL

I. A marca mista “SPEED SYSTEM” assinala “servico de ensino da
lingua inglesa”, sendo seu registro concedido com a restrigdo do
uso exclusivo dos elementos nominativos.

II. A expressdo “SPEED SYSTEM” que compde a marca mista é de
uso comum, na medida em que seu significado remete a uma
caracteristica do servico assinalado, pois transmite ao publico
aidéia de que se trata de uma método/sistema veloz/rdpido do
ensino da lingua inglesa.

II. Incidéncia do disposto no art. 124, VI, da LPI, no sentido de se
proibir o uso por apenas um concorrente de sinal franqueado a
todos (AC 368933 Proc. n® 2003.51.01.510624-9/R] - 2* Turma Esp.
do TRF da 2¢ Regido; Rel. Des. Fed. Messod Azulay Neto).

IV. Propriedade Industrial. Marca que guarda identidade sonora com
produto genérico encontrado no mercado consumidor. Vedagdo
do Art. 124, inciso VI, da lei 9.279/96. Registro. Impossibilidade.
I - Por haver identidade sonora entre a marca “MISSOSHIRU”,
cujo registro quer-se ver mantido, e a conhecida sopa japonesa
“MISO-SHIRU” - diferenciando-se ambas as expressdes apenas
pela duplicacdo do “S” na primeira - a despeito de pertencerem
a classes distintas, impde-se, a teor do art. 124, inciso VI, da lei
9.279/96, a impossibilidade de tal registro marcdrio junto ao
INPI, pela manifesta confusdo que poderia causar ao mercado
consumidor, bem assim pela concorréncia desleal que daf pode-
ria advir. I - Apelagio improvida (BRASIL, 2003 - grifo nosso).

Por fim, cabe tecer algumas consideracdes sobre a doutrina do secondary meaning e da sua
aplicabilidade no ordenamento juridico brasileiro.

A doutrina do secondary meaning tem origem no direito norte-americano e se baseia na percepgio
de que, com o passar do tempo, alguns signos descritivos podem adquirir distintividade e passa-
rem a ser percebidos como verdadeiras marcas de produto ou de servico.

Por isso, o elemento essencial da doutrina é a associacdo existente, na mente do consumidor,
entre o signo e uma tnica fonte do produto ou servico. Caso aquela expressdo, antes tdo somen-
te descritiva, passe a associar-se com o produto ou o servi¢co de um tinico empresario, é porque
ela adquiriu um segundo significado.

A defini¢do do instituto, portanto, necessariamente envolve um termo originalmente nio
distintivo que, em fungdo do seu uso exclusivo e continuado por um tnico empresdrio, pas-
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sou a associar-se diretamente com os produtos ou os servicos daquele empreendedor. A esta
distintividade adquirida da-se o nome de secondary meaning.

Embora a Lei de Propriedade Industrial ndo faga expressa alusdo ao fenémeno da distintividade
adquirida e o que mostra que a discussdo ainda é muito mais doutrinaria que de aplicabilidade
juridica no sistema brasileiro, o artigo 6 quinquies, alinea C, item 1, da Convengdo da Unido de
Paris (regulamentada pelo Decreto n° 1.263/1994), determina que:

Artigo 6 quinquies

C. 1) Para determinar se a marca é suscetivel de protecdo deverdo ser levadas
em consideragdo todas as circunstdncias de fato, particularmente a duragdo
do uso da marca (PARIS, 1883).

Significa dizer que, para analisar se determinado sinal é ou ndo passivel de protecdo, deve-se
levar em conta todas as circunstancias de fato, o que, no nosso sentir, compreende o fendmeno
da aquisicdo de distintividade em virtude do uso.

Tal entendimento é compartilhado por parte da doutrina:

O conceito ndo é, ao contrdrio do que muitos imaginam, peculiaridade do
direito americano, que cunhou o termo secondary meaning. Ainda que a lei
especifica ndo o preveja como figura legal, tem ele status juridico em virtu-
de do artigo 6 quinquies, C-1, da Convengdo da Unido de Paris, que integra o
sistema juridico brasileiro e, portanto, os drgdos administrativos e judicid-
rios tém o poder-dever de levd-lo em conta ao apreciarem a possibilidade de
registro (DANNEMAN et. al, 2000, p. 229).

Embora o INPI ndo aplique a doutrina do secondary meaning, referido érgdo ja reconheceu a
registrabilidade de signos, como Banco do Brasil, Jornal do Brasil, Jornal do Commercio, American
Airlines, Bank ff America®, entre outros.

Todos sdo signos originalmente descritivos, mas que, como o passar do tempo, efetivamente
assumiram status de marca, funcionando como verdadeiros signos identificadores dos servigos
oferecidos por seus respectivos titulares.

9 A marca Banco do Brasil (nominativa) é objeto do Registro n® 816669350, na classe 36 (36.10, 36.20, 36.70), cobrindo “servigos
bancarios e de crédito, financiamento e investimento servigos de captagao de poupanga, de empréstimo e de crédito imobiliario; servigos
auxiliares ou correlatos das atividades financeiras”.

A marca Jornal do Brasil (nominativa) & objeto do Registro n® 002317630, na classe 38 (38.10), cobrindo “servigos de comunicagao, pu-
blicidade e propaganda”.

A marca Jornal do Commercio (nominativa) & objeto do Registro n® 824827074, na classe 16, cobrindo “periédicos”.

A marca American Airlines (nominativa) é objeto do Registro n® 816205159, na classe 38 (38.20, 38.60), cobrindo “servigos de transporte

de carga, armazenagem e embalagem de mercadorias em geral, servigos de alimentagao”.

A marca Bank Of America (nominativa) é objeto do Registro n® 819828327, na classe 36 (36.10), cobrindo “servigos bancarios e de cré-

dito, financiamento e investimento”.
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Os tribunais brasileiros, por sua vez, jd reconheceram, em alguns casos, a possibilidade de aquisi-
¢do de distintividade em decorréncia do uso. O leading case no pafs foi julgado em 1987 e envolveu
o nome da fabricante de calgados S3o Paulo Alpargatas S/A. Tal empresa tomou conhecimento da
constituicdo e do funcionamento de uma concorrente chamada Cervera Alpargatas Ltda., atuante
exatamente no mesmo ramo de inddstria e comércio, e interpds uma agdo judicial perante a Justi-
c¢a Estadual estadual de Sdo Paulo, visando a compeli-la a cessar a utilizagdo da expressdo ALPAR-
GATAS, tanto como marca, quanto como elemento do seu nome empresarial.

O juizo a quo deu ganho de causa a autora e a ré apresentou recurso de apelagdo. O principal
argumento da apelante era que ALPARGATAS ¢é nada menos do que o plural de ALPARGATA,
ou seja, uma expressdo dicionarizada, que significa sanddliae que, portanto, é inapropridvel
quando utilizada em meios a sandélias e outros tipos de cal¢ados. O Tribunal de Justica de Sdo
Paulo rejeitou as razdes da apelante com base nos seguintes argumentos:

0 ponto nuclear da lide repousa numa questdo de fato, consistente em saber se
o termo preponderante “ALPARGATAS”, da denominagdo social da Autora, Sdo
Paulo Alpargatas S/A, constitui ou ndo palavra genérica, que, designativa de
determinado género de produto industrial, ou mercadoria, seja ou néo susceti-
vel de representar marca de indtistria e merecer consequente tutela juridica, no
confronto com a denominagdo da Ré, Cervera Alpargatas Ltda.

E a resposta é francamente positiva. Ninguém questiona que o vocdbulo “AL-
PARGATA” ¢ substantivo que, na significacdo original, denota espécie de sa-
pato, ou calcado, com algumas particularidades que ndo vém ao propdsito. Por
demonstrd-lo, escusa recorrer aos diciondrios. Mas a questdo fdtica, que estd a
desafiar a qualificagdo juridica neste processo, é outra, e estd em indagar se,
difundindo seu uso como expressdo nominativa de singular espécie de calcado,
por ela fabricado hd muitos anos, ndo acabou a Autora por emprestar-lhe con-
tetido semioldgico translato e singular, que entrou, no universo da concorréncia
mercantil, a identificar ndo sé o produto em si, mas o comerciante mesmo, e
todas as suas atividades industriais e comerciais.

Foi 0 que, como fato ptiblico e notdrio, aconteceu. Por um fendmeno semdntico,
ndo incomum e jd esmiucado por estudos pertencentes as dreas da Semiologia
e da Gramdtica Histdrica, a palavra “ALPARGATAS” perdeu o seu sentido cor-
rente e passou a traduzir, nas relacdes comerciais e até nas comunicacdes coti-
dianas, o especifico calcado entdo fabricado pela Autora e, por contaminacdo
ideoldgica, e sua prépria identidade, no mundo empresarial e, sobretudo, no
plano da concorréncia mercantil. De tal arte que o termo, cuja preponderancia
na denominagdo ¢ intuitiva e manifesta, ganhou a capacidade de suscitar ime-
diata associagdo de idéias com aquele produto industrial caracteristico e com
a individualidade objetiva da Autora e do seu grupo econdmico, que hoje, ndo
obstante interrompida ou terminada a fabricagdo, se identificam por essa unica
palavra, no relacionamento com o publico consumidor. A Autora ¢ individuada
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apends como “ALPARGATAS”, assim apresentando-se perante o mercado, como
sendo por este reconhecida.

Este fato vistoso, explicdvel a luz de multiplos fatores de ordem histéri-
co-comercial e linguistica, é que possibilitou a Autora obter registro do
vocdbulo, como marca notéria [...] E é justa a protecdo concedida, porque
foram as atividades permanentes e o conceito publico da Autora que ope-
raram a translacdo de sentido, pela qual “ALPARGATAS” deixou de signi-
ficar uma espécie de sapato, passando a simbolizar e nominar um produto
determinado e seu fabricante.

[...] De modo que, se a r. sentenga reconheceu ter a Autora granjeado, em mais de
70 anos de atividades industriais e comerciais, merecida fama, cuja intensidade
respondeu pelo fendmeno semdntico de o fabricante e o produto terem assumido
e absorvido a notagdo ideoldgica da prdpria espécie, sob a marca “ALPARGATAS”,
que compdem sua denominagdo, ndo ver o claro perigo de confuséo advindo ao
uso de igual nome, por parte da Ré, dedicada a objeto social idéntico, é negar aque-
le fato vistoso e transparente (BRASIL, 1987, grifo nosso).

Outro julgado foi proferido em agdo entre a empresa Valls & Cia Ltda. e o INPI, na qual se discu-
tia a registrabilidade da expressdo GASTHAUS (hospedaria, lugar onde se servem refeicées, em
alemao) para identificar servicos de restaurantes.

A questdo foi submetida a analise do Tribunal Regional Federal da 22 Regido, que, em 1996,
admitiu a possibilidade do registro e assim se manifestou em relagdo a distintividade adqui-
rida pelo signo:

[...] 0 uso da marca, objeto do pedido, ininterruptamente, desde novembro de
1973, torna-a amparado pelo disposto no artigo 6 quinquies da Convengdo de
Paris, em vigor no Brasil, nos termos dos Decretos nos. 19.056/29 e 72.572/75.
Como dito na peticdo inicial, existem realmente palavras genéricas, necessd-
rias ou descritivas, que acabam se transformando, em virtude do seu uso, em
verdadeiras marcas, preenchendo todos o0s seus requisitos, isto é, distinguindo
determinados produtos ou servicos de outros similares, de procedéncia di-
versa. Essas palavras adquirem, sequndo os especialistas americanos, um se-
condary meaning, ou seja, uma segunda significagdo, a de sinal distintivo de
produtos ou de servicos, que substitui e se superpde a significagdo que antes
do uso existia (fls. 07). Ou, como dito, na resposta recursal, as fls. 106, “pelo seu
uso antigo e continuado e respeitdvel divulgagdo no ramo de restaurantes, a
palavra “GASTHAUS” no Brasil adquiriu um secondary meaning ou segundo
sentido descolado do seu significado original que, como jd visto é hospedaria
[...]. (BRASIL, 1996, grifo nosso).

VII - sinal ou expressdo empregada apenas como meio de propaganda;
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O dispositivo veda o registro como marca de expressdes de propaganda que ndo exercam
a fun¢do de marca. Caso o sinal possua dupla funcio (expressdo de propaganda e marca), o
registro no INPI é licito.

Por fim, cabe lembrar que a vedagdo do registro como marca nao significa que as expressdes de
propaganda ndo recebam tutela juridica. Em razdo do seu cardter artistico e criativo, os slogans
encontram-se amparados pela Lei de Direito Autoral (Lei 9.610/1998). E, ainda, o uso indevido
por terceiros é vedado pelas regras de repressdo a concorréncia desleal (art. 195, IV, LPI).

VIII - cores e suas denominagdes, salvo se dispostas ou combinadas de modo
peculiar e distintivo;

A regra, de cardter absoluto, se assemelha a proibi¢do de registro de letras e algarismos (art.
124, 11), com uma diferenca: no caso das cores, suas denominagdes escritas também nio podem
ser registradas (salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo).

A excegio da vedagdo legal compreende duas situagdes: a combinagio de cores e a disposicdo de
uma ou mais cores de modo peculiar e distintivo.

IX - indicagdo geogrdfica, sua imitagdo suscetivel de causar confusdo ou sinal
que possa falsamente induzir indicagdo geogrdfica;

Exemplo:

«  Pedido de Registro n° 826877532, para a marca Vale dos Vinhedos, na classe 03, indeferido
com base no art. 124, IX, LPI (RPI n® 1907, de 24 julho de 2007).

Cabe lembrar que os nomes geograficos que ndo constituam indicagdes geograficas e que nio
induzam a falsa procedéncia podem ser registrados como marca (art. 181).

X - sinal que induza a falsa indicagdo quanto a origem, procedéncia, natureza,
qualidade ou utilidade do produto ou servico a que a marca se destina;

Exemplo:

Pedido de Registro n° 822895153, para a marca Difranca Shoes & Boots, na classe 25, indeferido
com base no art. 124, X, LPI (RPI n® 1.851, de 27 de junho de 2006).

XI - reprodugdo ou imitagdo de cunho oficial, regularmente adotada para
garantia de padrdo de qualquer género ou natureza;

Exemplo:
« Pedido de Registro n° 823637727, para a marca ISO 14001 Respeito a Natureza ISO 9002

Garantia de Qualidade, na classe 30, indeferido com base no artigo 124, XI, LPI (RPI n®
1.899, de 29 de maio de 2007).
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XII - reprodugdo ou imitagdo de sinal que tenha sido registrado como marca
coletiva ou de certificagdo por terceiro, observado o disposto no art.154;

XIII - nome, prémio ou simbolo de evento esportivo, artistico, cultural, social,
politico, econdémico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como
a imitagdo suscetivel de criar confusdo, salvo quando autorizados pela autori-
dade competente ou entidade promotora do evento;

Sobre esse dispositivo, cabe ressaltar que a lei ndo exige que o evento tenha sido realizado em
territério nacional. Basta que seja um evento oficial ou oficialmente reconhecido.

Exemplos:

«  Pedido de Registro n® 815091990, para a marca RG Roland Garros, na classe 28.10, indeferido
com base no artigo 65, item 15, da Lei n°® 5.772/1971 (dispositivo equivalente ao art. 124, XIII,
na lei atual), conforme decisdo publicada na RPI n® 1.110, de 10 de margo de 1992.

+  Pedido de Registro n® 819612790, para a marca Nascar, na classe nacional 41 (41.20 e 41.40),
indeferido com base no artigo 124, XIII, LPI (RPI n® 1.594, de 24 de julho de 1991).

*  Pedido de Registro n° 822408317, para a marca Paris Dakar off Road, na classe 12, indeferido
com base no artigo 124, XIII, LPI (RPI n® 1.796, de 7 de junho de 2005).

XIV - reprodugdo ou imitagdo de titulo, apélice, moeda e cédula da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territdrios, dos Municipios ou de pats;

Exemplos:

+  Pedido de Registro n° 827104197, para a figurativa €, na classe 25, indeferido com base no
artigo 124, X1V, LPI (RPI n® 1.966, de 9 de setembro de 2008).

« Pedido de Registro n® 819520560, para a mista Washington One Dollar na classe 34.10,
indeferido com base no artigo 124, X1V, LPI (RPI n® 1.467, de 17 de fevereiro de 1999).

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de familia ou patronimico e imagem
de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

Exemplos:

«  Pedido de Registro n° 819641626, para a marca Sena Pneus, na classe 07.60, indeferido com
base no artigo 124, XV, LPI (RPI n° 1.594, de 24 de julho de 2001).

« Pedido de Registro n° 818584785, para a marca Einstein, na classe 09.55, indeferido com
base no artigo 124, XV, LPI (RPI n° 1.417, de 17 de fevereiro de 1998).
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« Pedido de Registro n° 821882473, para a marca Rodrigo Pessoa, na classe 21.20, indeferido
com base no artigo 124, XV, LPI (RPI n° 2.141, de 17 de janeiro de 2012).

XVI - pseudénimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artistico singu-
lar ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

Exemplos:

¢«  Pedido de Registro n® 822975394, para a marca Sand-Junior, na classe 05, indeferido com
base no artigo 124, XVI, LPI (RPI n°® 1927, de 11 de dezembro de 2007).

«  Pedido de Registro n° 825466741, para a marca Beatlles, na classe 09, indeferido com base
no artigo 124, XVI, LPI (RPI no. 1996, de 07/04/2009).

«  Pedido de Registro n® 822368358, para a marca LADY DI, na classe 09, indeferido com base
no artigo 124, XVI, LPI (RPI n® 1.792, de 10 de maio de 2005).

XVII - obra literdria, artistica ou cientifica, assim como os titulos que estejam
protegidos pelo direito autoral e sejam suscetiveis de causar confusdo ou as-
sociacdo, salvo com consentimento do autor ou titular;

Exemplos:

+  Pedido de Registro n° 824803477, para a marca mista Supriman, na classe 02, indeferido
com base no artigo 124, XVII, LPI (RPI n°® 1984, de 13 de janeiro de 2009).

«  Pedido de Registro n® 815275285, para a marca mista Garota de Ipanema, na classe 03.20,
indeferido com base no artigo 124, XVII, LPI (RPI n°® 1.760, de 28 de setembro de 2004).

«  Pedido de Registro n° 815102720, para a marca Tieta, na classe 03.20, indeferido com base
no artigo 124, XVII, LPI (RPI n® 1.772, de 21 de dezembro de 2004).

XVIII - termo técnico usado na industria, na ciéncia e na arte, que tenha rela-
¢do com o produto ou servico a distinguir;

Exemplos:

«  Pedido de Registro n® 819265462, para a marca Cryogen, na classe 05.70, indeferido com
base no artigo 124, XVIII, LPI (RPI n® 1.451, de 27 de outubro de 1998).

«  Pedido de Registro n® 820909459, para a marca Profildtica, na classe 09.15, indeferido com
base no artigo 124, XVIII, LPI (RPI n° 1.512, de 28 de dezembro de 1999).

XIX - reprodugdo ou imitagdo, no todo ou em parte, ainda que com acrésci-
mo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou servigo
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idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo ou associagdo com
marca alheia;

Este é certamente o inciso mais usado pelos militantes da drea, pois trata da aplicacdo dos direitos
de exclusividade sobre marca registrada anteriormente por terceiros.

Para melhor compreensdo de sua extensio e requisitos, convém analisa-lo em partes:
“REPRODUCAO OU IMITAGAQ”

A fim de invocar direitos anteriores sobre marca, o terceiro interessado deve primeiro demons-
trar que a marca junior constitui uma reprodugio ou imitagdo do seu sinal distintivo anterior.

A “reproducdo” por ser total ou parcial (“no todo ou em parte”), bem como pode ser com o
acréscimo de outros elementos. O importante para a caracterizagdo da “reprodugdo” é que
seja copiado um elemento distintivo de sinal anterior (prefixo, sufixo, radical ou palavras
inteiras), e desde que as marcas sejam semelhantes no conjunto.

A “imitacdo” pode ser gréfica, fonética, visual e/ou ideoldgica em relacdo a marca anterior do
terceiro. Em suas Diretrizes de Anélises de Marcas (INIP, 2010), o INPI traz diversos exemplos do
que seria imitagdo, dos quais vale destacar:

CAVALINHO AZUL X CAVALINHO BLUE (imitagdo ideoldgica)
MEU MANDACARU X MANDAKKARU (imitaco gréfica)
RAPHA’S X RAFAS T (imitacdo fonética)

“MARCA ALHEIA REGISTRADA”

Os direitos anteriores devem ter por base um registro anterior regularmente concedido pelo
INPI, nos termos do artigo 122 e 129 da LPI.

Caso o registro do titular anterior ainda nio tenha sido concedido, o INPI deverd suspender
o exame do processo mais novo até que seja emitida uma decisdo final acerca do pedido de
registro sénior. Caso o pedido de registro sénior seja deferido e concedido, o processo junior
serd indeferido por conta da anterioridade que acaba de ser confirmada. Caso o pedido de
registro sénior ndo se converta em registro, o pedido jinior podera prosseguir - desde que
ndo existam outros impedimentos.

“PRODUTO OU SERVICO IDENTICO, SEMELHANTE OU AFIM”
Esta expressdo é a base legal para o chamado principio da especialidade, o qual delimita o

escopo de protegdo das marcas para as atividades cobertas pela descrigdo de produtos ou
servigos que consta no registro, alcangando, ainda, produtos ou servigos afins.
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Em outras palavras, o direito de exclusividades de uso da marca emanado por um registro,
previsto no artigo 129 da LPI, ndo se opera de maneira erga omnes, mas, sim, dentro da ativi-
dade reivindicada e atividades afins.

Sobre a matéria, Cerqueira leciona:

Nada impede também que a marca seja idéntica ou semelhante a outra jd
usada para distinguir produtos diferentes ou empregada em outro género de
comércio ou induistria. E neste caso que o principio da especialidade da marca
tem sua maior aplicagdo, abrandando a regra relativa a novidade. A marca
deve ser nova, diferente das jd existentes, mas, tratando-se de produtos ou
industria diversas, ndo importa que ela seja idéntica ou semelhante a outra
em uso (1982, p. 779).

A excecdo se aplica as marcas de alto renome que, em decorréncia do seu poder de atragdo
excepcional, recebe protecdo em todas as 45 classes de produtos e servigos (art. 125 LPI).

H4, ainda, quem defenda a prote¢do extra-atividades quando a marca nova atentar contra a re-
putacdo ou a integridade material do sinal sénior, nos termos do artigo 130, 11, da LPI, que serd
comentado mais adiante.

“SUSCETIVEL DE CAUSAR CONFUSAO OU ASSOCIACAQ”

Aperfeicoando o principio da especialidade, o legislador fixou, ainda, o requisito da “possibi-
lidade de confusdo ou associagdo”. Assim, para que duas marcas sejam colidentes, ndo basta
que os produtos ou os sérvios sejam idénticos ou afins: a eventual coexisténcia das marcas
deverd ser suscetivel de causar confuso ou associacdo na mente do consumidor.

A parte final do inciso é de suma importéncia e concretiza a preocupacido do legislador em
evitar excessos ou injusticas na aplicagdo da proibicio legal. Com efeito, o dispositivo obriga
o examinador a analisar, no caso concreto, a possibilidade de confusio ou associagdo entre
as marca, uma vez que, dependendo das circunstincias féticas, duas marcas idénticas ou
semelhantes, identificando produtos ou servigos da mesma natureza, podem conviver paci-
ficamente, sem induzir consumidores a erro.

Novamente elucidadores os comentarios de Cerqueira:

A possibilidade de confusdo deve ser apreciada pela impressdo de conjunto
deixada pelas marcas, quando examinadas sucessivamente, sem apurar as
suas diferencas, levando-se em conta ndo sé o grau de atengdo do consumidor
e as circunstancias em que normalmente se adquire o produto, como também
a sua natureza e o meio em que o seu consumo ¢ habitual (1982, p. 919).

Confirmando o entendimento doutrindrio, o ilustre Superior Tribunal de Justica por diversas
vezes afastou a alegacdo de violagdo de marca em situagdes que, na pratica, ndo havia possibi-
lidade de confusdo ou associagdo:
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a. Caso Hermes versus Hérmes:

Como bem colocado na decisdo recorrida, a utilizacdo concomitante das mar-
cas HERMES e HERMES em produtos da mesma classe ndo causa confusdo
dao consumidor, pois as mercadorias se destinam a publico diverso e deve ser
reconhecida a notoriedade da marca HERMES, porque as empresas agravadas
sdo mundialmente conhecidas (BRASIL, 2009d)

b. Caso SKETCH versus SKECHERS:

Enquanto a ora recorrente, LIMA ROUPAS E ACES SORIOS LTDA., titular da
marca “SKETCH”, comercializa produtos de vestudrio e acessérios, inclusive
cal¢ados, a ora recorrida, “SKECHERS USA INC II”, atua, especificamente, na
comercializagdo de roupas e acessérios de uso comum, para a prdtica de es-
portes, de uso profissional. De maneira que, é possivel observar que, embora
os consumidores possam encontrar em um ou em outro, pontos de interesse
comum, ndo hd porque ndo se reconhecer a possibilidade de convivéncia paci-
fica entre ambos (BRASIL, 20100).

c. Caso Shark versus Paul Shark:

Posstvel é a coexisténcia de duas marcas no universo mercantil, mesmo que
a mais recente contenha reprodugdo parcial da mais antiga e que ambas se
destinem a utilizacdo em um mesmo ramo de atividade (no caso, classe 25.10
do ato normativo 0051/81/INPI - industria e comercio de “roupas e acessdrios
do vestudrio de uso comum”), se inexistente a possibilidade de erro, duvida ou
confusdo a que alude o art. 67, n. 17, da lei 5.772/71 (BRASIL, 1994)

d. Caso Mocga Fiesta versus Fiesta:

E possivel a coexisténcia harmbnica das marcas, ainda que a mais recente
contenha a reprodugdo da mais antiga, se inexistente o terceiro requisito
apontado na lei - possibilidade de erro, ditvida ou confusdo (BRASIL, 2007b).

Em suma, para que seja confirmada a colidéncia de duas marcas, todas as circunstancias de fato
sdo relevantes e devem ser examinadas.

XX - dualidade de marcas de um sé titular para o mesmo produto ou servigo,
salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de sufi-

ciente forma distintiva;

O dispositivo legal veda a concessdo de dois registros diferentes para a mesma marca, cobrindo
os mesmos produtos ou servi¢o, em nome do mesmo titular.
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Na pratica, a norma tenta dar eficécia ao instituto da caducidade, que tem por objetivo o cance-
lamento dos registros de marcas que ndo estejam em uso apds 5 (cinco) anos contados a partir do
ato de concessdo - ou cujo uso tenha se interrompido por 5 (cinco) anos ou mais, conforme art.
143 LPIL Com isso, permite-se o ingresso no mercado de novos sinais, prestigiando-se os principios
constitucionais de interesse social e desenvolvimento econdmico do pafs, que norteiam a prote-
¢do a propriedade industrial (art. 52, XXIX, CF).

Se fosse permitido ao titular obter registros sucessivos para a mesma marca, cobrindo os mesmos
produtos ou servico, em tese a caducidade jamais seria aplicada ainda que a marca nio esteja em
uso, pois a cada 5 (cinco) anos o titular teria um novo registro.

Cabe esclarecer que o inciso XX do artigo 124 ndo veda o registro de marcas idénticas para
produtos diversos na mesma classe. Tampouco proibe a convivéncia de dois registros para a
mesma marca em formato diferente (nominativa versus mista). Também nio serd considerada
dualidade se as marcas idénticas tiverem naturezas diferentes (marca de servico versus marca
de certificacdo).

XXI - a forma necessdria, comum ou vulgar do produto ou de acondiciona-
mento ou, ainda, aquela que ndo possa ser dissociada de efeito técnico;

Este dispositivo trata das marcas tridimensionais e estabelece proibi¢cdes de duas naturezas
distintas. Na primeira, ele proibe o registro da forma necessaria, comum ou vulgar do produto
ou do acondicionamento. Na segunda, ele proibe o registro de configuracdo que nio pode ser
dissociada de efeito técnico.

Novamente, as Diretrizes de Andlise de Marcas (INPI, 2010) fornecem alguns interessantes
exemplos:

a. Forma necessdria do produto ou do acondicionamento: é aquela inerente a prépria natureza
do objeto, sem a qual é impossivel produzi-lo.

s 2
Pedido de marca Produtos/servicos Registrabilidade
Para bola de futebol. Irreig}stra,lvel. A fo,rma
esférica é necesséria.
Para bola de futebol Irregistravel. A forma
americano. eliptica é necessaria.
_ J
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Para pneu.

Irregistravel. A forma
circular é necessdria.

b. Forma comum ou vulgar do produto ou do acondicionamento: é aquela que, embora nio seja

inerente ao produto ou ao seu acondicionamento, a época do depdsito ja era habitualmente
utilizada por diversos fabricantes em seus respectivos segmentos de mercado.

Pedido de marca

Produtos/servicos

Registrabilidade

Para botijdo de gés.

Irregistravel. A forma
cilindrica dos botijoes

€ comum para o
acondicionamento de gas.

Para garrafas.

Irregistravel. A forma
cilindrica das garrafas
é comum para o
acondicionamento

de bebidas.

Para caixa de leite.

Irregistravel. A forma de
paralelepipedo é comum
para acondicionar laticinios
e outros alimentos.
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c. Forma que ndo pode ser dissociada de efeito técnico: é aquela intrinsecamente relacionada

a uma fungio técnica, ditada pela mesma, imprescindivel ao funcionamento do objeto ou
auxiliar do seu desempenho.

Pedido de marca

Produtos/servigos Registrabilidade

Irregistravel. Os pinos sdo im-
prescindiveis ao desempenho

Para brinquedos. ~ )
q da fungdo a que o brinquedo
se propoe.
Irregistravel. As saliéncias do
Para sapatos antiderra- solado proporcionam melhor
pantes. aderéncia ao solo, auxiliando

o desempenho do produto.

&

Irregistravel. O bico borrifa-
dor é essencial ao funciona-
mento do produto, enquanto
Para produto de limpeza. |as ondulagdes do gargalo
auxiliam o desempenho, pro-
porcionando melhor encaixe
da mio.

J

Vejam-se, a propdsito, algumas formas que foram consideradas distintivas pelo INPI e s3o objeto
de registros devidamente concedidos pelo referido 6rgio:

Registro n® 821367749

Titular: The Coca-Cola Company

Data do depésito: 25/1/1999

Data da concessdo: 21/5/2002

Status: registrado

Classe: 32

Produtos: cervejas, dguas minerais e gasosas e outras bebidas ndo
alcodlicas, bebidas de frutas e sucos de frutas, xaropes e outras
preparagdes para fazer bebidas.

Classe: 30

Produtos: chocolate, confeitos, chocolate em pé, sorvete.
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Registro n® 820160288

Titular: Bic Brasil S/A

Data do depésito: 13/8/1997
Data da concessdo: 11/12/2001

Status: registrado
Classe: 16

Produtos: canetas, canetas para desenho, canetas tinteiro, cane-
tas recarregaveis, canetas esferogréficas, hidrogréficas, 1apis, lapis
de carvdo, lapis de cera, lapis de lousa, lapis-borracha, lapiseiras,
grafites, instrumentos de escrita, esferas para canetas esferogré—
ficas, salientadores, colas, apontadores, minas de l4pis, corretores
liquidos, fitas corretoras, canetas, estojos para desenho, cartucho
de tinta, caixas, embalagens para canetas, marcadores de texto,
partes e componentes desses produtos.

Registro n® 824586875
Titular: Chanel Sarl

Data do depésito: 26/4/2002
Data da concessdo: 10/6/2008

Status: registrado
Classe: 03

Produtos: perfumes

Registro n® 828824428

Titular: Volkswagen Aktiengesellschaft
Data do depésito: 12/11/2006
Data da concessdo: 31/07/2012

Status: registrado
Classe: 12

Produtos: veiculos motorizados terrestres e suas partes, motores
para veiculos terrestres, pneumdticos para rodas de veiculos, aros
para rodas de veiculos, rodas completas para veiculos e suas par-
tes, veiculos motorizados para criancas, patinetes motorizados
(vefculos para criancas) e automdveis motorizados para criancas
(veiculos para criangas).

Na direcdo oposta, seguem precedentes nos quais o INPI considerou os signos ndo registraveis
e indeferiu os respectivos pedidos com base no dispositivo em questdo:
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Pedido de Registro n° 829085645

Titular: Natura Cosméticos S/A

Data do depésito: 11/05/2007

Status: arquivado. Indeferido com base no artigo 124, inciso XXI,
da Lei de Propriedade Industrial.

Classe: 03

Produtos: sabonetes.

Pedido de Registro n° 829523057

Titular: Abbott Laboratories

Data do depésito: 26/12/2007

Status: arquivado. Indeferido com base no artigo 124, inciso XXI,
da Lei de Propriedade Industrial.

Classe: 05

Produtos: preparacgdes farmacéuticas para substituicdo de ele-
trélitos.

Pedido de Registro n° 819927392

Titular: Koninklijke Philips Electronics N.V.

Data do depésito: 27/5/1997

Status: arquivado. Indeferido com base no artigo 124, inciso XXI,
da Lei de Propriedade Industrial.

Classe: 09

Produtos: lampadas fluorescentes.

Pedido de Registro n° 822706563

Titular: Loren Sid Ltda.

Data do depésito: 13/4/2000

Status: arquivado. Indeferido com base no artigo 124, inciso XXI,
da Lei de Propriedade Industrial.

Classe: 11

Produtos: ventilador de teto.
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s N
Pedido de Registro n° 828160236

Titular; Helios da Amazdnia Industria e Comércio de Materiais de
Escritdrio Ltda.

Data do depésito: 13/2/2006

Status: arquivado. Indeferido com base no artigo 124, inciso XXI,
da Lei de Propriedade Industrial.

Classe: 16

Produtos: grampeadores.

- J

A parte final do dispositivo - que proibe o registro da forma de produto que nio pode ser disso-
ciada de efeito técnico - possui um objetivo claro: evitar a concessdo de privilégios perpétuos
sobre elementos funcionais, o que, além de nio se coadunar com os principios norteadores do
sistema de protecdo a propriedade intelectual, pode ser altamente anticompetitivo.

Ao passo que o direito marcario protege signos distintivos, é o direito patentario que recompensa
inventores por desenvolver solucdes para problemas técnicos. O primeiro lida com signos iden-
tificadores de origem e pode ser prorrogado indefinidamente. Ja o segundo cria ferramentas de
exploragio exclusiva, cujo prazo de validade é limitado no tempo.

Logo, se a forma de um produto é funcional ou é determinada essencialmente por consideragdes
técnicas, ela ndo pode ser protegida via direito marcario. Do contrario, conceder-se-ia um privilé-
gio perpétuo sobre um elemento que deveria inserir-se no escopo das patentes de invengao ou de
modelo de utilidade e dos respectivos prazos de protegdo que lhe sdo outorgados.

Como resultado, o titular do privilégio poderia reivindicar direitos exclusivos sobre determinado
elemento funcional indefinidamente e, de forma injusta, impedir a exploragio legitima do objeto
por competidores mesmo apds a expiragdo da patente. Isso geraria grandes problemas concorren-
ciais, servindo o inciso XXI do artigo 124 exatamente para coibir este tipo de abuso e seus efeitos
anticompetitivos.

A jurisprudéncia brasileira ja possui alguns importantes precedentes que enfrentaram a questdo.
Talvez o mais significativo deles seja o caso Philips versus Spectrum Brands, cuja discussdo envol-
via a configuracdo de cabegotes de aparelhos elétricos de barbear.

A Philips obteve uma patente de modelo de utilidade sobre a configuragdo do cabegote de trés
pontas do seu barbeador e o titulo expirou em 1988. Quase uma década depois, em 1997, a empresa
depositou um pedido de marca tridimensional para a aludida configuragio perante o INPI, que foi
concedido em 2001 e impugnado posteriormente em juizo pela Spectrum Brands:
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(patente) (marca 3D)

A 352 Vara Federal do Rio de Janeiro concedeu liminar suspendendo os efeitos do registro com
base na funcionalidade da configuragdo, que foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal
da 2* Regido. No julgamento do recurso, o tribunal foi enfatico no sentido de que um objeto
previamente protegido por patente ndo poderia ser protegido como marca tridimensional,
sob pena de se criar um monopdlio perpétuo. Nas palavras do préprio desembargador relator:

0 equilibrio entre a contribuicdo inventiva incorporada pela sociedade e o pri-
vilégio outorgado ao inventor é sempre determinado pelo tempo e nenhuma
técnica protetiva conjugada, sustentada em um ilusdrio hibridismo juridico
entre a tutela marcdria e o modelo de utilidade, pode resultar na perpetuagdo
da novidade.

[..]

A inovagdo tecnoldgica agregada ao corpus mechanicus do barbeador elétrico
PHILISHAVE, consistente em um privilégio clausulado com prazo de validade
por forca de lei, ndo pode se transmudar em beneficio perpétuo, sob a forma de
protecdo de marca tridimensional. [...] Vencido o prazo de protecdo, o desenho
se torna res communi omnium, e isso ocorre mesmo que signifique o esvazia-
mento da tutela da marca, que se tornard, sob esse tinico feito, um mero titulo
juridico (Tribunal Regional Federal da 2° Regido, Agravo n° 2005.02.01.011707-6,
Rel. Des. André Fontes, 27/06/2006).

Como se V&, a patente expirada foi decisiva para atestar o efeito técnico proporcionado pela
configuragdo do objeto. Serviu, pois, como forte indicio de que a configuragdo era funcional,
sendo invidvel seu registro como marca nos termos do artigo 124, inciso XXI, da Lei de Proprie-
dade Industrial brasileira.

Por tudo isso, conclui-se que, em toda disputa do género, é fundamental examinar se a confi-
guracio do produto é funcional e/ou possui efeito técnico. Caso positivo, ele ndo poderd ser
protegido via direito marcdrio, pois isso seria anticompetitivo.

Por outro lado, se apenas um ou alguns dos elementos da configuragio forem funcionais, o
titular pode reivindicar protegdo sobre a forma como um todo, caso comprove que ela possui
elementos distintivos ndo funcionais e que sua impressdo de conjunto efetivamente identifica
e distingue o produto dos demais concorrentes.

XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro;
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A norma do inciso XXII é clara e proibe o registro como marca de objeto que estiver rotegido
por desenho industrial de terceiro.

Tal dispositivo possui importante modificagdo em relagio ao antigo Cédigo da Propriedade Indus-
trial (Lei n° 5.772/1971), o qual estabelecia em seu artigo 65, item 18, que ndo era registravel “marca
constituida de elemento passivel de protecdo como modelo ou desenho industrial.”

Como se vé, a lei anterior continha regra absoluta, que vedava o registro marcario de signo que
pudesse ser protegido como desenho industrial, independentemente de o design pertencer ao
depositante da marca ou a terceiros.

Ao incluir a expressdo “de terceiro” no final do inciso XXII do artigo 124 da lei atual, o legis-
lador acabou com a proibicdo absoluta e deixou claro que s ndo sdo registraveis marcas que
incorporam o desenho industrial alheio. Como ilagdo légica, conclui-se que, caso o registro de
desenho industrial pertenca a prépria empresa solicitante do registro de marca, ndo hd que
se falar na aplicagdo da norma em comento.

Portanto, uma vez atendidos os requisitos de registrabilidade, nada impede que a mesma configu-
racdo de um produto seja objeto de um registro de desenho industrial e de um registro de marca
tridimensional a0 mesmo tempo.

O INPI vem acolhendo esse entendimento e, embora essa questdo possa gerar algumas discus-
sdes, inclusive de ordem constitucional,® esta nos parece a mais acertada interpretacio do
ordenamento juridico vigente.

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o reque-
rente evidentemente ndo poderia desconhecer em razdo de sua atividade, cujo
titular seja sediado ou domiciliado em territdrio nacional ou em pais com o
qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento,
se a marca se destinar a distinguir produto ou servico idéntico, semelhante
ou afim, suscetivel de causar confusdo associagdo com aquela marca alheia.

Este dispositivo representa uma inovagdo da atual Lei de Propriedade Industrial e seu propdsito
é evitar a apropriacdo indevida de marcas alheias.

Trata-se, pois, de importante instrumento repressor de fraudes na seara dos signos distintivos,
conforme nao deixa divida a melhor doutrina:

10 A controvérsia gira em torno especialmente dos prazos de proteco outorgados pelos institutos. Ao passo que o registro de desenho
industrial & temporario, o registro de marca pode ser prorrogado quantas vezes o titular quiser. Assim, caso o empresario opte pelo regime
do desenho industrial, o objeto, a principio, passaria para o dominio piblico apés a expiragao do titulo, o que, na pratica, ndo ocorre caso o
titular do signo obtenha um registro de marca tridimensional e o prorrogue indefinidamente.
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0 inciso XXIII da Lei n° 9.279/96 representa um avango significativo, na me-
dida em que transporta para a seara do sistema juridico de aquisi¢do da
propriedade das marcas aspectos metajuridicos. Ndo é que, em virtude do
inciso do inciso XXIII, o sistema de protecdo as marcas deixa de ser atribu-
tivo. Continua a sé-lo, o que deflui de simples andlise sistemdtica do corpo
legislativo como um todo. O inciso XXIII funciona como vdlvula reguladora,
tendo como causa finalis a repressdo a fraude a lei. [...] O dispositivo parte
do principio ldgico de que os empresdrios atuantes em determinado setor
ndo poderiam, razoavelmente, desconhecer a existéncia de certas marcas.
[...] O fato que provoca a incidéncia da norma proibitiva é a conduta ma-
liciosa do pretendente ao registro, por ser pessoa do ramo de negdcio e ter
acesso ao que se passa no mercado” (IDS, 2005, p. 230-231, grifo n0ss0).

0 dispositivo, como se vé, atua como ferramenta reguladora, incidindo toda vez que um agente
do mercado deposita marca que sabidamente é de terceiro.

Em outras palavras, ele ndo exige depdsito nem registro anterior, mas apenas evidéncias de que
o depositante ndo poderia desconhecer a marca em razio da sua atividade.

Vejam-se alguns precedentes em que tal dispositivo foi aplicado:
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PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS HOMEONATUS E HOMEONATURAL.
COLIDENCIA. ART. 124, XXIII, DA LPI POSSIBILIDADE DE ASSOCIACAO
EQUIVOCADA.

1. O art. 124, inciso XXIII, da LPI, proibe o uso e o registro de “sinal que imite
ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente ndo
poderia desconhecer em razdo de sua atividade, cujo titular seja sediado ou do-
miciliado em territdrio nacional ou em pais com o qual o Brasil mantenha acordo
ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir
produto ou servigo idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo,
associagdo com aquela marca alheia”. O dispositivo parte do principio de que os
empresdrios atuantes em determinado setor ndo poderiam, razoavelmente, des-
conhecer a existéncia de certas marcas, situagdo que se enquadra no caso em tela.
2. No caso vertente, evidencia-se a similaridade grdfica e fonética entre os elemen-
tos nominativos dos signos em confronto, na medida em que ambas ostentam os
radicais “HOMEO” e “NATU” em suas composicdes marcdrias, diferenciando-se
dapenas quanto a parte final de ambas, uma vez que a empresa apelada acresceu
a silaba “RAL” para formar o termo “HOMEONATURAL”, enquanto que a auto-
ra, ora apelante, simplesmente substituiu a mencionada silaba pela aposicdo da
letra “S”, formando a expressdo “HOMEONATUS”. Além disso, é relevante notar
que as mesmas se destinam a assinalar produtos pertencentes ao mesmo seg-
mento mercadoldgico, qual seja, o de medicamentos homeopdticos, o que poderia
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ocasionar erro ou confusdo no publico consumidor acerca da procedéncia dos
produtos (BRASIL, 2010e).

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TITULO DE ESTABELECIMENTO. MARCAS
“ALUMINIO ARARA” E “ALUMINIO ARARAS”. [...] Ndo hd como concluir pela
existéncia de distintividade suficiente por parte da marca da ora apelante,
na medida em que esta reproduz quase que inteiramente a marca anterior da
empresa ré (somente foi subtraida a letra “S” no final do termo “ARARA”),
fazendo incidir sobre a hipétese o art. 124, inciso XXIII, da LPL. Nota-se, ainda,
que ambas as empresas sdo localizadas no mesmo Estado da Federagdo (Sdo
Paulo) e, mais que isso, tém como base territorial a mesma cidade (Araras).
Além disso, dedicam-se ambas ao mesmo ramo mercadolégico, qual seja, a fa-
bricagdo e comercializacdo de utensilios domésticos de aluminio, conforme se
pode apreender da leitura dos contratos sociais das empresas (BRASIL, 2011b).

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE REGISTRO. DOCUMENTOS EM
LINGUA ESTRANGEIRA. TRADUCAQ. COLIDENCIA. NOME COMERCIAL.

[...]

3. As empresas litigantes se inserem em segmentos mercadoldgicos de extre-
ma afinidade, eis que a autora atua na fabricagdo e comercializagdo de pro-
dutos de liga metdlica, enquanto a empresa-ré, ora apelante, presta servigos
de reparagdo, conservagdo e montagem de mdquinas e equipamentos indus-
triais e implementos agricolas, o que poderia certamente provocar divida ou
confusdo no publico consumidor quanto a origem dos produtos ou servicos. A
aproximagdo entre as duas se torna ainda mais nitida ao considerarmos que
jd travaram relages comerciais - a autora abastecia a ré com a matéria prima
para fabricagdo de cilindros bimetdlicos - circunstdncia demonstrada pelos
documentos colacionados aos autos pela prdpria apelante.

4. Embora o registro anulando tenha sido concedido sob a égide do antigo CPI,
onde ndo havia disposi¢do similar ao art. 124, inciso XXIII, da LPI, que proibe
o registro de “sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o
requerente evidentemente ndo poderia desconhecer em razdo da atividade”, o
preceito jd era tutelado pelo sistema juridico, pelos principios da boa-fé - que,
no caso em tela, restou precipuamente violado sob o ponto de vista objetivo, ou
seja, de dever de probidade entre os contratantes, consagrado no art. 422 do
Cédigo Civil, da livre concorréncia e da protegdo ao consumidor (BRASIL, 2007c).

O inciso XXIII do artigo 124, portanto, constitui importante ferramenta para protegdo dos sig-
nos distintivos. Afinal, ele pode ser aplicado mesmo nas situagdes em que a marca usurpada ndo
é notoriamente conhecida, bastando demonstrar que o depositante ndo poderia desconhecer a
marca em razdo da sua atividade.
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4.14 Direitos conferidos pelo registro

Embora a propriedade sobre as marcas possua algumas peculiaridades em relagdo a propriedade
tradicional," ela também se baseia no conceito de exclusividade e seus respectivos corolarios. O
titular do bem intangivel possui, pois, a prerrogativa de usar, gozar e dispor do signo, bem como
impedir que terceiros dele se apropriem. Vejamos, pois, cada um desses elementos.

4.14.1 Direito de exclusao

O direito de exclusdo representa o cerne do registro de marca. Sem ele, o sistema de protecdo
as marcas perderia seu principal alicerce e ndo teria condi¢des de sequer existir. Por isso, ao se
examinar questdes marcdrias, deve-se ter em mente que o registro é um instrumento excludente,
legitimamente oponivel perante terceiros, conforme qualquer outra forma de propriedade.

Com base no registro de marca, portanto, o titular passa a ter prerrogativa de compelir terceiros
a cessaram o uso de signos idénticos ou semelhantes em meio as suas atividades.

4.14.2 Direito de propriedade

O direito de exclusdo examinado anteriormente decorre do direito de propriedade regulado
pelo artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expe-
dido, conforme as disposicGes desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso
exclusivo em todo o territdrio nacional, observado quanto as marcas coletivas
e de certificacdo o disposto nos arts. 147 e 148.

Como se vé, ao obter o registro de marca, o titular adquire o direito de uso exclusivo do signo
em territdrio nacional.

Esse escopo de prote¢do em todo o territério nacional é importante, pois é ele que confere ao
titular uma adequada seguranca juridica para investir na sua marca e, depois, expandir-se para
outros estados da Federagio sem se deparar com empresas que ja utilizam marcas idénticas ou
semelhantes.

Logo, adquirir o direito de uso exclusivo em todo o territério nacional é um dos principais motivos
que leva uma empresa a registrar sua marca perante o INPI, j& que ela passa a ser protegida em
todo o pais, independentemente de ela ser conhecida ou ndo em determinadas regides.

O titular da marca também pode licenciar o seu uso para terceiros, bem como exercer controle
sobre as especificacdes, natureza e qualidade dos respectivos produtos e servigos (art. 139 da LPI).
A prerrogativa do licenciamento, alids, é importante faceta do direito conferido pela marca, pois
permite ao titular efetivamente maximizar o potencial econdmico do signo.

11 Facilidade de apropriagao e possibilidade de ser usada em diversos lugares ao mesmo tempo, por exemplo.
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Por fim, o titular pode perfeitamente dispor da marca, transferindo o respectivo registro ou
pedido de registro para terceiros a titulo oneroso ou gratuito. A transferéncia, contudo deve
compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou seme-
lhantes, relativas a produto ou servico idéntico, semelhante ou afim.

Esse cuidado do legislador foi tomado para evitar que duas entidades distintas possuam direitos
exclusivos sobre marcas idénticas ou semelhantes no mesmo segmento ou em segmentos afins,
o0 que é razoavel, pois isso pode levar o consumidor a erro e confusdo em relagdo a origem dos
respectivos produtos e servigos.

Depreende-se do artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial o entendimento segundo o qual
a arguicdo do direito de precedéncia somente é cabivel na fase administrativa anterior a con-
cessdo do registro, notadamente no momento de oposi¢do ao pedido de registro (art. 158).
Ndo se admite, portanto, o reconhecimento do direito de precedéncia em sede de processo
administrativo de nulidade (art. 168) e acdo de nulidade (art. 173).

4.14.3 Direito a obter indenizagao

O registro de marca também confere ao titular o direito de obter indenizagdo pelo uso indevido
do signo por terceiros. Isso abrange danos emergentes e lucros cessantes, conforme deixam
claro os artigos 209 e 210 da Lei de Propriedade Industrial.

Questdo interessante no plano indenizatdrio diz respeito a suposta comprovagio dos danos.
Com efeito, para fazer jus a indenizagdo, deve o titular necessariamente comprovar que a
infracdo lhe causou prejuizos? As mais abalizadas doutrina e jurisprudéncia entendem que a
resposta é negativa.

Isso se explica porque, na seara dos direitos imateriais, a indenizacdo é devida a partir do
momento que o infrator invade o espaco juridico do titular do direito. Assim, uma vez confir-
mada a violagdo da marca, ndo pode o Poder Judicidrio eximir o infrator do dever de pagar a
respectiva indenizagdo pela infragdo cometida.

Em relagdo a comprovagdo dos danos, veja-se o que diz Cerqueira, reconhecidamente o maior
doutrinador brasileiro sobre a matéria:

A prova dos prejuizos, nas agdes de perdas e danos, merece, entretanto, espe-
cial referéncia. Esta prova, geralmente dificil nos casos de violagdo de direitos
relativos a propriedade industrial, é particularmente espinhosa quando se
trata de infragdo de registros de marcas, ndo podendo os Juizes exigi-la com
muita severidade. A simples violagdo do direito obriga a satisfagdo do dano,
na forma do artigo 159 do CC, ndo sendo, pois necessdrio, a nosso ver, que o
autor faca a prova dos prejuizos no curso da agdo. Verificada a infragdo, a
acdo deve ser julgada procedente, condenando-se o réu a indenizar os danos
emergentes e os lucros cessantes (CC, art. 1059), que se apurarem na execugdo
(1982, p. 1.130-1.131).
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Mesmo porque nio existe infragdo que ndo gere danos ao titular da marca, conforme se
depreende da seguinte licdo a respeito do tema:

Insistindo nas fontes disponibilizadas pela Lei de Propriedade Industrial
para o fim aqui colimado, a redagdo do artigo 210 estabelece critérios abran-
gentes para a fixagdo da indenizagdo por lucros cessantes, tornando claro
que, de qualquer forma, a fabricagdo e a comercializagdo de produtos con-
trafeitos causa prejuizo. Demonstra tal dispositivo, implicitamente, que ndo
hd casos em que a contrafagdo ndo gere danos. Percebe-se pela andlise dos
dispositivos acima citados, que a preocupagdo do legislador se focou tini-
ca e exclusivamente nos critérios para a fixagdo da indenizagdo, e ndo nos
requisitos para o cabimento ou ndo da indenizagdo. A mens legis deve ser
enfatizada (GOYANES, 1982, p. 62).

O Superior Tribunal de Justica adota o mesmo posicionamento e ja consignou diversas vezes que
o simples uso indevido de marca registrada causa danos ao titular, gerando, por conseguinte, o
respectivo dever de ressarcimento:
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CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA REGISTRADA. USO INDEVIDO.
OMISSAQ. INEXISTENCIA. INDENIZACAO. VALOR. CONCESSAO DE LICENCA.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SUMULA 54/STJ. DANOS. COMPROVACAO.
DESNECESSIDADE. SUCUMBENCIA MINIMA. INCIDENCIA DA SUMULA 326/ST]J.

[..]

4. 0 uso de marca registrada, sem a devida licenca do proprietdrio, presume-
se prejudicial a quem detém a titularidade.

[.]
Com destaque para o seguinte trecho do voto do ilustre Relator:

Ndo merece prosperar a tese de maltrato ao art. 159 do Cédigo Civil, dado que,
na hipdtese, a indenizagdo foi determinada com fundamento na Lei 9.279/96,
que ndo exige a prova material do dano, mas apenas do ilicito. Desta forma, o
titular do registro da marca no INPI tem direito de usd-la com exclusividade
e 0 seu uso por outrem, sem a devida licenga, presume-se prejudicial a quem
detém a titularidade (BRASIL, 2008).

COMERCIAL E CIVIL. DIREITO MARCARIO. USO INDEVIDO DE MARCA
CARACTERIZADA. ABSTENCAO. INDENIZACAO.

A violagdo marcdria se dd quando a imitagdo reflete na formagdo cognitiva
do consumidor que ¢ induzido, por erronia, a perceber identidade nos dois
produtos de fabricagdes diferentes.O uso indevido de marca alheia sempre se
presume prejudicial a quem a lei confere a titularidade.
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Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido (BRASIL, 2003b).

MARCA. DANO. PROVA. RECONHECIDO O FATO DE QUE A RE INDUSTRIA-
LIZAVA E COMERCIALIZAVA PRODUTO “SABAO DA COSTA”, MARCA RE-
GISTRADA DA AUTORA, QUE TAMBEM FABRICAVA E VENDIA O MESMO
PRODUTO, DEVE-SE ADMITIR CONSEQUENTEMENTE A EXISTENCIA DE
DANO, POIS A CONCORRENCIA DESLEAL SIGNIFICOU UMA DIMINUICAO
DO MERCADO. RESTABELECIMENTO DA SENTENCA, NA PARTE EM QUE
DEFERIRA A INDENIZAGCAO DE 5% SOBRE O VALOR DE VENDA DO PRODU-
TO, NOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AGAO, FICANDO
RELEGADA PARA A LIQUIDAGAO A SIMPLES APURACAQ DESSE VALOR. RE-
CURSO CONHECIDO E PROVIDO (BRASIL, 1997a).

Esse entendimento também pode ser visto em acérddos de outros tribunais:

DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA REGIS-
TRADA. PERDAS E DANOS. PRESUNCAO. DISPENSA PREVIA DE PROVA DE
PREJUIZO. O simples uso indevido de marca comercial registrada, constituindo
violagdo do direito de propriedade industrial, obriga, s por si, a satisfagdo de
perdas e danos, cujo valor serd apurado em liquidagdo. O mero fato do uso inde-
vido jd estd causando prejuizo, posto colocar em risco, no mercado, a credibilidade
da marca registrada. Embargos acolhidos (BRASIL, 1997b).

[...] Diante da semelhanga grdfica e fonética, ainda que parcial, na denomi-
nagdo da marca nominativa QBOA e QBAO e das fontes e cores utilizadas na
sua visualizagdo, aliada a similitude do produto, inevitdvel e, com um olhar
de consumidor, a confusdo entre ambas, com evidentes reflexos no campo
da concorréncia desleal, impondo-se a ré que se abstenha de usar a marca
QBAO e indenizar a concorrente pelos danos causados. Apelo Provido. [...]
(BRASIL, 2001).

[...] A comercializagdo de bebida da mesma espécie - RUM BACACHARI - de outra
conhecida e afamada internacionalmente - RUM BACARDI -, acondicionada em
vasilhame praticamente igual, com tampa, cores, logomarca e principalmente
rétulos praticamente idénticos, com modificacdo apenas de pequenos emblemas
e efigies, revela o propdsito inconfessado de induzir em erro ou de confundir o
consumidor, e com isso auferir dividendos, caracterizando pratica constitucio-
nalmente vedada (art. 5, inc. XXIX, da CF) de concorréncia desleal, que deve
ser prontamente coibida, com indenizagdo dos prejuizos causados (BRASIL, 2000).

Por tudo isso, a melhor interpretacdo da lei é de que o reconhecimento da infragio ja basta para
o deferimento do pleito indenizatdrio respectivo.

Caso contrdrio, a simples condenacdo para cessar o uso da marca pode se converter em verdadeiro
prémio para o infrator, o que, sem sombra de duvida, ndo se coaduna com o direito vigente e com
os mais consagrados ideais de justica.
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4.15 Aquisicao de direitos sobre a marca

O sistema atributivo

O legislador brasileiro optou por adotar o sistema atributivo de direitos para a protegdo das
marcas em territdrio nacional, em contraposigdo ao sistema declaratdrio.

Na prética, significa dizer que os direitos de propriedade sobre a marca se adquirem por meio
de registro no INPI, e ndo pelo mero uso do sinal no mercado, consoante a letra expressa do
artigo 129, caput, da Lei da Propriedade Industrial:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente
expedido, conforme as disposi¢des desta Lei, sendo assegurado ao titular
seu uso exclusivo em todo o territdério nacional, observado quanto as
marcas coletivas e de certificagdo o disposto nos arts. 147 e 148.

Assim, no Brasil, a constitui¢do do direito de propriedade sobre marca advém de um ato ad-
ministrativo do Estado, representado por uma autarquia federal (INPI), apds um processo
administrativo (processo de registro de marca).

Em cumprimento ao principio da legalidade, o ato de concessdo do registro ndo ¢ discriciondrio
ao INPL. Se atendidos os requisitos da Lei da Propriedade Industrial, o INPI tem a obrigacdo de
conceder o registro de marca ao interessado. Da mesma forma, o INPI devera indeferir os pedidos
de registro que incidirem nas proibicdes legais, sob pena de ter seu ato administrativo declarado
nulo, com efeitos ex tunc (art. 165 LPI).

Como coroldrio do sistema atributivo, ao examinar os pedidos de registro de marca, o examinador
deve aplicar o principio conhecido como first to file, ou seja, o direito serd concedido aquele que
primeiro depositou a marca no INPI.

No sistema declaratdrio, adotado nos paises anglo-saxdes, o direito de propriedade sobre a marca
é reconhecido a partir do seu uso no comércio.

Nesse caso, o direito de propriedade é reconhecido a partir de uma situagdo de fato, isto é,
a apropriacdo do sinal depende exclusivamente de uma agdo afirmativa do interessado. O
Estado sé ird interferir se houver a necessidade de dirimir conflitos entre dois usudrios de
marcas idénticas ou semelhantes (analisando, inclusive, o 4mbito geogréfico de atuagdo de
cada titular), ou, ainda, se o titular quiser portar um titulo declaratério do seu direito.

Quanto ao sistema atributivo, que vige em territério nacional, é importante salientar que, embora
o direito de propriedade seja constituido tdo somente no ato de concessao do registro por parte do
INPI (art. 129, caput), na fase de pré-registro, o titular j4 goza de alguns direitos.

Com efeito, o artigo 139 da LPI dispde que o depositante podera licenciar a sua marca a terceiros

- caso o registro ndo seja confirmado a posteriori, o licenciado podera eventualmente solicitar a
recomposicdo de perdas e danos pelo investimento feito na marca indeferida.

114 Propriedade Industrial Aplicada - Reflexdes para o Magistrado



Ademais, o artigo 130, 111, da LPI prevé o direito de o depositante zelar pela integridade material
e a reputagdo da sua marca, o que serd estudado de forma mais aprofundada adiante.

E, ainda, sdo reconhecidos direitos ao utente de boa-fé, nos termos do artigo 129, § 1°, da LPI,
comentado a seguir.

Os direitos oriundos do pré-uso da marca

O artigo 129, §1°, da LPJ, dispde:

Art. 129. (omissis)

§ 1° Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depdsito, usava
no Pais, hd pelo menos 6 (seis) meses, marca idéntica ou semelhante, para
distinguir ou certificar produto ou servigo idéntico, semelhante ou afim, terd
direito de precedéncia ao registro.

§ 2° O direito de precedéncia somente poderd ser cedido juntamente com o
negdcio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relagdo com o uso da
marca, por alienagdo ou arrendamento.

A norma constitui uma excegdo ao principio first to file. Caso um interessado use sua marca de
boa-fé, com mais de seis meses de antecedéncia em relagdo a um terceiro que primeiro deposi-
tou sinal idéntico ou semelhante no INPI, o utente de boa-fé terd um direito de precedéncia ao
registro - afastando-se, nesse caso excepcional, o principio do first to file.

Tal excegdo vem sendo reconhecida e aplicada pelo Poder Judiciario:

Ementa: ADMINISTRATIVO. DIREITO EMPRESARIAL E REGISTRAL. PRO-
PRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. NOME EMPRESARIAL. CONFLITO. DIREITO
DE PRECEDENCIA. PRIORIDADE A ANTIGUIDADE DO USO DA MARCA. ART.
129, §1¢, DA LEI 9.279/96.

1. Oregistro da propriedade industrial tem por objetivo proteger as invengdes,
modelos e marcas, a fim de garantir a livre concorréncia e a concorréncia
empresarial.

2. No caso dos autos, o réu provou que, pelo menos 6 meses antes de a expres-
sdo “Tonatua” ter sido adotada como nome empresarial da autora, jd se valia
da expressdo como marca, na produgdo e comercializagdo de cuecas, desde o
inicio de 2003. Desta forma, a Lei de Propriedade Industrial instituiu o dever/
direito de obter um Registro de marca, ou de manter uma marca jd registrada,
em razdo de seu pré-uso e boa-fé (art. 129, § 1% da Lei n® 9.279/96).

3. Apelo improvido (BRASIL, 2012c).
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Ementa: APELACAO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PEDIDO DE NULIDADE DE
MARCA COM BASE EM COLIDENCIA COM O NOME COMERCIAL E DIREITO DE
PRECEDENCIA - RECURSO IMPROVIDO.

I- Com efeito, a antecedéncia da denominacdo social da Apelada (devidamen-
te registrada), as notas fiscais de folhas 59/95 (trazendo em destaque a ex-
pressdo CEDICOR) e a notificacdo enviada ao INPI, em 2001 (informando o uso
pré-uso do vocdbulo) sdo mais do que suficientes para configurar direito de
precedéncia invocado e previsto no § 1% do art. 129, da LPL

I1 - Recurso e Remessa Necessdria improvidas (BRASIL, 2010f).

Ementa: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE PRECEDENCIA
AO REGISTRO DECORRENTE DO PRE-USO. ART. 129, § 1° DA LEI 9.279-96.

I - Demonstrado nos autos que o sequndo apelado (Sabor de Fruta Sucos
Ltda.), em momento anterior ao deferimento do registro anulando - PIZZA
PARK -, de titularidade do apelante (Pizzaria Pires Ltda.), jd se utilizava, de
boa-fé, da mesma expressdo para identificar o seu servico, a ele deve ser re-
conhecido o direito de precedéncia ao registro, a teor do disposto no art. 129,
§ 1°da Lei 9.279-96, que é excegdo ao sistema atributivo adotado pelo direito
marcdrio pdtrio.

II - Diante do principio da sucumbéncia, responde a parte vencida pelo paga-
mento das despesas processuais decorrentes do exercicio da fungdo jurisdicional.

III - Apelagdes e remessa necessdria desprovidas (BRASIL, 2007d).

Questdo que provoca intensos debates é 0 momento em que tal “direito de precedéncia” deve

ser exercido.

Pode o utente anterior invocar tal direito de precedéncia para obter a nulidade do registro de
um terceiro, ou a norma do art. 129, § 1°, sé pode ser aplicada quando suscitada antes do ato de
concessdo do registro do terceiro?

O TRF da 22 Regifo se posicionou da seguinte forma sobre o tema:
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Ementa: EMBARGOS DE DECLARACAO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL-
EMBARGOS INFRINGENTES - MARCA - DIREITO DE PRECEDENCIA - RE-
DISCUSSAO.

* Embargos de declaragdo opostos sob alegagdo de nulidade, omisséo contra-
dicdo e obscuridade.

* A Lei assegura o direito de precedéncia ao registro e ndo o direito ao registro.

- O direito de precedéncia somente pode ser exercido antes de haver registro, o
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que significa dizer que se trata de um direito a ser exercido no dmbito do pro-
cedimento administrativo instaurado perante o INPI e tdo somente naqueles
autos, ndo podendo ser reconhecido um outro pedido de registro como uma
oposicdo a um pedido de registro em curso.

« Inexisténcia dos alegados vicios no julgado.
« Embargos de declaragdo desprovidos (BRASIL, 2012d).

Cabe frisar que a decisdo acima ainda ndo transitou em julgado e, possivelmente, o assunto sera
dirimido pelo STJ.

4.16 Protegoes excepcionais

0 direito de uso exclusivo de marca, adquirido com o registro do sinal distintivo no INPI (art.
129), ndo é absoluto.

A protecdo das marcas é limitada por dois principios legais: o principio da especialidade (ou
especificidade) e o principio da territorialidade, estudados na sequéncia.

4.16.1 O principio da especialidade

O principio da especialidade das marcas encontra-se positivado no artigo 124, XIX, da Lei da
Propriedade Industrial'?, e determina que a exclusividade de uso do sinal distintivo sé é opo-
nivel aos produtos idénticos, semelhantes ou afins, capazes de gerar confusdo ou associagdo.

Sobre a matéria, Cerqueira comenta:

A lei procurou prever todas as hipdteses, partindo do particular para o ge-
ral, de modo gradativo; em primeiro lugar, cogita de produtos idénticos; em
segundo lugar, de produtos semelhantes; em terceiros lugar, leva em conta o
género de comércio ou industria, sem cogitar da identidade ou semelhanga
entre os produtos ou artigos, mas da identidade e da afinidade dos ramos de
negécio a que as marcas ou servico se destinam. Nos dois primeiros casos a lei
procura impedir a confusdo direta entre os produtos provocada pela identida-
de ou semelhanga das marcas; no terceiro caso visa, além disso, a resguardar o
direito do titular da marca de estender o seu uso a outros produtos ou artigos
pertencentes ao mesmo género de comércio ou industria que explora, ou a
género afim (1982, p. 906).

12 Art. 124. Nao séo registraveis como marca:

[-]

XIX - reproducido ou imitagdo, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar
) b b b
produto ou servigo idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar confusado ou associagdo com marca alheia.
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O conceito de confusio é relativamente simples e consiste na indugdo do consumidor em erro
ao trocar um produto por outro, ou confundir sua fonte em razdo da semelhanga ou da afinida-
de das mercadorias.

No fendmeno da associagdo, o consumidor, ao se deparar com uma marca ja conhecida usada
em produto ou servigo diverso, em razdo de alguma peculiaridade dessa marca (por exemplo,
sua fama ou sua originalidade), acredita que o fabricante ou prestador de servigos é o mesmo.

Nesse momento, toda credibilidade e fundo de comércio adquiridos pelo produto original sdo
transferidos automaticamente ao produto novo. Tal circunstancia, se ndo autorizada ou contro-
lada pelo titular do produto original, poderd causar um abalo em sua reputagio (credibilidade)
e, ainda, em relagdo ao terceiro ndo autorizado, um enriquecimento sem causa.

Nesse contexto é que surgem as exceg¢des ao principio da especialidade: a protecdo especial as
marcas de alto renome e a teoria da diluicdo das marcas. A primeira expressamente prevista em
lei, e a segunda construida a partir da doutrina e da jurisprudéncia.

4.16.2 Excecao: a Marca de Alto Renome.

O artigo 125 da Lei da Propriedade Industrial é autoexplicativo:

Art. 125. A marca registrada no Brasil considerada de alto renome serd
assegurada protecdo especial, em todos os ramos de atividade.

Assim, as marcas muito famosas, registradas em territério nacional, recebem prote¢do ndo s6 em
produtos idénticos, semelhantes ou afins (art. 124, XIX), mas em todos ou ramos de atividade, ou
seja, todo e qualquer produto ou servigo, independentemente de afinidade.

De plano, dois requisitos sdo extraidos do dispositivo legal para a reivindicagdo desta protecdo
especial: o registro da marca no Brasil e o “alto renome”.

Para o INPI (Resolugdo n® 121/05), “alto renome” significa “uma extraordindria forca atrativa
(...) apta a atrair clientela pela sua simples presenca”:

Art. 2° Para os efeitos desta Resolugdo, considera-se de alto renome a marca que
goza de uma autoridade incontestdvel, de um conhecimento e prestigio dife-
ridos, resultantes da sua tradi¢do e qualificagdo no mercado e da qualidade e
confianga que inspira, vinculadas, essencialmente, a boa imagem dos produtos
ou servicos a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma extraor-
dindria for¢a atrativa sobre o publico em geral, indistintamente, elevando-se
sobre os diferentes mercados e transcendendo a fun¢do a que se prestava pri-
mitivamente, projetando-se apta a atrair clientela pela sua simples presenca.
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A mesma Resolugdo do INPI, em seu artigo 4°, enumera uma lista ndo exaustiva de provas que
podem ser apresentadas pelo interessado em reivindicar a protegdo especial em pauta®.

A forma especial em que a protecdo especial pode ser reivindicada também é determinada pela
Resolugdo n° 121/05 do INPI Atualmente, a protecgdo especial s6 pode ser solicitada de forma
incidental, mediante uma oposigdo ou processo administrativo de nulidade (art. 32).

A protecdo especial ficara anotada na base de dados do INPI por cinco anos e, durante esse
periodo, o titular fica dispensado de apresentar novas provas de alto renome ao exercer seu
direito de exclusividade em qualquer classe (art. 10).

A respeito da marca de alto renome, cumpre transcrever a seguir o acérddo proferido da 32
Turma do Superior Tribunal de Justiga:

COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. MARCA. ALTO RENOME. DECLARACAO.
PROCEDIMENTO. CONTROLE PELO PODER JUDICIARIO. LIMITES.

13 Art. 4° O requerente da protegao especial de que trata o artigo 125 da LPI devera apresentar ao INPI, inci-
dentalmente, no ato da oposigao ou do processo administrativo de nulidade, as provas cabiveis a comprovagao do
alto renome da marca no Brasil, podendo apresentar, em carater suplementar as provas voluntariamente por ele
coligidas, os seguintes elementos informativos:

1) data do inicio do uso da marca no Brasil;
2) pablico usuario ou potencial usuario dos produtos ou servigos a que a marca se aplica;

3) fragao do publico usuario ou potencial usuario dos produtos ou servigos a que a marca se aplica, essencialmen-
te pela sua tradi¢ao e qualificagao no mercado, mediante pesquisa de opinido ou de mercado ou por qualquer
outro meio habil;

4) fragao do pablico usuario de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica
a marca com os produtos ou servigos a que ela se aplica, mediante pesquisa de opiniao ou de mercado ou por
qualquer outro meio habil;

5) fragdo do publico usuario de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a
marca essencialmente pela sua tradigao e qualificagao no mercado, mediante pesquisa de opiniao ou de mercado
ou por qualquer outro meio habil;

6) meios de comercializagdo da marca no Brasil;

7) amplitude geografica da comercializagao efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;

8) extensao temporal do uso efetivo da marca no mercado nacional e, eventualmente, no mercado internacional;
9) meios de divulgacao da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;

10) extensao temporal da divulgagao efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;

11) valor investido pelo titular em publicidade/propaganda da marca na midia brasileira nos Gltimos 3 (trés) anos;
12) volume de vendas do produto ou a receita do servigo nos Gltimos 3 (trés) anos;

13) valor econémico da marca no ativo patrimonial da empresa.
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1. Embora preveja os efeitos decorrentes do respectivo registro. o art. 125 da
LPI ndo estabeleceu os limite necessdrios a caracterizacdo do alto renome de
uma marca, sujeitando o dispositivo legal a regulamentagdo do INPI.

2. A sistemdtica imposta pelo INPI por intermédio da Resolugdo n° 121105 so-
mente admite que o interessado obtenha o reconhecimento do alto renome
de uma marca pela via incidental.

3. O titular de uma marca detém legitimo interesse em obter, por via direta,
uma declaragdo geral e abstrata de que sua marca é de alto renome. Cuida-
se de um direito do titular, inerente ao direito constitucional de protegdo
integral da marca.

4. A lacuna existente na Resolugdo n° 121105 que prevé a declaragdo do
alto renome apenas pela via incidental — configura omissdo do INPI na
regulamentagdo do art. 125 da LPI, situagdo que justifica a intervengdo do
Poder Judicidrio.

5. Ainda que haja inércia da Administragdo Publica, o Poder Judicidrio ndo
pode suprir essa omissdo e decidir o mérito do processo administrativo, mas
apenas determinar que o procedimento seja concluido em tempo razodvel.
Dessa forma, até que haja a manifestagdo do INPI pela via direta, a tinica ile-
galidade praticada serd a inércia da Administragdo Publica, sendo incabivel,
nesse momento, a ingeréncia do Poder Judicidrio no mérito do ato omissivo.

6. Por outro lado, os atos do INPI relacionados com o registro do alto renome
de uma marca, por derivarem do exercicio de uma discricionariedade técnica
e vinculada, encontram-se sujeitos a controle pelo Poder Judicidrio, sem que
isso implique violagdo do principio da separagdo dos poderes.

7. Recurso especial a que se nega provimento.
(BRASIL, 2013).

A 32 Turma do STJ, no acérdio supramencionado, reconheceu a inviabilidade de o Poder Judicidrio
reconhecer uma marca de alto renome, em razio da auséncia de uma declaracdo administrativa
do INPI. A observancia da triparticdo dos poderes do Estado impede o Poder Judiciario de substi-
tuir a decisdo do INPI™.

14 Outra controvérsia da matéria é a possibilidade de reconhecimento do status de alto renome da marca pelo Poder Judiciario, sem apre-
ciagdo prévia por parte do INPI. O STJ sentenciou:

“AgRg no RECURSO ESPECIAL N°1.116.854 - RJ (2009/0007326-3). RELATOR : MINISTRO MASSAMI UYEDA. AGRAVANTE
: COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS. AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI. AGRA-
VO REGIMENTAL -SUMULA 283/STJ - RECONSIDERAGAO DA DECISAO HOSTILIZADA - NECESSIDADE -RECURSO ES-
PECIAL -MARCA - ALTO RENOME - DECLARACAO PELO PODER JUDICIARIO - IMPOSSIBILIDADE - COMPETENCIA
DO INPI - RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

DECISAO

O recurso ndo merece prosperar. Com efeito. O conceito de marca notoriamente conhecida nao se confunde com marca de alto renome.
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4.16.3 Excecao: a Teoria da Diluicao

Parte da doutrina especializada enfatiza que a protecdo especial conferida as marcas de alto
renome constitui uma ferramenta prdpria e poderosa para o combate a usurpacdo de marca
registrada para produtos ou servigos ndo afins, todavia a prote¢io as marcas de alto renome
ndo amparam diversas relacdes.

E 0 caso de marcas que, por terem alcangado certo grau de fama (porém ndo de “alto renome”) ou
por serem muito distintivas (por exemplo, marcas formadas por palavras inventadas), despertam
no consumidor a associagdo imediata com o produto ou servigo primdrio, ainda que sejam usadas
em produto ou servigo nio afim.

Nesses casos, em que ndo é possivel reivindicar a protecdo especial do artigo 125 da LPI (a
marca é famosa, mas nio de “alto renome”), tampouco hé viola¢do ao artigo 124, XIX (ndo hé
afinidade entre os produtos ou servicos), pode-se combater a usurpacgdo com base na chama-
da Teoria da Diluicéo.

A base racional da Teoria da Diluigdo esta escorada na prevengdo contra a deterioracdo de um
bem juridico (no caso, a marca). Nos Estados Unidos, um dos bercos da Teoria da Dilui¢do, ha
previsdo expressa da protecdo das marcas contra esse fendmeno na legislagdo marcaria. No
Brasil, a protecdo é feita por meio de interpretacdo do artigo 130, III, da LPI, verbis:

A primeira - notoriamente conhecida - & excegao ao principio da territorialidade e goza de protegao especial independente de registro no
Brasil em seu respectivo ramo de atividade. A segunda - marca de alto renome - cuida de excegao ao principio da especificidade e tem
protegao especial em todos os ramos de atividade, desde que previamente registrada no Brasil e declarada pelo INPI - Instituto Nacional
de Propriedade Industrial. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: REsp 716.179/RS, Rel. Min. Jodo Otavio de Noronha,
Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 951.583/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 17/11/2009, este assim
ementado: “Propriedade industrial. Recurso Especial. Agao cominatéria. Proibigdo ao uso de marca de alto renome. Excegao ao principio
da especialidade. Impossibilidade de associagao entre produtos e servigos. Irrelevancia. Declaragao do INPI reconhecendo a marca de ‘alto
renome’. Imprescindibilidade.

- O direito de propriedade da marca é limitado, entre outros, pelo principio da especialidade/especificidade, o qual & previsto, de forma

implicita no art. 124, XIX, da Lei 9279/96.

- O principio da especialidade nao se aplica as marcas de alto renome, sendo assegurada protegao especial em todos os ramos da atividade,

nos termos do art. 125 da Lei 9279/96.

- E irrelevante, para fins de protecao das marcas de alto renome, a discussao a respeito da impossibilidade de confusdo pelo consumidor na
aquisigao de produtos ou servigos.

- Para se conceder a protecao conferida pelo art. 125 da Lei 9279/96, & necessario procedimento junto ao INPI, reconhecendo a marca
como de ‘alto renome’.

Recurso especial a que nega provimento.”

Destarte, compete ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI a declaragdo de marca de alto renome. Assim, apos reconsiderar
o decisum ora hostilizado, nega-se seguimento ao recurso especial.

Publique-se. Intimem-se.
Brasilia (DF), 18 de novembro de 2010.”

A decisao acima ainda merece destaque por trazer a baila julgados anteriores do tribunal superior esclarecendo que “é irrelevante, para fins
de protecao das marcas de alto renome, a discussao a respeito da impossibilidade de confusdo pelo consumidor na aquisigdo de produtos ou

servicos” (BRASIL, 2010g).
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Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

[..]

111 - zelar pela sua integridade material ou reputagdo.

Cabral, em estudo de direito comparado entre a legislagido norte-americana e a nacional, sustenta:

Diluicdo de marca é uma ofensa a integridade de um signo distintivo, seja
moral ou material, por um agente que ndo necessariamente compete com o
titular do sinal. O efeito da diluicdo de marca é a diminui¢do do poder de
venda do sinal distintivo, seja pela lesdo a sua unicidade, seja pela ofensa a
sua reputagdo.

[..]

Como se pode notar, as duas faces da interidade (em sentido lato) das marcas,
a moral e a material, estdo devidamente amparadas pela legislagdo pdtria. O
inciso I do artigo 130 tem por objetivo evitar o que se chama de maculagdo e,
ao mesmo tempo, garante a tutela da integridade (estrito senso) material dos
sinais distintivos, ou seja, combate a ofuscagdo e o uso de marca adulterada
(2002, p. 25).

Correa (2009, p. 14), corrobora o entendimento e anota que

No ordenamento juridico brasileiro, a protegdo contra a diluicdo acha-se em-
butida nas disposicdes de tutela as marcas de alto renome. Indaga-se se o mes-
mo ocorre com as marcas que ndo tenham atingido esse patamar de projegdo.
Penso que sim, a vista do artigo 130, III da LPI. Mas mesmo na inexisténcia
desse dispositivo, - e o Cédigo da Propriedade Industrial que antecedeu a lei
especial hoje vigente ndo continha norma semelhante - essa protegdo poderia
ser invocada a luz das disposicdes gerais do direito comum.

A doutrina ndo é uninime sobre a matéria. Barbosa (2008) sustenta que Cabral propugna que
essa protecdo se faca a despeito da inexisténcia de extravasamento do simbolo, apoiando-se
na jurisprudéncia estadual americana. A introdugdo do conceito, em 1995, na lei federal de
marcas norte-americana colocou como exigéncia capital da protecio o alto renome da marca a
ser protegida. Ele também entende que a prote¢do da diluicdo como efeito além dos lindes da
especialidade e afinidade se faz, no direito brasileiro, nos limites do artigo 125 da LP1/96, com
as ponderagdes anteriormente feitas. Finaliza argumentando que as razdes para recusar essa
construgdo importada, além da simples politica publica da lei federal americana, s3o as mesmas
ja indicadas para a protegdo incondicional da marca de alto renome.

NZo obstante a existéncia de opinido dissidente na literatura especializada, os tribunais patrios

confirmaram, em alguns casos, a aplica¢do do artigo 130, III, da LPI, a fim de proteger o titular
ou depositante de marca contra a dilui¢do do seu bem.
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O leading case sobre a matéria contou com a relatoria da desembargadora federal Liliane Roriz
(TRF/22 regido):

Ementa: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDENCIA DE MARCAS. TEORIA DA
DISTANCIA. TEORIA DA DILUICAO. DOUBLEMINT. DOUBLE SOFT.

1. No exame de eventual colidéncia, doutrina e jurisprudéncia tém tradi-
cionalmente se utilizado da teoria da distdncia, que, fundamentando-se nos
principios da eqiiidade e da igualdade, sustenta a coexisténcia de marcas
quando a situagdo fdtica atual possibilite o convivio harménico de signos
semelhantes ou afins.

2. Embora muito eficaz na maioria dos casos, tal critério ndo é capaz de abarcar
hipdteses especialissimas, onde a infringéncia de direitos pode ganhar matizes
diversos, que exigem uma andlise mais profunda e sob outro enfoque, o da teoria
da diluicdo.

3. A idéia principal da teoria da diluicdo é a de proteger o titular contra o
enfraquecimento progressivo do poder distintivo de sua marca, mormente
em casos de marcas que ostentam alto grau de reconhecimento ou que sejam
muito criativas, sendo o paradigma para a decisdo entre aplicar a teoria da
distdncia ou a teoria da diluicdo a fama e a criatividade do sinal.

4. Conquanto os efeitos de uma violagdo direta de marca registrada sejam
mais facilmente identificados e tragam prejuizos imediatos, o resultado da
diluicdo de uma marca traz efeitos nefastos, vez que enquanto o primeiro
ludibria os consumidores jd existentes, o sequndo enfraquece o poder de
venda de um sinal distintivo, podendo ser até irreversivel.

5. Apelagdes improvidas (WM Wrigley Jr. Company versus INPI e Lua Nova
Ind. e Com.; BRASIL, 2006b).

Destaque-se, ainda, trecho do voto da Relatora:

Note-se que o art. 130, inciso III, da LPI traduz a positivagdo, no direito brasi-
leiro, da protegdo aos titulares de marcas contra sua dilui¢do (BRASIL, 2006b

[..]

O caso merece, contudo, ser submetido ao crivo da teoria da diluicdo, ante
ao grau de renome atingido pela marca-autora, bem como a possibilidade de
dano progressivo ao seu poder distintivo, enquanto instrumento empresarial,
de persuasdo, de conquista do consumidor.

Partindo de tais premissas, verifica-se que o signo DELL DO BRASIL traduz
uma idéia equivocada de que a titularidade deste pertence a uma empresa
subsidiaria da norte-americana, ainda que atuante em segmento diverso, eis
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que a adicdo da locugdo DO BRASIL é comumente utilizada para destacar essa
qualidade [...] (Dell Inc. versus INPI e Dell do Brasil Comunicagdo Ltda., BRA-
SIL, 2001c).

Outro julgado é o acérdio proferido pela 42 Cimara de Direito Privado do Tribunal de Justiga de
Sdo Paulo (TJSP), o qual aplica a teoria da diluigdo com esteio no artigo 52 do Cédigo Civil:

Note que essa tutela ndo abarca apenas a concorréncia desleal entre duas
empresas no ambiente virtual, como também o desprestigio pela diluigdo.

Na licdo da melhor doutrina, ainda constante do Aresto de Relatoria do Des.
Enio Zuliani ‘dilui¢do é a perda da capacidade que possui uma marca famosa de
identificar e distinguir produtos e servicos, independente da presenca ou ausén-
cia de risco de confusdo, erro ou engano. As leis antidilution (contra a dilui¢do)
centram seu foco de atengdo na protegdo do titular da marca, mas com isso lo-
gram proteger o consumidor. Os requisitos sdo: a marca deve ser notéria e o uso
ilicito deve apresentar cardter comercial que provoque a diluigdo da qualidade
distintiva da marca. Pode ocorrer dilution no caso de tarnishment (descrédito),
que ocorre quando uma marca famosa é vinculada a produtos de pior qualidade
ou é representada de uma maneira perniciosa, e blurring (obscurecimento), que
tem lugar nas hipdteses em que ocorre uma perda do poder de venda e do valor
da marca como consequéncia do uso ndo autorizado’ (Ricardo Luiz Lorenzetti,
Comércio Eletrénico, tradugdo de Fabiano Menke, RT 2004, p. 231).

E exatamente o caso dos autos. A diluicdo da marca notdria Fasano se dd
tanto pelo descrédito do seu uso para acesso a sites pornogrdficos, como pelo
obscurecimento decorrente da perda do valor econdmico da marca (Restauran-
te Fasano Ltda. versus K1 Estacionamento de Dominios Ltda.; BRASIL, 2010h).

Em suma, embora a questdo nio seja pacifica na doutrina, os tribunais confirmaram, para alguns
casos, a aplicagdo da teoria da dilui¢do no Brasil, com base nos principios legais de protecdo aos
bens juridicos e, em especial, no artigo 130, I1I, da LPI.

O INPI enfrentou a teoria da dilui¢do da marca, por ocasido do pedido administrativo de nuli-
dade da marca Nuggets de Merluza Frescatto. O McDonald’s Corporation requereu a nulidade da
referida marca registrada pelo Frigorifico Calombé Inddstria e Comércio Ltda. A defesa susten-
tou o uso comum dos termos nuggets e nugget. Nesse sentido, esses termos seriam irregistraveis
a titulo de uso exclusivo como marca comercial, com fundamento no artigo 124, VI, da Lei n®
9.279/1996.

0 exame do INPI teve dois fundamentos principais. Primeiro, nos anos de 1985 e 1990 foram re-
gistradas marcas contendo o termo nuggets. O INPI entendeu esses registros como impeditivos
a concessdo da marca Nuggets de Merluza Frescatto.
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De acordo com o segundo fundamento da decisdo administrativa, a agregacdo de significado
ao termo nugget somente ocorreu apds o registro das marcas dos anos de 1985 e 1990. Houve a
observancia dos pressupostos legais quando o INPI registrou as marcas nos anos de 1985 e 1990.
Portanto, impde-se a autarquia a protegdo das marcas.

Além desses argumentos, observou-se que o emprego do termo nugget foi resultado de uma
visdo criativa na associagdo do formato do produto (empanados) a pepitas de ouro (nuggets).
Essa associacdo criativa demanda uma protecdo do direito de propriedade industrial.

0 Despacho n° 16/2009 do procurador-chefe, Mauro Sodré Maia, considerou os argumentos da
teoria da dilui¢do, mas ndo a entendeu aplicdvel ao caso in verbis:

0 fato do termo se encontrar, hoje, presente no léxico inglés com o significado
emprestado pelo titular do registro anulando, ndo pode significar que a marca
‘Nuggee deixou de merecer sua protecdo inicialmente conferida pelo INPI, re-
pita-se, concedida em época que ndo havia designacdo que conferisse relagdo
imediata com o produto que distingue, ndo havendo, pois, em razdo disso, que
se extrair da teoria da diluicdo de marca, autorizativo para que qualquer outro
interessado venha fazer uso como signo marcdrio.

O INPI deu provimento ao pedido de nulidade da marca nuggets de Merluza Frescato, com
fundamento na violagdo do artigo 124, XIX, da Lei 9.279/1996, considerando a preexisténcia
de registros anteriores, contendo o 1éxico nuggets.

Em sintese, a teoria da diluicdo demanda uma leitura restritiva, com observancia da protecio
conferida anteriormente pelo direito marcério. Ou seja, a teoria da dilui¢do nio se destina, no
entendimento do INPI, a desconstituir a protegio ji conferida pelo direito marcério quando nio
havia a agregacdo de novos significados ao 1éxico questionado.

De acordo com o INPI, a teoria da dilui¢do ndo tem previsio legal, ela decorre de uma doutrina
estrangeira criada a partir de normas inexistentes no sistema juridico nacional. Portanto, em

um conflito entre essa teoria e o artigo 124, XIX, da Lei 9.279/1996, este deve prevalecer.

Marcas e o principio da territorialidade

Tratado anteriormente, o principio da territorialidade encontra-se enraizado no artigo 129
da Lei da Propriedade Industrial e prevé que as marcas registradas gozardo de protecdo em
todo o territdrio nacional®.

Por conseguinte, a fim de obter protecdo alhures, o interessado devera obter registros indivi-
duais e independentes de sua marca em tantos pafses quantos forem necessdrios para cobrir a
area geografica de sua atuacdo corrente ou futura.

15 “Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposi¢des desta Lei, sendo assegurado ao
titular seu uso exclusivo em todo o territorio nacional, observado quanto as marcas coletivas e de certificagao o disposto nos arts. 147 e 148.”
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Assim, empresas que ja exportam ou pretendem exportar seu produtos ou servicos devem se preo-
cupar em buscar a prote¢do aos seus sinais distintivos por meio de registros em outros paises.

No caso da Comunidade Europeia, um acordo entre os paises do bloco disponibiliza aos inte-
ressados um registro de marca unico, vélido para todo aquele grupo de nagdes - a chamada
marca comunitdria.

Convém registrar, ainda, a existéncia de tratados internacionais que buscam facilitar os tramites e,
potencialmente, reduzir os custos dos procedimentos para registro de marca em diversos paises, de
forma simultanea. O principal acordo internacional nesse sentido denomina-se Protocolo de Madrid
que, atualmente, conta com 86 paises-membros'® - até a presente data, o Brasil ainda ndo ratificou
o referido tratado.

Como corolario do principio da territorialidade, a marca ndo registrada no pafs de interesse ndo
recebe protecdo contra usurpacdes naquele territério, salvo no caso das marcas notoriamente
conhecidas, que recebem protecdo extraterritorial a mando da Convengdo da Unido de Paris.

4.16.4 Excegao: a marca notoriamente conhecida

A Convengdo da Unido de Paris é um tratado que visa a garantir um padrio minimo de protecio
a propriedade industrial, comum a todos os paises-membros.

A Convengio foi firmada em 1883 e, atualmente, conta com 174 integrantes'”. O Brasil ¢ membro
fundador e a dltima ratificagdo de emenda na Convengio foi positivada em nosso ordenamento
juridico por meio do Decreto n® 1.263/1994.

O artigo 6 bis, da Conveng¢do da Unido de Paris oferece tutela as marcas famosas em dmbito
internacional, dispensando a formalidade do registro:

Art. 6 bis

(1) Os patises da Unido comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer
administrativamente, se a lei do pafs o permitir, quer a pedido do interessado
e a proibir o uso de marca de fdbrica ou de comércio que constitua reprodu-
¢do, imitacdo ou tradugdo, suscetiveis de estabelecer confusdo, de uma marca
que a autoridade competente do pais do registro ou do uso considere que nele
¢ notoriamente conhecida como sendo jd marca de uma pessoa amparada
pela presente Convengdo, e utilizada para produtos idénticos ou similares. O
mesmo sucederd quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida
ou imitagdo suscetivel de estabelecer confusdo com esta.

16 WIPO - World Intellectual Property Organization, http://www.wipo.int/madrid/en/members/, acessado em 10/09/2012.

17 WIPO - World Intellectual Property Organization, http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/, acessado em 10/09/2012.
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(2) Deverd ser concedido um prazo minimo de cinco anos a contar da data
do registro, para requerer cancelamento de tal marca. Os paises da Unido
tém a faculdade de prever um prazo dentro do qual deverd ser requerida a
proibicdo de uso.

(3) Ndo serd fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibicdo de uso
de marcas registradas ou utilizadas de md fé (PARIS, 1883).

Tal protegdo especial é reforcada pelo artigo 126 da lei da Propriedade Industrial:

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos
do art. 6° bis (1), da Convengdo da Unido de Paris para Protegdo da Propriedade
Industrial, goza de protegdo especial, independentemente de estar previamente
depositada ou registrada no Brasil (BRASIL, 1996).

Nio se confunda a protegdo especial a marca notoriamente conhecida com a protegdo especial
as marcas de alto renome, valendo transcrever novamente a diferenciagdo avalizada pelo STJ:

AgRg no RECURSO ESPECIAL N° 1.116.854 - R] (2009/0007326-3)

RELATOR : MINISTRO MASSAMI UYEDA

AGRAVANTE : COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS

AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI

AGRAVO REGIMENTAL -SUMULA 283/ST] - RECONSIDERACAO DA DECISAO
HOSTILIZADA - NECESSIDADE -RECURSO ESPECIAL -MARCA - ALTO RENO-
ME - DECLARACAO PELO PODER JUDICIARIO - IMPOSSIBILIDADE - COMPE-
TENCIA DO INPI - RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

DECISAO

O recurso ndo merece prosperar. Com efeito. O conceito de marca notoria-
mente conhecida ndo se confunde com marca de alto renome. A primeira
- notoriamente conhecida - é exce¢do ao principio da territorialidade e goza
de protecdo especial independente de registro no Brasil em seu respectivo
ramo de atividade. A segunda - marca de alto renome - cuida de excegdo
do principio da especificidade e tem protecdo especial em todos os ramos de
atividade, desde que previamente registrada no Brasil e declarada pelo INPI
- Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Nesse sentido, confiram-se
os seguintes precedentes: REsp 716.179/RS, Rel. Min. Jodo Otdvio de Noro-
nha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 951.583/MG, Relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 17/11/2009 [...].

Brasilia (DF), 18 de novembro de 2010 (BRASIL, 2010i)
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Assim, as marcas notoriamente conhecidas recebem protecdo internacional em seu ramo de
atividade, ou seja, s3o oponiveis a reprodugdes ou imita¢des para produtos ou servigos idén-
ticos, semelhantes ou afins, obedecendo ao principio da especialidade.

Deve-se frisar que, para que a marca seja reconhecida como “notoriamente conhecida”, ndo é
necessario que esteja em uso no pafs, bastando que seja comprovado o seu conhecimento pela
populagdo nacional.

Nesse sentido:

Assim, considerando que as empresas litigantes dedicam-se ao mesmo seg-
mento do mercado, ainda que a empresa autora ndo possua filiais no Brasil,
ndo hd a possibilidade de coexisténcia das marcas, ante a notoriedade que a
marca da autora AU BON PAIN ostenta no mercado internacional, mesmo que
ndo se considere marca de alto renome, mas merecendo protecdo diferencia-
da das marcas comuns, a fim de evitar o aproveitamento parasitdrio, o qual
configura-se como um exercicio irregular do direito que pode ocasionar dano
a reputagdo da marca afamada e um enriquecimento sem causa por parte da
empresa-ré (BRASIL, 2007c, grifo nosso).

Pelo que se percebe da disposicdo inscrita no texto convencional citado (art.
6 bis da CUP), pode-se aferir a notoriedade ou o alto conhecimento da marca
tanto no pais de registro como no pais do uso. Assim, mesmo que se considere
que a marca da Autora-Apelada nunca tenha sido usada no Brasil, tal fato
ndo afasta, por si s6, a alegag¢do de notoriedade da marca para que obtenha
seu titular a exclusividade de registro e/ou uso nos paises membros da Unido
(BRASIL, 2006¢, grifo nosso).

Alteragdo da interpretagdo, constatando-se que para a verificagdo de noto-
riedade a marca ndo precisava ser registrada ou usada no Brasil, mas seu o
conhecimento deveria ser verificado no mercado brasileiro, sendo irrelevante
sua fama no exterior (BRASIL, 2009f, grifo nosso).

Tal distingdo ganha especial importincia na sociedade moderna, em que as tecnologias de
comunicagdo derrubaram fronteiras e propiciaram a divulgacdo instantanea da informagao
em todo o mundo.

Ademais, o conhecimento da marca deve ser provado em seu segmento de mercado, e ndo
perante o publico em geral:

O conhecimento da marca deve ser verificado entre os consumidores do

produto assinalado por essa marca. Em outras palavras, trata-se de uma
notoriedade setorial, eis que se observa no ramo da atividade (BRASIL, 2006c).
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Por fim, cabe destacar que, nos casos de comprovada ma-fé, a agdo de nulidade contra o registro
concedido inadvertidamente pode ser ajuizada a qualquer tempo, afastado o prazo prescricional,
nos termos do artigo 6 bis (3) da Convengdo da Unido de Paris (confirmando tal entendimento: AC
n° 2008.51.01.804490-3, TRF/2R-1TEsp, Rel. Des. Abel Gomes, e-DJF2R 09.09.2010).

Observa-se, ainda, que a impugnacdo de um pedido de registro de marca notoriamente conhecida,
com fundamento no artigo 126 da LPI, exige: a) comprovacdo que o piblico nacional conhega a
marca; e b) depdsito do pedido de registro, nos termos do artigo 158, § 2, da LPL

4.17 Anotacoes de onus

Cabem ao INPI a anotacdo e a publicacdo de qualquer 6nus que incida sobre registro ou pedido
de registro de marcam, além das transferéncias de direitos ou alterag¢des na titularidade.

E o que dispde o artigo 136 da LPI:

Art. 136. O INPI fard as seguintes anotagdes:
I - da cessdo, fazendo constar a qualificacdo completa do cessiondrio;
11 - de qualquer limitagdo ou 6nus que recaia sobre o pedido ou registro; e

III - das alteragdes de nome, sede ou endereco do depositante ou titular
(BRASIL, 1996).

No caso das marcas, consideradas bens méveis (art. 52 LPI), podem incidir sobre os registros ou
pedidos de registro de marca gravames, como o penhor ou o usufruto.

Quanto ao penhor, é relativamente comum o oferecimento de bens de propriedade industrial
(em especial, registros ou pedidos de registro de marca) como garantia de empréstimo perante
institui¢do financeira.

No caso de execucdo do bem garantido, na maioria dos casos, ndo serd licito ao credor trans-
ferir para sua propriedade a titularidade da marca, uma vez que o artigo 128 da LPI impde que
o objeto social do cessionario seja compativel com o produto ou servico coberto pelo registro
ou pelo pedido de registro em questdo. Nessas circunstincias, o credor (possivelmente uma
instituicdo financeira) deverd alienar o bem diretamente a terceiros, sem fazer parte da cadeia
de titularidade.

A LPI ainda prevé:

Art. 137. As anotagdes produzirdo efeitos em relacdo a terceiros a partir da
data de sua publicagdo (BRASIL, 1996).
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O artigo tdo somente confirma o principio da publicidade, aplicavel aos atos de entes ptblicos
(INPI, entre eles).

4.18 Perda dos direitos sobre a marca

O artigo 142 da LPI (BRASIL, 1996) estabelece que o registro de marca extingue-se: (i) pela
expiragdo do prazo de vigéncia; (ii) pela rentncia do titular; ou (iii) pela caducidade.

Como a expiragdo e a rentincia sdo conceitos que ndo envolvem dificuldades juridicas, nos con-
centraremos na terceira modalidade de extingdo do registro, qual seja, a caducidade.

4.19 Caducidade

O instituto da caducidade do registro de marca estd previsto no artigo 143 da LPI'® e visa a
garantir que as marcas efetivamente desempenhem o papel para o qual foram criadas, qual
seja, identificar produtos e servigos.

Caso a marca ndo desempenhe tal funcio, ela perde sua razdo de ser e o respectivo registro se
converte em instrumento de cunho eminentemente anticoncorrencial, que, como tal, ndo pode
ser admitido pelo ordenamento juridico.

Dai, a obrigacdo do titular de usar o signo no comércio, apés determinado periodo, conforme
bem explica Cerqueira.

Uma vez que a pessoa ndo se utiliza da marca registrada, a qual, por conse-
quéncia, deixa de desempenhar a fungdo para a qual foi criada e que justifica
a protegdo legal, desaparece a razdo de ser das excepcionais garantias asse-
guradas pelo registro, o qual deve desaparecer |[...]. Assim o exigem, de um
lado, a liberdade do comércio e da industria, cerceada por um registro inuitil;
de outro, a desnecessidade da garantia legal para assegurar uma fungdo ine-
xistente. Eis, em sintese, o fundamento da exigéncia do uso efetivo da marca
registrada, que as leis de grande niimero de paises formulam, sob pena de
cessagdo da protecdo legal ou da caducidade do registro (1982, p. 1.501-1.502).

Nio basta, qualquer uso. O uso ha de ser efetivo, de modo a demonstrar uma verdadeira inten-
¢do de o titular utilizar o sinal como elemento identificador do seu produto ou servico e, efeti-
vamente, desenvolver um comércio sob o signo.

Como uma posicdo doutrinaria, tem-se:

18 “Art. 143 - Caducara o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legitimo interesse se, decorridos
5 (cinco) anos da sua concessao, na data do requerimento: | - o uso da marca nao tiver sido iniciado no Brasil;
ou Il - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo,
a marca tiver sido usada com modificagao que implique alteragdo de seu carater distintivo original, tal como

constante do certificado de registro” (BRASIL, 1996).
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Usar, no campo do direito das marcas, é projetar o sinal para o mundo, para
que a marca, antes uma simples potencialidade, passe a exercer a fungdo
a que se destina [...] Efetivo diz-se da qualidade do que irradia efeitos no
mundo das coisas. Efetivo é atual, real. E o que traduz a vontade do titular
no sentido de dar a marca a destinagdo que ela, como fruto da sua categoria
ontica, possui. E essa vontade hd de materializar-se em atos que empurrem
o sinal para dentro do palco em que deve desempenhar seu papel: o palco do
comércio, tomado o termo na sua acepgdo mais larga e histérica [...] (COR-
REA, 1995, p. 22).

O uso efetivo, outrossim, ha de ser sério e ndo pode denotar a inten¢io do titular de usar a
marca de forma superficial tdo somente para burlar a letra da lei e garantir direitos sobre
0 signo.

Dessas consideragdes, extraem-se as razdes pelas quais a doutrina e a jurisprudéncia estabe-
leceram paridmetros de valoracdo das provas a fim de determinar se a marca foi utilizada de
forma efetiva no comércio, de modo a elidir (ou no) a caducidade do registro.

S3o eles: i) a natureza e o preco do produto ou do servigo objeto da identificaio; ii) a envergadura
da empresa titular do registro; e iii) a periodicidade de uso da marca. Cabe examinar, pois, ainda
que, de forma resumida, cada um desses critérios:

4.19.1 Natureza e prego do produto ou do servigo identificado pelo signo

Na aferi¢do do uso para fins de caducidade, deve-se atentar primeiramente para natureza e
preco do produto identificado pela marca. Veja-se, a esse respeito, a ligdo de Luiz Leonardos:

Averificagdo da natureza do produto ¢ de suma importancia para que se afira
se a quantidade de comercializacdo do mesmo ¢é razodvel a fim de se definir
que a marca de fato foi utilizada no periodo de cinco anos. Assim, por dbvio
que o pardmetro de quantidade de porta-avides comercializados no periodo
de cinco anos ndo pode ser o mesmo que o parametro da quantidade de caixas
de fdsforos no mesmo periodo (2001, p. 3).

Logo, caso a marca-alvo do processo de caducidade preste-se a identificar um produto
corriqueiro, de baixo valor agregado, é evidente que o nimero de unidades comercializa-
das durante o periodo de investigacdo tem de ser maior do aquele exigido de um produto
de altissimo valor.

4.19.2 Envergadura da empresa titular do registro

Na andlise do uso, também se deve considerar o porte da empresa titular do registro. Afinal, ndo
é razodvel que se exija de uma empresa de pequeno porte, de atuacio local, o mesmo volume de
produtos comercializados por empresa de grande porte, que atua em todo o territdrio nacional.
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4.19.3 Peridiocidade de uso da marca

Por fim, aspecto relevante a ser considerado diz respeito a existéncia de um comércio regular
e continuo sob o signo. Afinal, conforme atesta Bento de Faria, o uso, no sentido de evitar a
decretacdo da caducidade, consiste:

No emprego, na aposicdo da marca aos produtos, feito, porém, de modo uni-
forme e constante, e ndo na aplicagdo intervalada e irregular em um ou
outro produto, conforme ditar o arbitrio ou capricho do produtor ou mesmo
do préprio comprador (1982, p. 1.508).

Nesse mesmo sentido, é o magistério de Luiz Leonardos:

Tdo ou mais importante que o volume de comercializagdo é a continuidade com
que o produto assinalado pela marca é colocado no mercado. Assim, a prova de
que o produto ou servico assinalado pela marca foi, no periodo legal, introduzido
no mercado de forma regular e continua mostra-se como eficaz prova de uso da
marca, mesmo sendo pequeno o volume de comercializacéo (2001, p. 9).

Portanto, usos intervalados ou irregulares devem ser vistos com ressalva, para que nio se pres-
tigie condutas reprovaveis, cujo propdsito é garantir fraudulentamente direitos sobre uma
marca que nio é efetivamente utilizada pelo titular do registro.

Outra regra importante em relagio ao instituto da caducidade de marca estd contida no § 1°do
artigo 143 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 143 -[...]

§ 1° - Ndo ocorrerd caducidade se o titular justificar o desuso da marca por
razdes legitimas.

Como se vé, a lei estabelece que o registro ndo deve ser cancelado caso o titular justifique o desuso
da marca por razdes legitimas. Bem agiu o legislador, pois, em determinadas situagGes ou segmen-
tos de mercado, o uso da marca realmente n3o depende apenas do titular do registro.

As “razdes legitimas” ou “motivo de forca maior” (termo usado no antigo Cédigo da Propriedade
Industrial) podem assumir as mais variadas formas, mas acontecem especialmente quando o titular
da marca envida esforcos para colocar o produto no mercado, mas é impedido de fazé-lo por alguma
razdo de ordem burocratico-administrativa.

Um bom exemplo dessa situagdo se dd na drea farmacéutica, em que, como se sabe, para colocar

seus medicamentos no mercado, as empresas precisam primeiro obter a anuéncia da Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).
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Em determinadas situagdes, portanto, a empresa ja pode ter o registro de marca, mas pode ndo
ter recebido a autorizagdo da Anvisa para comercializar o medicamento. Nesse caso, entende-se
que essa é uma razdo legitima para elidir eventual processo de caducidade interposto contra o
registro da marca, conforme atestam os seguintes precedentes do INPI:

Trata-se de pedido de caducidade do registro em epigrafe, requerido em 20/06/83,
através da peticdo 019.579, por Laboratdrio Zambeletti Ltda. Na forma da legisla-
¢do em vigor, a titular foi devidamente notificada, conforme publicagdo na RPI
667, de 2/8/83. Tempestivamente, a titular contestou tal pedido, alegando como
motivo suficiente para o desuso da marca a impossibilidade de langar o produto
protegido pelo registro caducando no mercado, por razdes alheias a sua vontade,
evocando assim motivo de forca maior. Como se pode observar através dos docu-
mentos de fls. 61 a 68, a titular solicitou, em 06/12/76, junto ao DIMED, a obtengdo
da licenga para fabricagdo e comercializagdo do produto protegido pela marca
‘ANACIN’. Tendo em vista as vdrias exigéncias formuladas pelo DIMED, conforme
documentos de fls. 69 a 125, e considerando-se todos os esfor¢os expendidos pela
titular, no sentido de obter o competente registro de seu medicamento junto as
autoridades sanitdrias, INDEFIRO o pedido de caducidade acima citado, por moti-
vo de forca maior (INPI, 1983; Registro n° 007108265, para a marca “ANACIN”, na
classe 05, em nome de American Home Products Corporation).

No mérito, examinando-se as razdes que fundamentaram o Recurso e a decisdo
nele impugnada, entendemos que ndo merece reparo a decisdo de primeira ins-
tdncia, tendo em vista que ficou evidenciado que houve motivo de forca maior
para que ndo se tenha iniciado a industrializacdo e comercializagdo do produto,
face as prescricdes da Lei n° 6360/76. (INPL2002; Registro n° 816930759, para a
marca “CIFLOXINA”, na classe 05 (05.10), cobrindo “medicamentos antibidticos e
quimioterdpicos”, em nome de Laboratdrio Quimico Farmacéutico Bergamo Ltda.)

Nossos tribunais também j4 tiveram oportunidade de examinar a matéria, conforme denota o
seguinte acérddo proferido pelo Tribunal Regional Federal da 22 Regido:

Ementa: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. SUPOSTA CADUCIDADE
POR FALTA DE USO. INVALIDACAO DE ATO ADMINISTRATIVO. MARCA NO-
MINATIVA MINESSE.

I - Diante de razdes legitimas (art. 143, § 1° da Lei 9.279-96) - autorizagdo do
drgdo regulador para comercializagdo do medicamento, requerida no quin-
quénio legal -, ndo hd de se cogitar em caducidade do registro da marca
MINESSE, por falta de uso e, portanto, em invalidade do ato administrativo
que ndo a reconheceu.

II - Sentenga de improcedéncia do pedido mantida.

Il - Apelagdo desprovida (Tribunal Regional Federal da 2° Regido, Apelagdo
Ctvel n° 2008.51.01.800274-0, Des. Fed. André Fontes, 10.01.2011).

4 Marcas 133



Portanto, o 6rgdo julgador deve estar atento ndo apenas para o fato de a marca ter sido ou ndo
utilizada no quinquénio legal, como também para eventuais razdes legitimas que justificam o
nao uso do signo.

4.20 Degeneracao

Visto que a fungdo primordial das marcas é distinguir produtos ou servigos daqueles que lhe sdo
concorrentes - em que o consumidor a identifica como tal e sabe que se trata de um produto
ou servico de uma fonte especifica, ocorre que a marca pode perder essa capacidade primdria
de identificar a fonte do produto ou do servico. Este é o fendmeno da degeneragio: a transfor-
magcio de um sinal particular (que identifica uma espécie) em um sinal genérico (que identifica
uma categoria), em funcio de sua percepgdo como tal pelo puiblico.

Para Barbosa:

A generificagdo ou generalizagdo da marca ocorre quando, apés o reconhe-
cimento da protegdo, o contetido da marca perde a distintividade, caindo no
dominio comum (2008, p. 104).

Tal evento incide com maior frequéncia sobre termos criados para identificar produtos ou ser-
vigos pioneiros e inovadores, ja que, pela falta de referéncia ou antecedentes, o publico simples-
mente desconhece o0 nome genérico do produto ou servigo.

Uma interessante campanha educativa promovida pela Xerox Corporation® traz alguns exem-
plos de termos que foram concebidos como marcas, mas que, com o tempo, sucumbiram a dege-
neracéo, entre eles NYLON (tecido), YO YO (brinquedo) e KEROSENE (combustivel).

Na falta de previsdo legal, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu pela inexisténcia de possi-
bilidade de confusdo no uso referencial de um sinal degenerado e uma marca registrada, quan-
do ficar provado que o publico ndo identifica a marca como tal.

Na pratica, tornou ineficaz o registro, entre as partes da agdo:

EMENTA: Nome comercial. Formica Corporation, Cyanamid do Brasil S.A.
Império das Formicas. Inocorréncia de semelhanga capaz de gerar confusdo.
Expressdo de uso vulgarizado.

A utilizagdo, como nome de fantasia, em sociedade puramente comercial, de
vocdbulo genérico e de uso comum, sem detrimento a marca industrial de

19 Peca de campanha educativa promovida por Xerox Corporation (apud GINSBURG, Jane C., - Trademark and Unfair Compe-
tition Law: cases and materials, 2. ed. Lexis Publishing, 1996, p. 349).
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produto, e afastada a possibilidade de confusdo de nomes e realidades, ndo
implica violagdo.

Recurso Extraordindrio ndo conhecido (BRASIL, 1986).

No mesmo sentido, decidiu a 6* Cimara Civel do Tribunal de Justica do Rio de Janeiro, nos autos
de acdo de abstencio de uso da marca DDI, ao negar eficdcia ao registro do referido sinal obtido
pelo autor perante o INPI:

Ementa: Direito Empresarial. Propriedade industrial. Registro da marca DDI
no INPI pela Embratel. Uso exclusivo. Descabimento: Cardter genérico. Obice
legal para o registro dessa marca. Art. 124, VI da Lei n® 9279/96.

A sigla DDI é denominagdo descritiva do servico por ela identificado, sendo
de uso comum. Auséncia de identificagdo pelo consumidor da empresa em
relagdo a sigla DDI. O servigo é prestado pelo setor de telefonia como um todo,
podendo ser utilizado por qualquer operadora, inclusive internacionalmente.

Desprovimento do recurso (BRASIL, 2005b).

O parecer do procurador regional da Republica, Gustavo Tepedino, propde sobre a situacio fa-
tica dos autos e seu reflexo no campo do direito de propriedade:

Em sintese estreita, a Embratel detinha o monopdlio da telefonia no Brasil
no momento em que obteve o registro da marca DDI, sendo a tinica empre-
sa prestadora do servico de discagem direta internacional. Voluntdria ou
involuntariamente permitiu que a expressdo DDI se tornasse genérica, ou
seja, associando-se ndo mais ao seu proprietdrio sendo do tipo de servico de
ligagdo telefonica.

Perdeu-se, assim, o pressuposto do direito de propriedade marcaria: a vocagdo
distintiva do objeto de propriedade. E a falta da distintividade leva ao pere-
cimento da marca, objeto do registro e consequentemente ao perecimento do
direito de propriedade (Parecer do Procurador Regional da Repuiblica Gustavo
Tepedino, citado no voto do Des. Relator Nagib Slaibi Filho, 6* CC/TJR], AC
2004.001.2863).

Os precedentes anteriores devem ser examinados e transportados a outros casos com muita cautela.
Farta documentacio deve ser produzida para comprovar a degeneracdo real e prolongada de
um sinal, pois do contrario poucos indicios de uso vulgar ja impediriam o titular de combater o

uso nio autorizado e a prépria perda de distintividade do seu sinal.

Por exemplo, a dicionarizagio de uma marca, embora constitua um indicio, isoladamente nio
deve ser suficiente para provocar a perda dos direitos. Tratando-se da extingdo de um direito
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outrora outorgado, é prudente que se exija uma gama variada de evidéncias para se concluir o
que efetivamente representa o senso comum, Uma pesquisa de opinido/mercado, por exemplo,
também seria uma prova para trazer luz ao exame de perda de distintividade. Sobre esse meio
de prova, convém atentar ndo sé para o nimero de entrevistados que reconhecem o termo
como genérico, mas principalmente a parcela do publico que efetivamente identifica o sinal
como uma fonte especifica.

Por fim, cabe observar a postura do préprio titular da marca em relagdo ao fendmeno. Sdo
relevantes e devem ser prestigiados os esforgos do titular em disseminar o sinal, exercendo
sua correta funcdo de marca, em combater usos indevidos por terceiros ou até mesmo em
promover campanhas educativas.

O INPI ndo reconhece a tese da degeneragio, supradescrita, porquanto ela ndo tem previsdo legal.
Trata-se de uma flexibilizagdo dos fundamentos do direito marcério, o que gera inseguranca ju-
ridica. Em outros termos, adotar essa tese significa diminuir o nivel de protegdo juridica de uma
marca, posto que a qualquer momento ela pode sofrer uma alegacdo de auséncia de distintividade.

De acordo com o INPI, ndo ha norma na legislacdo brasileira que ampare a extingdo de uma
marca em virtude de sua generalizagdo. Essa tese decorre da doutrina estrangeira, construida a
partir de normas ndo incorporadas no ordenamento juridico nacional.

Para fundamentar a compreensdo do INPI sobre a matéria, vale observar o artigo 142 da Lei n°
9.279/1996, o qual especifica exaustivamente as hipSteses de extingdo de registro marcario.

4.21 Importagao paralela

A importacdo paralela se dd quando um produto que incorpora marca, patente ou desenho
industrial alheio é introduzido em determinado pafs, 8 margem do sistema de distribui¢do
oficial. Trata-se de produtos genuinos, mas que sdo incorporados ao mercado daquele terri-
tério sem autorizagdo do titular. A questdo que se pde € se tal comércio paralelo é ilicito e se
pode ser combatido com base em direitos de propriedade industrial.

Nessa seara, existe o principio da exaustdo de direitos, segundo o qual a prerrogativa do titular
de impedir a circula¢io do produto que incorpora sua marca ou patente se esgota com a primeira
venda. A partir dai, entende-se que o titular j4 foi devidamente remunerado, ndo podendo restrin-
gir a circulagdo daquele exemplar especifico, tampouco proibir sua revenda.

A exaustdo pode ser nacional ou internacional. Na exaustdo nacional, o direito exclusivo esgo-
ta-se apenas no pais onde o produto foi inserido no mercado interno pelo titular ou com o seu
consentimento. J4 na exaustio internacional, o direito exclusivo exaure-se quando o titular ou
seu licenciado coloca o produto no mercado, independentemente do pais em que isso é feito.

O TRIPS Agreement, principal tratado internacional sobre propriedade industrial, assinado
em 1994, estabelece no artigo 6 que “nada no Acordo serd utilizado para tratar da questdo da
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exaustdo direitos”, de onde decorre que cada pais-membro ficou autorizado a adotar as pré-
prias regras. Foi exatamente nesse contexto que, dois anos depois, o Brasil promulgou a atual
Lei de Propriedade Industrial e legislou sobre a matéria.

Em relacdo as marcas, a Lei de Propriedade Industrial garante ao titular do registro o direito de
uso exclusivo em todo o territério nacional, mas, determina, no artigo 132, inciso III, que ele
nao poderd “impedir a livre circula¢do de produto colocado no mercado interno, por si ou por
outrem com seu consentimento”.

Em relagdo as patentes, a mesma lei estabelece que o titular possua o direito de impedir a
importagdo de produto objeto da patente, mas destaca que tal prerrogativa ndo se aplica a
“produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou
com seu consentimento”.

Os desenhos industriais seguem o mesmo regime das patentes, pois a lei deixa claro, no artigo
109, paragrafo tnico, que “aplicam-se ao registro de desenho industrial as disposi¢des do artigo
42 e do inciso IV do artigo 43”.

Portanto, tanto no campo das marcas, quanto de patentes e desenhos industriais, o legislador
brasileiro fez expressa referéncia ao mercado interno quando tratou da exaustdo de direitos.
Em termos praticos, isso significa que o titular ndo pode impedir a livre circulagido do produto
introduzido no territério nacional por ele mesmo ou com sua autorizagdo, mas pode combater
avenda e a revenda de produtos introduzidos no mercado interno sem seu consentimento.

Parece-nos que essa foi a op¢do do legislador, especialmente porque o Projeto de Lei n° 824/1991,
que resultou na Lei de Propriedade Industrial, preconizava regras distintas.

Em relacdo as marcas, referido projeto ndo possufa o qualificador “interno” no dispositivo e
estabelecia que “o titular da marca ndo poderd impedir a livre circulagdo de produto colocado
no mercado por ele mesmo ou por outrem com seu consentimento”.

Ja emrelagdo as patentes, o projeto determinava que o direito exclusivo do titular ndo podia ser
exercido em relagdo a “produto que tiver sido colocado no mercado interno ou externo direta-
mente pelo titular da patente ou com seu consentimento”.

Como se vé, o projeto de lei postulava solugdo diversa do texto que foi aprovado, pois esta-
belecia que a colocagdo do produto pelo titular em qualquer mercado (interno ou externo)
gerava a exaustdo de direitos. Portanto, a referéncia somente ao mercado interno vista nos
artigos 132, I11, e 43, IV, ndo foi fruto do acaso, mas, sim, adveio de clara opgdo legislativa que
parece absolutamente em linha com a politica de fortalecimento dos direitos de propriedade
industrial vista no Brasil nos anos pés-Trips.

Se o legislador tomou esta decisdo, certamente nio o fez inocuamente, mas por vislumbrar

prerrogativas que servem para estimular a inovagdo e a criatividade no meio empresarial e
fortalecer ainda mais a posicdo dos titulares desses direitos.
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Também é importante lembrar que transmitir qualidade e reputagdo é uma das principais fun-
¢Oes das marcas. Muitas vezes, o comércio paralelo interfere nessa questdo, pois ndo se pode
garantir que produtos importados paralelamente serdo transportados e armazenados de forma
adequada, nem que respeitardo a legislacdo consumerista e diversas obrigagdes regulatérias
impostas pelas autoridades locais. Isso pode causar direto impacto na habilidade de o titular
zelar pela reputacdo e pela integridade material do signo, o que é expressamente resguardado
pela Lei de Propriedade Industrial.

Sob a perspectiva antitruste, a importagdo paralela gera alocagdo ineficiente de recursos eco-
ndémicos porque possibilita o free riding. Afinal, o importador paralelo simplesmente “pega uma
carona” na publicidade e em toda a estrutura pré e pés-venda administrada pelo titular. Como
resultado, o titular e o seu licenciado podem vir a investir, cada vez menos, nesses tipos de servi-
oS, 0 que gera prejuizos para o consumidor e para toda a cadeia produtiva. Isso sem contar que
o direito antitruste ndo foi concebido para promover a concorréncia intramarca, ja que, normal-
mente, existem diversos substitutos no mercado relevante em que o produto estd inserido.

Logo, ainda que, a curto prazo, a importagdo paralela possibilite reducdo de precos, ela ndo
parece estar em consonancia com aspectos mais amplos, inerentes a uma sélida politica de
protecdo de direitos de propriedade industrial e com todos os beneficios de longo prazo
dela decorrentes.

O Superior Tribunal de Justica j4 examinou a questdo por duas vezes (REsp 609.047/SP-2009
e Resp 1.207.952/AM-2011). Embora os acrddos possam gerar diferentes interpretagdes para
o leitor menos atento, ambos os julgados requerem o consentimento do titular para que a
importagdo paralela seja considerada licita.

Por tudo isso, parece inexoravel a conclusdo de que o regime vigente no Brasil é o da exaus-
tdo nacional, de onde decorre que coibir a importagdo paralela é uma das prerrogativas que
titulares de direitos de propriedade industrial encontram no nosso ordenamento juridico.

Veja-se, a propdsito, alguns julgados brasileiros que consideraram a importagdo paralela uma
pratica ilicita:

APELACAO CIVEL. ACAO INIBITORIA. EXPLORACAO COMERCIAL DE PRODUTO
SEM AUTORIZACAO OU LICENCA DOTITULAR DA MARCA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. Somente com autorizacdo ou licen¢a do titular da mar-
ca é que terceira pessoa pode fazer circular o produto no territdrio nacional.
Inteligéncia dos arts. 129, 130 e 131 da Lei Federal n.® 9.279/1996 (que regula a
propriedade industrial).

(Tribunal de Justica do Estado do Parand, Apelagdo Civel n° 571.668-7, Des. Rel.
Xito Pereira, 07.12.2009)

RECURSO - Agravo de Instrumento - Interposi¢do contra decisdo que deferiu a
antecipagdo da tutela - Requisitos autorizadores para a antecipagdo presentes
- Titular da marca pode impedir a livre circulagdo de produto colocado no mer-
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cado interno sem o seu consentimento - Inteligéncia do artigo 132. Il da Lei n°
9.279 de 14/05/1996 - Agravo desprovido; (BRASIL, 2009g).

Propriedade Industrial. Protegdo Constitucional (artigo 5° XXIX da CRFB/88).
Direito Marcdrio. Inteligéncia do artigo 129 da Lei 9279/1996. O titular da marca
tem direito a sua exclusividade, nela compreendida a importagdo, observado
o principio da territorialidade. Pertinéncia subjetiva da lide relativamente a
segunda recorrente, nos termos do artigo 42 do CPC, pois ao tempo da propo-
situra da agdo, o contrato de cessdo da marca pendia de averbagdo junto ao
INPI (artigo 136, ¢/c 226 da lei especial). Se a agdo é proposta pelo titular, fica
dispensada a prova da exclusividade que poderia, eventualmente, ser exigida do
distribuidor. A importacdo paralela s se afiqura legitima no caso de estar con-
figurada qualquer das excecdes previstas no § 3°e 4° do artigo 68 da LPI ou se a
importacdo se faz com o consentimento do titular da marca. O uso inconsentido
da marca é passivel de indenizagdo, na esfera civil, nos termos dos artigos 207,
208, 209 e 210 da lei especial, apurando-se o respectivo valor em liquidacdo de
sentenca. Recursos providos

(BRASIL, 2009h, grifo nosso).

Propriedade industrial. Marcas. A¢do cominatdria c.c. reparagdo de danos
e medida cautelar de busca e apreensdo. Procedéncia. Titularidade e repre-
sentagdo exclusiva averbada junto ao INPL Importagdo e comercializagdo de
charutos cubanos, realizadas sem o consentimento das requerentes. Ofensa a
direitos protegidos pela Lei de Propriedade industrial. Inteligéncia dos arts.
129 a 132, da Lei n°. 9.279/96. Prdtica ilicita configurada pela simples impor-
tacdo e comercializacdo desautorizada, independentemente da autenticidade
dos produtos. Abstengdo da comercializagdo mantida. Apelagdo ndo provida
(BRASIL, 2008b).

Ademais, também é possivel encontrar julgados em sentido contrario, conforme atesta o
seguinte precedente:

CONCORRENCIA DESLEAL- Inocorréncia - Brasileiros que importam, de forma
regular e permitida, charutos cubanos - Inexisténcia de contrafacdo - HipGtese
em que o fato de ndo ceder ao monopdlio da distribui¢do exclusiva direciona-
do no territdrio brasileiro, ndo pressupde que haja contrabando ou pirataria.
Ementa Oficial: Concorréncia desleal - Charutos cubanos - Para que os fabri-
cantes submetidos a um concentrado sistema de distribui¢do possam atuar
contra os comerciantes brasileiros que revendem os produtos, é mister que se
prove a contrafagdo, o que ndo ocorre com aquele que importa, de forma regular
e permitida, mercadorias estrangeiras, pois o fato de ndo ceder ao monopdlio da
distribuicdo exclusiva direcionado no territdrio brasileiro, ndo pressupde que
haja contrabando ou pirataria - Néo incidéncia do art. 132, 111, da Lei 9.279/96
- Precedentes do tribunal no caso da vodca Wyborowa e do vinho Bolla - Ndo
provimento (BRASIL, 2006e).
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S Indicagoes Geograficas

Na parte introdutdria deste trabalho, reproduzimos um depoimento do professor José de Oliveira
Ascensdo, ressaltando o conceito, as modalidades e a importancia das indicagbes geograficas.

Borda nio discrepa e o complementa:

As indicagdes geogrdficas, em seu sentido amplo (indicacdes de procedéncia
e denominagédes de origem) representam para os produtores de determina-
da localidade, regido ou pais, verdadeiros icones de qualidade e exceléncia,
agregando considerdvel valor a produtos e servicos, [aduzindo que] tanto
isso é verdade que muitos consumidores ndo hesitam em adquirir queijos,
vinhos, carnes, chd, café, assim como produtos de natureza diversa por um
prego muito superior ao daqueles produtos que ndo tenham se notabilizado
por uma origem especifica, [arrematando por esclarecer que] a especificida-
de da origem pressupde rigidos controles de toda a produgdo, que vdo desde
a utilizagdo de matérias primas selecionadas, cuidados no armazenamento
e demais etapas que assegurem um produto com determinadas caracteristi-
cas que o distingam dos demais (2006, pp. 7-8).

Dupim (2012), da Diretoria de Contratos, Indicagdes Geograficas e Registros (Dicig) do INPI, vai
mais além dos dois depoimentos atrds citados ao chamar a aten¢do para os beneficios propor-
cionados pelo sistema de prote¢do das indicacdes geograficas, entre eles: i) garante a aquisigdo
e expande a credibilidade dos consumidores; ii) reforca a cultura regional e a reorganizacdo
territorial; iii) cria novas rendas indiretamente ligadas ao produto, por meio de turismo e da
promogao de outros produtos regionais; e iv) possibilita um selo de origem ligado ao local.

Trata-se de instituto ndo muito usado e por muitos ignorado entre nds antes do advento do
Acordo TRIPS e da promulgagio da LPI.

Alguns precedentes dirimiram corretamente questdes relacionadas a matéria em analise, v.g.
0 acérdio da Quinta CAmara Civel do Tribunal de Justica do Estado de Sdo Paulo nos autos da
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Apelagdo Civel n° 117.351.1/3, que garantiu protecdo a denominagdo de origem BORDEAUX
para vinhos. Ndo obstante, seu desconhecimento ensejou algumas decisdes judiciais, como
as proferidas pelo STF no Recurso Extraordindrio n° 78.835, que negou a protecdo a famosa e
notdria indicagdo geografica CHAMPAGNE, mas que recentemente foi reconhecida pelo INPI
em dezembro de 2012. Outra decisdo é a da 5¢ CAmara Civel do Tribunal de Justica do Estado
do Rio Grande do Sul, na Apelagdo Civel n° 591.060.694, que recusou a denominagao de origem
BEAUJOLAIS a vinhos produzidos nas regides de mesmos nomes.

Como dito, somente apds o advento dos dois citados instrumentos legais, a matéria passou a
ser estudada mais a fundo no Brasil, inclusive por nossos tribunais, assegurando as indicagdes
geograficas a protecdo neles consagrada.

No particular valem ser mencionados:

0 acdrddo undnime da 4°. Cdmara Civel do Tribunal de Justica do Estado do
Rio Grande do Sul, nos autos da apelagdo civel no. 591040688, reconhecendo a
condicdo de indicagdo geogrdfica a expressdo “SCHWARZE KATZE”, regido da
Alemanha produtora de célebre vinho branco;

0 acdrddo da 3% Turma Especializada do Tribunal Regional Federal/2% Re-
gido, nos autos da apelacdo civel no. 0019709-86.1999.4.02.5101, reconhecendo
d denominagdo “MODENA”, a condi¢do de indicagdo geogrdfica para o seg-
mento de veiculos e

0 acdrddo da 12 Turma especializada do Tribunal Regional Federal/2°. Regido,
nos autos da apelagdo civel no 2001.02.01.019708-4, confirmando decisdo do INPI
que anulou o registro da marca “BAIANINHO”, de empresa catarinense, para
distinguir fumo, por entender tratar-se de uma falsa indicagdo de procedéncia.

Repetindo, no direito positivo brasileiro, a protecdo as indicagdes geogréficas encontra-se
disciplinada no Acordo Trips (art.s 22 a 24) e na LPI (art.s 176 a 182).

Nio seria ocioso frisar que a LPI garantiu mais eficdcia ainda ao instituto na medida em que
considera irregistravel como marca “sinal que induza a falsa indicacdo quanto a origem, a
procedéncia, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou servigo a que a marca se desti-
na” (vide, surpacitado, aludido acérddo do TRF/2® Regido, que julgou pela nulidade do registro
da marca BAIANINHO) e, em seus artigos 192 a 194, tipifica os crimes cometidos contra as
indicagdes geogréficas.

Considerando ser o Brasil um pafs dotado de uma variedade enorme dessas indicagdes, uma
protecdo segura, tal como a garantida pelos instrumentos legais em comento, veio em boa hora.

Recentemente, dando aplicagdo ao paragrafo tnico do artigo 182 da LPI, o INPI outorgou indimeros

registros tuteladores de indicagdes geograficas, em ambas as suas modalidades, dos quais os abaixo
nomeados sdo exemplos:
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Indicagdes de procedéncia: Vale dos Vinhedos, Café do Cerrado Mineiro,
Carne do Pampa Gaticho da Campanha Meridional, Couro Acabado do Vale
dos Sinos, Cachaga de Paraty, Manga e Uva do Vale do Submédio Sdo Francis-
co, Vinhos e Espumantes de Pinto Bandeira, Capim Dourado do Jalapdo, Pa-
nelas de Barro de Goiabeiras, Café da Serra da Mantiqueira de Minas Gerais,
Doces de Pelotas, Queijo da Serra da Canastra;

Denominagdes de origem: Arroz do Litoral Norte Gaticho e Camardo da
Costa Negra (INPI/SEBRAE, 2011).

Evidente que a estas indicagdes geograficas nacionais juntam-se outras estrangeiras famosas, tam-
bém protegidas no Brasil, tais como: Bordeaux (vinhos), Bourgogne (também para vinhos), Parma
(presuntos); Ementhal (queijos), Champagne (espumantes) etc. A exemplo da figura abaixo:

Figura 13: Ilustragdo de selo de indicagdo geografica do Vale dos Vinhedos.

Fonte:CNI
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6 Concorrencia Desleal

A doutrina é praticamente unanime em reconhecer a dificuldade de se definir o instituto da con-
corréncia desleal. Inimeros sdo os juristas que ja se manifestaram nesse sentido®, no entanto isso
nio impediu que muitos se aventurassem nessa dificil tarefa.

Para Bittar, existe concorréncia desleal “em toda agdo de concorrente que se aproveita indevi-
damente de criagdo ou de elemento integrante do aviamento alheio, para captar, sem esforgo
préprio, a respectiva clientela” (2005, p. 37).

Delmanto (1975, pp.11-2) explica a questdo de forma mais ampla, salientando que:

na quase totalidade das atividades humanas existe o que se chama concor-
réncia [...]. Havendo luta - e luta pela conquista - ndo é surpreendente que
algum rival tente lancar mdo de golpes baixos para ganhar deslealmente a
corrida [...]. Assim, deixar a porfia a uma absolutamente livre disputa dos
antagonistas, seria permitir a vitdria dos menos honestos contendores. Para
garantir a normalidade da competicdo e evitar aquelas deslealdades, pre-
cisam ser aplicadas algumas normas a concorréncia: as regras do jogo. [...]
Para que a competicdo sobreviva, ndo pode ser permitido aos concorrentes o
recurso a meios ilicitos ou desleais; em outras palavras, para que essa liber-
dade exista, certas regras coercitivas precisam ser-lhe impostas. [...] Pode,
e deve mesmo, esforcar-se o concorrente na disputa; mas ndo usar de meios
desleais para vencé-la. Por isso, como no esporte, incentiva-se a sua prdtica,
mas procura-se afastar os contendores que ndo sdo honestos no embate.

20 Rodrigues, salienta: “Que é concorréncia desleal? Qual a sua natureza e razdo de ser no dominio do direito? Defini-la em todo o rigor de
sua apresentagao juridica é - confessam-no os tratadistas - uma verdadeira e temeraria dificuldade. E interpreta-la na imponderavel exten-
sdo de suas infinitas formas — impde-se-nos abordar um dos mais latos problemas antepostos & moderna analise sociolégica” (1945, p. 29).

J. Thomas McCarthy escreve: “Can the tort of unfair competition be defined? The simple and honest answer to this question is no - not in the
abstract. It is no easier and no more productive of useful results to define generally the exact limits of unfair competition than it is to define the
exact limits of what is a ‘tort’ or a ‘civil wrong’. On the level of such abstractions, no useful purpose is served by struggling for a sweeping definition”.

(MCCARTHY, 1996,1:8, pp. 1-16.)
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Ja para Rodrigues:

Por onde ndo se hd mister de esforco para deduzir que, quando a concorrén-
cia se processa mediante a aplicacdo de métodos condendveis, por individuos
inescrupulosos, usando de md-fé, da fraude e da hipocrisia, na tinica intengdo
de atrair a clientela alheia para o seu estabelecimento desonesto ou para a sua
mercadoria falsificada, ter-se-d presente na sua forma genuinamente carac-
teristica - a concorréncia desleal (1945, p. 36).

Dessas definicdes, depreende-se que o espectro do instituto da concorréncia desleal é extrema-
mente amplo e encontra-se intrinsecamente relacionado a nogio de aproveitamento indevido
do esforco alheio.

Afinal, ndo € justo que determinado empresario envide esforcos e investimentos em sua ativi-
dade comercial e um concorrente aproveite-se e pegue carona naquele fundo de comércio, sem,
para tanto, envidar os esforgos correspondentes.

A bem da verdade, é sabido que, calcados na liberdade de iniciativa, os empresarios se utilizam
de inimeros instrumentos para atingir seu objetivo, que é angariar clientela e, consequente-
mente, ganhar parcelas do mercado, em detrimento dos seus concorrentes.

Se utilizado nos limites que regem as regras de concorréncia, qualquer instrumento é saudavel
e perfeitamente licito. Nesse contexto, por certo nio se discute se determinada prética desviou
ou ndo clientela de outrem, pois esta é a finalidade precipua de toda pratica comercial em meio
a um ambiente competitivo. O que se discute sdo os meios utilizados para tal mister.

Caso, por meio de determinado instrumento, o empresdrio, para alavancar suas vendas ou obter
qualquer tipo de vantagem, busque tirar proveito de esforcos e investimentos anteriormente
envidados por algum concorrente, af a pratica passa a ser ilicita, fraudadora do espirito da lei,
constituindo-se, nesse caso, em verdadeiro ato de concorréncia desleal.

A Convengdo da Unido de Paris (CUP) dispde no seu artigo 10 bis (2), que constitui concorréncia des-
leal qualquer ato de concorréncia contrario aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

E como a lealdade é um atributo essencial para a seguranca nas relagdes comerciais, a CUP
assegura aos nacionais dos pafses signatarios a protecdo efetiva contra a concorréncia desleal
e determina que deverdo proibir-se, particularmente, todos os atos suscetiveis de estabelecer
confusdo com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um con-
corrente (artigo 10 bis (3) 1°).

Seguindo esta linha, o legislador patrio, de plano, estabeleceu no artigo 2°, inciso V, da Lei da
Propriedade Industrial que:

Art. 2° - A protegdo dos direitos relativos a propriedade industrial, conside-
rando o seu interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e econémico do
Pats, efetua-se mediante:
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[...]
V - repressdo a concorréncia desleal (BRASIL, 1996).

A seguir, o legislador elencou, nos 14 incisos do artigo 195 da LPI, diversas praticas que podem
ser enquadradas como ato de concorréncia desleal, citando, por exemplo, a publicagdo de falsa
informacdo em detrimento de concorrente; o uso de expressdo ou sinal de propaganda alheios,
de modo a criar confusio entre produtos ou estabelecimentos; o uso indevido de nome comer-
cial, titulo de estabelecimento ou insignia alheios; a promessa de dinheiro ou outra utilidade
a empregado de concorrente para obter vantagem; a divulgacdo exploracdo ou utilizagdo de
segredos de negdcio de concorrente; entre outras coisas.

O legislador ainda reconheceu a existéncia de atos de concorréncia desleal ndo expressamente
previstos na lei, mas que, mesmo assim, podem ser reprimidos nos termos do artigo 209:

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em
ressarcimento de prejuizos causados por atos de violagdo de direitos de pro-
priedade industrial e atos de concorréncia desleal ndo previstos nesta Lei, ten-
dentes a prejudicar a reputagdo ou os negécios alheios, a criar confusdo entre
estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de servico, ou entre
os produtos e servicos postos no comércio (BRASIL, 1996).

Ainda assim, um dos ilicitos previstos na lei merece maiores comentarios. Trata-se da conduta
prevista no inciso I1I do artigo 195, o qual dispde que comete crime de concorréncia desleal quem:

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito prdprio ou alheio,
clientela de outrem (BRASIL, 1996).

Trata-se, provavelmente, da modalidade de concorréncia desleal que possui a maior ampli-
tude. Afinal, dada a redagdo do enunciado, diversas sdo as condutas que podem se enquadrar
no dispositivo.

Mas o que seria o “emprego de meio fraudulento” ali descrito? Celso Delmanto esclarece que
“Nunca se elaborou [...] uma defini¢do de fraude que fosse absolutamente precisa. Mas seu
conceito - bem préximo daquele que tem o préprio dolo - todos conhecem: existe a faléncia
fraudulenta, a fraude tributdria, eleitoral, processual, etc”. Conclui que “Método fraudulento,
pode, assim, ser explicado como todo ardil usado para induzir alguém a erro” (1975, p. 81).

O meio fraudulento, portanto, trata-se de todo e qualquer artificio levado a cabo pelo infrator
que tenha por objetivo induzir o consumidor a erro ou confusio e, consequentemente, atrair,
em proveito préprio, a clientela do concorrente.”

21 Hungria enumera alguns exemplos desses atos: “Fazer reclame dos proprios artigos ou produtos, dizendo-os melhores que os do concor-
rente (designado nominalmente ou de modo iniludivel); imitar a aspecto da fachada do vizinho estabelecimento do concorrente e os seus
processos de propaganda in loco, de modo a induzir a freguesia a um quid pro quo; usar os sinais distintivos nao registrados do concorrente;
orientar para o seu proprio estabelecimento, mediante aliciamento exercido por mandatarios postados junto ao estabelecimento do concor-
rente, a clientela deste, etc.” (1967, p. 383)
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6.1 Trade dress

O termo trade dress tem origem nos Estados Unidos e, historicamente, se referia a forma que um
produto era “dressed up to go to market” (U.S. Trade Dress Law: Exploring the Boundaries, p. 2,
New York, 1997), ou seja, “vestido para ir ao mercado”. Se traduzido para o portugués, portanto,
o termo pode ser definido para algo como “vestimenta comercial”.

Inicialmente, o instituto abrangia apenas embalagens e rétulos de produtos, mas, com o passar
o tempo, o conceito foi ampliado e passou a compreender também a configuragdo de produtos
e a impressao visual de estabelecimentos.

Hoje, o trade dress refere-se a aparéncia global de determinado produto ou servico e abrange ré-
tulos, embalagens, configuracdes, recipientes, assim como a aparéncia visual dos mais diversos
estabelecimentos comerciais.

Conforme jé antecipado nos primeiros capitulos, o INPI, com base na legislagdo brasileira, ndo
reconhece o trade dress.

Protegendo o trade dress emjuizo

No Brasil, para exercer direitos exclusivos sobre determinado trade dress, a empresa tem de pro-
var: (i) que ele é distintivo; e (ii) que hé possibilidade de confusdo ou errdnea associagdo entre a
impressdo visual dos produtos ou dos servigos.

Distintividade

A distintividade é elemento fundamental em qualquer disputa do género, pois, sem ela, o trade
dress ndo possui capacidade para diferenciar o produto ou o servigo do empresario dos diversos
produtos ou servigos andlogos existentes.

Se o trade dress possui uma aparéncia comum, utilizada por vérias empresas, ele simplesmente
nio serd reconhecido pelo publico consumidor como um signo identificador de origem. Trata-
se, em outras palavras, de uma vestimenta comercial que nada transmite. Para ser passivel de
protecdo, portanto, o trade dress ha de ser distintivo e efetivamente distinguir e individualizar
o produto ou servigo do empresdrio dos seus congéneres no mercado.

Possibilidade de confusio ou associacio

Uma vez determinado que sua vestimenta comercial é distintiva, o titular do trade dress deve
demonstrar que, em funcio da similaridade entre as impressdes visuais, existe possibilidade de
confusdo entre os produtos ou servicos.

A esse respeito, cumpre primeiramente destacar que a lei ndo visa a prevenir somente a con-
fusdo real entre trade dresses. Ela também visa a evitar a possibilidade de confusio entre eles.
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Logo, embora provas materiais de confusdo sejam interessantes para caracterizar a infrago, o ato
fraudulento se consuma com a possibilidade de confuso entre os produtos ou estabelecimentos.?

A forma mais comum de confusdo se d4 quando o consumidor adquire um produto pelo outro.
Isso ocorre, por exemplo, quando ele vai ao supermercado em busca de determinado produto e,
em fungdo da similaridade entre as embalagens, acaba sendo induzido a erro e levando produto
semelhante, no lugar daquele que pretendia adquirir.

Importante salientar que as normas de concorréncia desleal e propriedade industrial ndo se
limitam a isso. Na verdade, ao proibir o desvio fraudulento de clientela por meio da imitagdo
da identidade visual de produtos e servicos, o legislador abarcou situa¢des que vdo muito além
daquela descrita.

0O desvio fraudulento de clientela, portanto, ndo estd apenas na errdnea aquisicio de um pro-
duto ou servigo pelo outro, mas também na associagdo indevida, na carona, no aproveitamento
parasitario, no ganho facil, no enriquecimento sem causa, enfim, em tudo aquilo que gera de-
sequilibrios concorrenciais que, como tal, ndo pode de forma alguma ser admitido pelo ordena-
mento juridico.

A jurisprudéncia brasileira ja evoluiu bastante nesse sentido, de modo que, hoje, ja existem
diversos julgados que atestam a infragdo ndo s6 em fungdo da errénea aquisi¢do de um produto
pelo outro, como também em decorréncia da associagdo fraudulenta, capaz de transmitir inde-
vidamente ao produto entrante os mesmos valores e atributos do produto tradicional.

Veja-se, a propdsito, interessante julgado a respeito:

A estratégia mais comumente utilizada pelas empresas tem sido no sentido
de apropriar-se da identidade de um produto jd consagrado no mercado,
copiando-lhe ndo sé as caracteristicas materiais - de forma, sabor e con-
tetido - mas, principalmente, ideolégicas, decorrentes do design da marca e
seus elementos de comunicagdo diretos e subliminares. [...] Este fato dd ensejo
a uma das principais causas de concorréncia desleal a merecer protegdo ju-
risdicional, a luz da lei de propriedade industrial que repudia comportamento
parasitdrio de mercado, bem como diluicdo proposital de marca por ato de
terceiro (BRASIL, 2007f)

Dai, conclui-se que o espectro da confusdo na drea do trade dress ndo pode ser examinado
somente pela possibilidade de um produto ser erroneamente adquirido pelo outro, mas também
sob a perspectiva da associagdo indevida e das mais variadas situagdes que resultam no desvio
fraudulento de clientela.

22 Esta questao foi salientada por Delmanto “A imitagao é geralmente feita para dar a impressao de semelhanga,
aquela aparéncia capaz de iludir (liable to confuse) os compradores, normalmente desatentos a pequenas diferengas;
e nao para copiar com exatidao o produto do rival. Nenhuma alteragao faz, assim, alegar que o adquirente, caso
prestasse atencao ou fosse meticuloso, teria notado a diferenga, pois isso normalmente nao acontece e a fraude

esta na probabilidade de confundir.” (1975, p. 87-88):
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7 Segredos de

Negécio e de Industria

Os segredos industriais sdo toda e qualquer informacao relativa a fabricagdo ou que diz respeito
ao negdcio que é mantida em sigilo, e que, via de regra, propicia a seu detentor algum tipo de
vantagem diante de seus concorrentes.

Exemplos de segredos industriais sdo os parametros de projetos e processos industriais; os pro-
cessos de negociagdo, os empreendimentos e a prestagdo de servicos de determinada empresa,
englobando, inclusive, a listagem de seus clientes e fornecedores.

Os segredos industriais devem ser considerados bens imateriais de maior importancia, vitais
ao desenvolvimento de qualquer empresa, demandando, por isso, ampla protegdo pelo ordena-
mento juridico patrio, ainda quando ndo sejam passiveis de registro.

Anogdo de trade secret (segredos industriais) foi amplamente elaborada pela jurisprudéncia estadual
americana, que apresenta a definicdo mais difundida dessa figura de direito o de um conjunto de
informagdes, incorporadas ou ndo a um suporte fisico, que por nio ser acessivel a determinados
concorrentes representa vantagem competitiva para os que o possuem e o usam.

Existe uma nog¢do similar - secret de fabrique - elaborada pela jurisprudéncia francesa. Desde
1810, tal protegdo esta prevista no Cédigo Penal Francés. O segredo de fabrica é um conheci-
mento tecnoldgico, dotado de utilidade industrial e secreto: ndo se exige que seja novo nem que
represente atividade inventiva - o que o distingue do invento patentedvel?.

A Suprema Corte dos EUA consolidou tratar-se de direito de propriedade?:

23 Sobre as diferengas entre segredos industriais e patentes, vide Miranda (1956, p. 449-551).

24 Caso Monsanto versus Ruckelshaus — 1984.
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Essa percepgdo geral dos segredos de negdcio como propriedade acha-se em
conformidade com a nogdo de propriedade que se estende além da proprieda-
de imobilidria e dos bens tangiveis e inclui os produtos do trabalho e invengdo
dos individuos.

Aos segredos industriais é devida ampla protecdo pelo ordenamento juridico, ainda que, por sua
prépria caracteristica, os métodos e processos de negdcios ndo possam ser registrados.

O ordenamento juridico patrio protege esses bens imateriais sob o manto da repressdo a
concorréncia desleal, visando principalmente a prote¢io do mercado e ao desenvolvimento
da economia. Quanto ao exposto, diga-se que o Trips Agreement, internalizado pelo Decreto
n° 1.355/1994, dispde, em seu artigo 39, que:

1 - Ao assegurar protegdo efetiva contra competicdo desleal, como disposto no
art.10 “bis” da Convengdo de Paris (1967), os Membros protegerdo informagdo
confidencial de acordo com o pardgrafo 2° abaixo, e informagdo submetida a
Governos ou a Agéncias Governamentais, de acordo com o pardgrafo 3° abaixo.

2 - Pessoas fisicas e juridicas terdo a possibilidade de evitar que informagdes
legalmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros,
sem seu consentimento, de maneira contrdria a prdticas comerciais honestas,
(10) desde que tal informagdo:

(10) Para os fins da presente disposicdo, a expressdo “de maneira contrdria a
prdticas comerciais honestas” significard pelo menos prdticas como violagdo
do contrato, abuso de confianga, inducdo a infragdo, e inclui a obtengdo de
informagdo confidencial por terceiros que tinham conhecimento, ou desco-
nheciam por grave negligéncia, que a obtengdo dessa informagdo envolvia
tais prdticas.

a) seja secreta, no sentido de que ndo seja conhecida em geral nem facil-
mente acessivel a pessoas de circulos que normalmente lidam com o tipo de
informagdo em questdo, seja como um todo, seja na configuragdo e montagem
especificas de seus componentes;

b) tenha valor comercial por ser secreta; e

¢) tenha sido objeto de precaugdes razodveis, nas circunstdncias, pela pessoa
legalmente em controle da informagdo, para manté-la secreta.

Além disso, o artigo 195, incisos III, XI e XII, da Lei n® 9.279/1996 considera crime o ato de
quem divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizagdo, de conhecimentos, informagées ou da-
dos confidenciais, utilizdveis na inddstria, no comércio ou na prestagio de servigos, excluidos
aqueles que sejam de conhecimento publico, a que teve acesso mediante relacdo contratual
ou empregaticia, mesmo apds o término do contrato; ou divulga, explora ou utiliza-se, sem
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autorizagao, os referidos conhecimentos ou informagoes, obtidos por meios ilicitos ou a que
teve acesso mediante fraude:

Art. 195 - Comete crime de concorréncia desleal quem:

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito préprio ou alheio,
clientela de outrem;

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizagdo, de conhecimentos, infor-
magdes ou dados confidenciais, utilizdveis na industria, comércio ou presta-
¢do de servicos, excluidos aqueles que sejam de conhecimento publico ou que
sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante rela-
¢do contratual ou empregaticia, mesmo apés o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizagdo, de conhecimentos ou in-
formagdes a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilicitos ou a que
teve acesso mediante fraude;

Pena - detencdo, de 3 (trés) meses a 1 (um) ano, ou multa.

§ 1° Inclui-se nas hipéteses a que se referem os incisos XI e XII 0 empregador,
sdcio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificagdes estabelecidas
nos mencionados dispositivos.

Delmanto inicia a explicagdo sobre significado de concorréncia desleal, narrando a origem do
paradigma norte-americano dos dirty tricks:

Edward S. Rogers, um dos maiores tratadistas norte americanos da matéria
certa vez, indagou a um aluno o que seria ela (a concorréncia desleal), rece-
bendo a resposta de que eram os truques sujos - dirty tricks - que os juizes
procuravam impedir. Dando solugdo acertada, Rogers comentou que seria
possivel gastar semanas na leitura de doutrinas e decises, sem conseguir de-
finicdo mais satisfatdria do que essa (1995, p. 22).

Em uma de suas diversas obras, Ascensdo também sintetiza a questdo dizendo que “a esséncia
da concorréncia desleal estd nas situagdes em que alguém procura vencer no mercado, ndo por
sua prépria contribui¢do, mas explorando as contribui¢ées alheias” (1997, p. 22-23).

Assim, em termos gerais, a concorréncia desleal deve ser entendida como qualquer tentativa de
apropriagdo ou de obtencdo de vantagem sobre elementos do fundo de comércio adquiridos por
outrem por meio de esforgos, investimentos e ampla dedicagio.

Em sendo a lealdade um atributo essencial para a seguranca nas relacdes comerciais, outra ndo

poderia ser a posi¢do adotada pelo legislador em relagdo a préticas de concorréncia desleal,
sendo a da mais severa repressio. E o que dispde o artigo 2°, inciso V, da LPL
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O legislador da Lei n® 9.279/1996 (LPI) partiu de conceitos consagrados na Convengao de Paris,
notadamente o artigo 10 bis, para tipificar os atos de concorréncia desleal, adaptando-os a rea-
lidade atual®.

Importante salientar que o inciso XII do artigo 195 supramencionado, ao contrdrio do revoga-
do cddigo da Propriedade Industrial, Lei n° 5.772, de 21 de dezembro de 1971, que se limitava
na pessoa fisica que violava o segredo, agora alcanca a hipétese de violagdo decorrente de
obtencdo fraudulenta ou ilicita do segredo por parte de terceiros, sem relagdo obrigacional
necessaria, que antes demandava exegese sistemdatica de um conjunto de dispositivos legais
na érbita penal e civil.

Por tal motivo, o novo artigo 195 da LPI foi editado para acertadamente reprimir a violagdo do
segredo por terceiros que, de qualquer forma, ndo estivesse relacionado a empresa, mas que
concorressem ou se beneficiassem da violagdo, tornando a lei mais eficaz para protegdo aos
segredos industriais.

Quanto as caracteristicas do segredo industrial, os seguintes requisitos sdo destacados por Jorge
Kors e por Maristela Basso®, para que a informagdo possa ser protegida:

i. ser secreta ou ndo conhecida, confidencial - como conjunto ou como configuragio e reu-
nido de seus componentes, ndo deve ser conhecida ou ndo deve resultar facilmente acessi-
vel para as pessoas dentro dos circulos que normalmente utilizam esse tipo de informacio;

ii. possuir valor comercial, justamente por ser confidencial;

iii. ter sido objeto de medidas razodveis para sua manutencdo em segredo por seu titular.

A Justica Americana, hd mais de 40 anos, ja considerava os esforcos do proprietdrio do segredo
industrial para avaliar a conduta do infrator:

E. I. duPont deNemours & Co. v. Christopher, 431 F.2d, 1012 (5* Cir. 1970) (p. 25)

C.A.Tex. 1970

25 Art. 10 bis

os Paises da Unido obrigam-se a assegurar aos nacionais dos paises da Unido protegao efetiva contra concorréncia desleal.
Constitui ato de concorréncia desleal qualquer ato de concorréncia contrario aos usos honestos em matéria industrial ou comercial
Deverdo proibir-se particularmente:

1° todos os atos suscetiveis de, por qualquer meio, estabelecer confusdo com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou
comercial de um concorrente (PARIS, 1883).

26 KORS, 2007, p. 106. BASSO, 2000, p. 247.
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To obtain knowledge of a process without spending the time and money to
discover it independently is improper unless the holder voluntarily disclo-
ses it or fails to take reasonable precautions to ensure its secrecy (tradugdo
livre: Obter o conhecimento de um processo sem gastar tempo e dinheiro
para descobri-lo de forma independente é imprdprio, a ndo ser que o titular
o divulgue voluntariamente ou ndo tome precaugdes razodveis para garan-
tir o seu sigilo).
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Anexos

ANEXO A - LEI N°9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996.

Regula direitos e obrigacdes relativos a
propriedade industrial.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA Faco saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio-
no a seguinte Lei:

DISPOSICOES PRELIMINARES

Art. 1° Esta Lei regula direitos e obrigacdes relativos a propriedade industrial.

Art. 2° A protegdo dos direitos relativos a propriedade industrial, considerado o seu interesse
social e o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do Pafs, efetua-se mediante:

I - concessdo de patentes de invencio e de modelo de utilidade;
II - concessdo de registro de desenho industrial;

I - concessdo de registro de marca;

IV - repressdo as falsas indicagGes geograficas; e

V - repressdo a concorréncia desleal.

Art. 3° Aplica-se também o disposto nesta Lei:
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I - ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no Pafs por
quem tenha protecdo assegurada por tratado ou convengdo em vigor no Brasil; e

Il - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em pais que assegure aos brasileiros ou pessoas
domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes.

Art. 4° As disposicOes dos tratados em vigor no Brasil sdo aplicaveis, em igualdade de condigdes,
as pessoas fisicas e juridicas nacionais ou domiciliadas no Pafs.

Art. 5° Consideram-se bens méveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial.

TITULO | - DAS PATENTES
CAPITULO | - DA TITULARIDADE

Art. 62 Ao autor de invengdo ou modelo de utilidade serd assegurado o direito de obter a patente
que lhe garanta a propriedade, nas condigoes estabelecidas nesta Lei.

§ 1° Salvo prova em contrario, presume-se o requerente legitimado a obter a patente.

§ 2° A patente podera ser requerida em nome préprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor,
pelo cessiondrio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestagio de servigos
determinar que pertenga a titularidade.

§ 3° Quando se tratar de invengdo ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por
duas ou mais pessoas, a patente podera ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante
nomeagcdo e qualificacdo das demais, para ressalva dos respectivos direitos.

§ 4° 0 inventor serd nomeado e qualificado, podendo requerer a ndo divulgacdo de sua nomeacio.

Art. 7° Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenc¢io ou modelo de utilidade, de
forma independente, o direito de obter patente serd assegurado aquele que provar o depdsito
mais antigo, independentemente das datas de invengdo ou criagéo.

Paragrafo tnico. A retirada de depdsito anterior sem producdo de qualquer efeito dara prioridade
ao depdsito imediatamente posterior.

CAPITULO Il - DA PATENTEABILIDADE

SECAO | - DAS INVENGOES E DOS
MODELOS DE UTILIDADE PATENTEAVEIS

Art. 8° E patentedvel a invencdo que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e
aplicacdo industrial.
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Art. 9° E patentedvel como modelo de utilidade o objeto de uso prético, ou parte deste, susceti-
vel de aplicagdo industrial, que apresente nova forma ou disposi¢do, envolvendo ato inventivo,
que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricagao.
Art. 10. Ndo se considera invencdo nem modelo de utilidade:

I - descobertas, teorias cientificas e métodos matemaéticos;

Il - concepgdes puramente abstratas;

111 - esquemas, planos, principios ou métodos comerciais, contabeis, financeiros, educativos,
publicitarios, de sorteio e de fiscalizacio;

IV - as obras literdrias, arquitetdnicas, artisticas e cientificas ou qualquer criagio estética;
V - programas de computador em si;

VI - apresentacdo de informacdes;

VII - regras de jogo;

VIII - técnicas e métodos operatdrios ou cirdrgicos, bem como métodos terapéuticos ou de
diagndstico, para aplicagdo no corpo humano ou animal; e

IX - 0 todo ou parte de seres vivos naturais e materiais bioldgicos encontrados na natureza,
ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natu-
ral e os processos bioldgicos naturais.

Art. 11. A invencdo e o modelo de utilidade sdo considerados novos quando ndo compreendidos
no estado da técnica.

§ 1°0 estado da técnica é constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao publico antes da data
de depésito do pedido de patente, por descri¢do escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio,
no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

§ 2° Para fins de aferi¢do da novidade, o contetido completo de pedido depositado no Brasil,
e ainda ndo publicado, sera considerado estado da técnica a partir da data de depdsito, ou da
prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqiientemente.

§ 320 disposto no paragrafo anterior serd aplicado ao pedido internacional de patente depositado
segundo tratado ou convengado em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.

Art. 12. Ndo serd considerada como estado da técnica a divulgacdo de inven¢do ou modelo de

utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depésito ou a
da prioridade do pedido de patente, se promovida:
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I - pelo inventor;

II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publica¢do oficial do
pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informagdes
deste obtidas ou em decorréncia de atos por ele realizados; ou

11l - por terceiros, com base em informagdes obtidas direta ou indiretamente do inventor ou
em decorréncia de atos por este realizados.

Paragrafo Gnico. O INPI poderd exigir do inventor declarago relativa a divulgacdo, acompanha-
da ou ndo de provas, nas condi¢3es estabelecidas em regulamento.

Art. 13. A invengdo é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto,
nio decorra de maneira evidente ou ébvia do estado da técnica.

Art. 14. 0 modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto,
nao decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

Art. 15. A inveng¢do e o modelo de utilidade sdo considerados suscetiveis de aplicagdo industrial
quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de industria.

SECAO Il - DA PRIORIDADE

Art. 16. Ao pedido de patente depositado em pais que mantenha acordo com o Brasil, ou em
organizagdo internacional, que produza efeito de depdsito nacional, serd assegurado direito de
prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, ndo sendo o depésito invalidado nem prejudi-
cado por fatos ocorridos nesses prazos.

§ 1° A reivindicacdo de prioridade serd feita no ato de depdsito, podendo ser suplementada
dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores a data do depésito no Brasil.

§ 2° A reivindicagdo de prioridade serd comprovada por documento habil da origem, contendo
numero, data, titulo, relatério descritivo e, se for o caso, reivindicagdes e desenhos, acompa-
nhado de tradugio simples da certiddo de depdsito ou documento equivalente, contendo dados
identificadores do pedido, cujo teor sera de inteira responsabilidade do depositante.

§ 3° Se ndo efetuada por ocasido do depésito, a comprovagio deverd ocorrer em até 180 (cento
e oitenta) dias contados do depésito.

§ 4° Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, a

tradugdo prevista no § 2° deverd ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da
data da entrada no processamento nacional.
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§ 52 No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem,
serd suficiente uma declaragio do depositante a este respeito para substituir a tradugdo simples.

§ 6° Tratando-se de prioridade obtida por cessdo, o documento correspondente deverd ser
apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depésito, ou, se for o caso, em
até 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional, dispensada a legalizagdo
consular no pafs de origem.

§ 7° A falta de comprovagao nos prazos estabelecidos neste artigo acarretara a perda da prioridade.

§ 82 Em caso de pedido depositado com reivindicac¢do de prioridade, o requerimento para
antecipagdo de publicacdo devera ser instruido com a comprovagdo da prioridade.

Art. 17. O pedido de patente de invencdo ou de modelo de utilidade depositado originalmente
no Brasil, sem reivindicagdo de prioridade e ndo publicado, assegurara o direito de prioridade
ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou
sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano.

§ 1° A prioridade serd admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, ndo se esten-
dendo a matéria nova introduzida.

§ 2° 0 pedido anterior ainda pendente serd considerado definitivamente arquivado.

§ 3° 0 pedido de patente originario de divisdo de pedido anterior ndo podera servir de base a
reivindicacio de prioridade.

SECAOIII -DAS INVENGOES E DOS )
MODELOS DE UTILIDADE NAO PATENTEAVEIS

Art. 18. Ndo sdo patentedveis:
I - 0 que for contrdrio a moral, aos bons costumes e a seguranca, a ordem e a sadde publicas;

Il - as substincias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem
como a modificacdo de suas propriedades fisico-quimicas e os respectivos processos de ob-
tencgdo ou modificagdo, quando resultantes de transformagdo do nucleo atdémico; e

III - 0 todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgénicos que atendam
aos trés requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicagdo industrial
- previstos no art. 8° e que ndo sejam mera descoberta.

Paragrafo tnico. Para os fins desta Lei, microorganismos transgénicos sdo organismos, exceto
o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervengdo humana direta
em sua composicdo genética, uma caracteristica normalmente nio alcangavel pela espécie em
condi¢des naturais.
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CAPITULO Ill - DO PEDIDO DE PATENTE
SECAOQ | - DO DEPOSITO DO PEDIDO

Art. 19. O pedido de patente, nas condi¢des estabelecidas pelo INPI, contera:
I - requerimento;
I - relatério descritivo;
111 - reivindicagdes;
IV - desenhos, se for o caso;
V -resumo; e
VI - comprovante do pagamento da retribui¢do relativa ao depésito.

Art. 20. Apresentado o pedido, serd ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente
instruido, serd protocolizado, considerada a data de depdsito a da sua apresentagio.

Art. 21. O pedido que ndo atender formalmente ao disposto no art. 19, mas que contiver dados
relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderd ser entregue, mediante recibo datado,
ao INPI, que estabelecerd as exigéncias a serem cumpridas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena
de devolugdo ou arquivamento da documentagao.

Pardgrafo Gnico. Cumpridas as exigéncias, o depésito serd considerado como efetuado na data
do recibo.

SECAQ Il - DAS CONDICOES DO PEDIDO

Art. 22. O pedido de patente de invengao tera de se referir a uma tinica invengdo ou a um grupo
de invengdes inter-relacionadas de maneira a compreenderem um tnico conceito inventivo.

Art. 23. 0 pedido de patente de modelo de utilidade tera de se referir a um tnico modelo principal,
que poderd incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes construtivas
ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto.

Art. 24. O relatdrio deverd descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar
sua realizagdo por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execugio.

Pardgrafo tnico. No caso de material bioldgico essencial a realizagdo prética do objeto do
pedido, que ndo possa ser descrito na forma deste artigo e que nio estiver acessivel ao puiblico,
o relatdrio serd suplementado por depdsito do material em instituigdo autorizada pelo INPI ou
indicada em acordo internacional.
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Art. 25. As reivindicacdes deverio ser fundamentadas no relatdrio descritivo, caracterizando as
particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da protecio.

Art. 26. O pedido de patente podera ser dividido em dois ou mais, de oficio ou a requerimento
do depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido:

[ - faca referéncia especifica ao pedido original; e
II - ndo exceda a matéria revelada constante do pedido original.

Paragrafo unico. O requerimento de divisdo em desacordo com o disposto neste artigo
serd arquivado.

Art. 27. Os pedidos divididos terdo a data de depdsito do pedido original e o beneficio de priori-
dade deste, se for o caso.

Art. 28. Cada pedido dividido estara sujeito a pagamento das retribui¢des correspondentes.
Art. 29. O pedido de patente retirado ou abandonado serd obrigatoriamente publicado.

§ 120 pedido de retirada deverd ser apresentado em até 16 (dezesseis) meses, contados da data
do depdsito ou da prioridade mais antiga.

§ 2° A retirada de um depdsito anterior sem producdo de qualquer efeito dard prioridade ao
depdsito imediatamente posterior.

SECAO Il - DO PROCESSO E DO EXAME DO PEDIDO

Art. 30. O pedido de patente serd mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data
de depésito ou da prioridade mais antiga, quando houver, apds o que serd publicado, a excegdo
do caso previsto no art. 75.

§ 1° A publica¢do do pedido podera ser antecipada a requerimento do depositante.
§ 2° Da publicagdo deverdo constar dados identificadores do pedido de patente, ficando cépia
do relatério descritivo, das reivindicagdes, do resumo e dos desenhos a disposi¢do do publico

no INPI.

§ 32 No caso previsto no pardgrafo unico do art. 24, o material bioldgico tornar-se-4 acessivel ao
publico com a publicagdo de que trata este artigo.

Art. 31. Publicado o pedido de patente e até o final do exame, serd facultada a apresentagio,
pelos interessados, de documentos e informagdes para subsidiarem o exame.
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Pardgrafo Uinico. O exame ndo serd iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicagio

do pedido.

Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante podera efetuar
alteracdes até o requerimento do exame, desde que estas se limitem a matéria inicialmente
revelada no pedido.

Art. 33. 0 exame do pedido de patente devera ser requerido pelo depositante ou por qualquer
interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depdsito, sob pena do
arquivamento do pedido.

Paragrafo tnico. O pedido de patente podera ser desarquivado, se o depositante assim o requerer,
dentro de 60 (sessenta) dias contados do arquivamento, mediante pagamento de uma retribuicio

especifica, sob pena de arquivamento definitivo.

Art. 34, Requerido o exame, deverdo ser apresentados, no prazo de 60 (sessenta) dias, sempre
que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido:

I - objec¢des, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessdo de pedido
correspondente em outros paises, quando houver reivindicagdo de prioridade;

Il - documentos necessarios a regularizagio do processo e exame do pedido; e

I - tradugdo simples do documento habil referido no § 2° do art. 16, caso esta tenha sido
substituida pela declaragao prevista no § 5° do mesmo artigo.

Art. 35. Por ocasido do exame técnico, serd elaborado o relatério de busca e parecer relativo a:
I - patenteabilidade do pedido;
II - adaptagdo do pedido a natureza reivindicada;
111 - reformulagdo do pedido ou divisdo; ou
IV - exigéncias técnicas.

Art. 36. Quando o parecer for pela ndo patenteabilidade ou pelo ndo enquadramento do pedido
na natureza reivindicada ou formular qualquer exigéncia, o depositante serd intimado para
manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias.

§ 1° N3o respondida a exigéncia, o pedido serd definitivamente arquivado.

§ 2° Respondida a exigéncia, ainda que ndo cumprida, ou contestada sua formulagio, e havendo
ou ndo manifestacdo sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-4 prosseguimento
ao exame.
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Art. 37. Concluido o exame, sera proferida decisdo, deferindo ou indeferindo o pedido de patente.

CAPITULO IV - DA CONCESSAO E DA VIGENCIA DA PATENTE
SECAO | - DA CONCESSAO DA PATENTE

Art. 38. A patente serd concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da
retribui¢do correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente.

§ 1° O pagamento da retribuicdo e respectiva comprovagdo deverdo ser efetuados no prazo de
60 (sessenta) dias contados do deferimento.

§ 2° A retribuicdo prevista neste artigo podera ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta)
dias apds o prazo previsto no paragrafo anterior, independentemente de notificagdo, mediante
pagamento de retribuicdo especifica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

§ 3° Reputa-se concedida a patente na data de publicagio do respectivo ato.

Art. 39. Da carta-patente deverdo constar o nimero, o titulo e a natureza respectivos, o nome do
inventor, observado o disposto no § 4° do art. 6° a qualificacdo e o domicilio do titular, o prazo
de vigéncia, o relatdrio descritivo, as reivindicacdes e os desenhos, bem como os dados relativos
a prioridade.

SECAOQ Il - DA VIGENCIA DA PATENTE

Art. 40. A patente de invengdo vigorara pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade
pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depdsito.

Pardgrafo Unico. O prazo de vigéncia ndo serd inferior a 10 (dez) anos para a patente de invengio
e a7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessao, ressalvada
a hipStese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendéncia
judicial comprovada ou por motivo de for¢a maior.

CAPITULO V - DA PROTECAO CONFERIDA PELA PATENTE
SECAO | - DOS DIREITOS

Art. 41, A extensdo da protecdo conferida pela patente serd determinada pelo teor das reivindi-
cagdes, interpretado com base no relatério descritivo e nos desenhos.

Art. 42, A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento,
de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com estes propdsitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

Anexos 165



§ 1° Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para
que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§ 2° Ocorrera violagdo de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o
possuidor ou proprietdrio ndo comprovar, mediante determinagao judicial especifica, que o seu
produto foi obtido por processo de fabricacdo diverso daquele protegido pela patente.

Art. 43. O disposto no artigo anterior ndo se aplica:

I - aos atos praticados por terceiros ndo autorizados, em cardter privado e sem finalidade
comercial, desde que ndo acarretem prejuizo ao interesse econdmico do titular da patente;

11 - aos atos praticados por terceiros ndo autorizados, com finalidade experimental, relacionados
a estudos ou pesquisas cientificas ou tecnoldgicas;

III - a preparacdo de medicamento de acordo com prescrigdo médica para casos individuais,
executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado;

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido co-
locado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;

V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem fi-
nalidade econdmica, o produto patenteado como fonte inicial de variagdo ou propagacio
para obter outros produtos; e

VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham
em circulagdo ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido lici-
tamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licenga, desde que o
produto patenteado ndo seja utilizado para multiplicagdo ou propagagio comercial da
matéria viva em causa.

VII - aos atos praticados por terceiros ndo autorizados, relacionados a invengdo protegida
por patente, destinados exclusivamente a producio de informagdes, dados e resultados de
testes, visando a obtengdo do registro de comercializagdo, no Brasil ou em outro pafs, para
a exploragdo e comercializagdo do produto objeto da patente, apds a expiragdo dos prazos
estipulados no art. 40. (Incluido pela Lei n® 10.196, de 2001)

Art. 44, Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenizagdo pela exploragdo
indevida de seu objeto, inclusive em relagdo a exploragdo ocorrida entre a data da publicagdo
do pedido e a da concessdo da patente.

§ 1° Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do contetido do pedido depositado,

anteriormente a publicacdo, contar-se-4 o perfodo da exploragdo indevida para efeito da
indenizagdo a partir da data de inicio da exploracdo.
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§ 2° Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biolégico, depositado na forma
do parégrafo tnico do art. 24, o direito a indenizagdo serd somente conferido quando o material
bioldgico se tiver tornado acessivel ao publico.

§ 32 O direito de obter indenizagdo por exploracio indevida, inclusive com relagdo ao periodo
anterior a concessdo da patente, esta limitado ao conteddo do seu objeto, na forma do art. 41.

SECAQ Il - DO USUARIO ANTERIOR

Art. 45. A pessoa de boa fé que, antes da data de depésito ou de prioridade de pedido de patente,
explorava seu objeto no Pafs, serd assegurado o direito de continuar a exploragdo, sem dnus, na
forma e condicdo anteriores.

§ 1° O direito conferido na forma deste artigo sé podera ser cedido juntamente com o negdcio
ou empresa, ou parte desta que tenha direta relacdo com a exploragdo do objeto da patente, por
alienagdo ou arrendamento.

§ 220 direito de que trata este artigo ndo serd assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento

do objeto da patente através de divulgacio na forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido
depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgagio.

CAPITULO VI - DA NULIDADE DA PATENTE

SECAO | - DAS DISPOSICOES GERAIS

Art. 46. E nula a patente concedida contrariando as disposicdes desta Lei.

Art. 47. A nulidade poderd nio incidir sobre todas as reivindicagdes, sendo condigdo para a
nulidade parcial o fato de as reivindicagdes subsistentes constituirem matéria patentedvel por
si mesmas.

Art. 48. A nulidade da patente produzird efeitos a partir da data do depdsito do pedido.

Art. 49. No caso de inobservancia do disposto no art. 62, o inventor poderd, alternativamente,
reivindicar, em acdo judicial, a adjudicacio da patente.

SECAO Il - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE

Art. 50. A nulidade da patente serd declarada administrativamente quando:
I - ndo tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais;
I - o relatdrio e as reivindica¢des ndo atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente;

11l - 0 objeto da patente se estenda além do contetido do pedido originalmente depositado; ou
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IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais,
indispensaveis a concessio.

Art. 51. O processo de nulidade podera ser instaurado de oficio ou mediante requerimento
de qualquer pessoa com legitimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da conces-
sdo da patente.

Paragrafo unico. O processo de nulidade prosseguird ainda que extinta a patente.

Art. 52. O titular serd intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 53. Havendo ou ni3o manifestacdo, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI
emitird parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum
de 60 (sessenta) dias.

Art. 54. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que nido apresentadas as
manifestagdes, o processo serd decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instancia

administrativa.

Art. 55. Aplicam-se, no que couber, aos certificados de adicdo, as disposi¢des desta Secio.

SECAO Il - DA ACAO DE NULIDADE

Art. 56. A a¢do de nulidade podera 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 argiiida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.

§ 2° O juiz poderd, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensdo dos efeitos da
patente, atendidos os requisitos processuais préprios.

Art. 57. A ac¢do de nulidade de patente serd ajuizada no foro da Justica Federal e o INPI, quando
nao for autor, intervird no feito.

§ 1° O prazo para resposta do réu titular da patente serd de 60 (sessenta) dias.

§ 2° Transitada em julgado a decisdo da agdo de nulidade, o INPI publicard anotagio, para cién-
cia de terceiros.

CAPITULO VII - DA CESSAO E DAS ANOTACOES

Art. 58. O pedido de patente ou a patente, ambos de contetdo indivisivel, poderido ser cedidos,
total ou parcialmente.
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Art. 59. O INPI fard as seguintes anotagdes:
I - da cessdo, fazendo constar a qualificagdo completa do cessiondrio;
II - de qualquer limitag¢do ou dnus que recaia sobre o pedido ou a patente; e
Il - das alteracdes de nome, sede ou endereco do depositante ou titular.

Art. 60. As anotagdes produzirdo efeito em relagio a terceiros a partir da data de sua publicago.

CAPITULO VIII - DAS LICENCAS
SECAO | - DA LICENCA VOLUNTARIA

Art. 61,0 titular de patente ou o depositante poderda celebrar contrato de licenga para exploragio.

Pardgrafo tnico. O licenciado poderad ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em
defesa da patente.

Art. 62. O contrato de licenga devera ser averbado no INPI para que produza efeitos em relacdo
a terceiros.

§ 1° A averbagio produzird efeitos em relagio a terceiros a partir da data de sua publicagio.

§ 2° Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licenca ndo precisara estar averbado
no INPL

Art. 63. O aperfeicoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo
assegurado a outra parte contratante o direito de preferéncia para seu licenciamento.

SECAO Il - DA OFERTA DE LICENCA

Art. 64. O titular da patente podera solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploraggo.
§ 1° O INPI promovera a publicacdo da oferta.

§ 22 Nenhum contrato de licenca voluntaria de carater exclusivo serd averbado no INPI sem que
o titular tenha desistido da oferta.

§ 32 A patente sob licenga voluntdaria, com carater de exclusividade, ndo podera ser objeto de oferta.

§ 4° O titular poderd, a qualquer momento, antes da expressa aceitacdo de seus termos pelo
interessado, desistir da oferta, ndo se aplicando o disposto no art. 66.
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Art. 65. Na falta de acordo entre o titular e o licenciado, as partes poderdo requerer ao INPI o
arbitramento da remuneracio.

§ 1° Para efeito deste artigo, o INPI observara o disposto no § 4° do art. 73.
§ 2° A remuneragio poderd ser revista decorrido 1 (um) ano de sua fixac3o.

Art. 66. A patente em oferta terd sua anuidade reduzida a metade no periodo compreendido
entre o oferecimento e a concessdo da primeira licencga, a qualquer titulo.

Art. 67. O titular da patente podera requerer o cancelamento da licenga se o licenciado ndo der
inicio a exploracio efetiva dentro de 1 (um) ano da concesséo, interromper a exploragdo por
prazo superior a 1 (um) ano, ou, ainda, se ndo forem obedecidas as condi¢des para a exploragio.

SECAO Il - DA LICENCA COMPULSORIA

Art. 68. O titular ficard sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos
dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econémico,
comprovado nos termos da lei, por decisdo administrativa ou judicial.

§ 1° Ensejam, igualmente, licenca compulséria:

I - a ndo exploragdo do objeto da patente no territdrio brasileiro por falta de fabricagdo ou
fabricagdo incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado,
ressalvados os casos de inviabilidade econdmica, quando serd admitida a importagdo; ou

II - a comercializagdo que nio satisfizer as necessidades do mercado.

§ 2° A licenga sé poderd ser requerida por pessoa com legitimo interesse e que tenha
capacidade técnica e econdmica para realizar a exploragdo eficiente do objeto da patente, que
deverd destinar-se, predominantemente, ao mercado interno, extinguindo-se nesse caso a
excepcionalidade prevista no inciso I do paragrafo anterior.

§ 32 No caso de a licenca compulsdria ser concedida em razdo de abuso de poder econémico,
ao licenciado, que propde fabricagdo local, serd garantido um prazo, limitado ao estabelecido
no art. 74, para proceder a importagio do objeto da licenca, desde que tenha sido colocado no
mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

§ 4° No caso de importagdo para exploracdo de patente e no caso da importacdo prevista no
paragrafo anterior, serd igualmente admitida a importagdo por terceiros de produto fabricado
de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado
diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.
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§ 5° A licenca compulséria de que trata o § 1° somente serd requerida apds decorridos 3 (trés)
anos da concessdo da patente.

Art. 69. A licenga compulsdria ndo serd concedida se, a data do requerimento, o titular:
I - justificar o desuso por razdes legitimas;
Il - comprovar a realizagdo de sérios e efetivos preparativos para a exploragio; ou
111 - justificar a falta de fabricagdo ou comercializagdo por obstaculo de ordem legal.

Art. 70. A licen¢a compulséria serd ainda concedida quando, cumulativamente, se verificarem
as seguintes hipdteses:

[ - ficar caracterizada situagio de dependéncia de uma patente em relagio a outra;

Il - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relagdo a
patente anterior; e

III - o titular ndo realizar acordo com o titular da patente dependente para exploragdo da
patente anterior.

§ 1° Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja exploragdo depende
obrigatoriamente da utilizagdo do objeto de patente anterior.

§ 2° Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderd ser considerada dependente de
patente do produto respectivo, bem como uma patente de produto podera ser dependente de
patente de processo.

§ 32 O titular da patente licenciada na forma deste artigo tera direito a licenca compulséria
cruzada da patente dependente.

Art. 71. Nos casos de emergéncia nacional ou interesse publico, declarados em ato do Poder
Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado ndo atenda a essa necessi-
dade, podera ser concedida, de oficio, licenga compulséria, temporaria e ndo exclusiva, para
a exploragio da patente, sem prejuizo dos direitos do respectivo titular. (Regulamento)

Pardgrafo iinico. O ato de concessdo dalicenca estabelecerd seu prazo de vigéncia e a possibilidade
de prorrogacao.

Art. 72. As licengas compulsdrias serdo sempre concedidas sem exclusividade, ndo se admitindo
o sublicenciamento.
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Art. 73. 0 pedido de licenga compulsdria deverd ser formulado mediante indicagdo das condigGes
oferecidas ao titular da patente.

§ 1° Apresentado o pedido de licenga, o titular serd intimado para manifestar-se no prazo de 60
(sessenta) dias, findo o qual, sem manifestacdo do titular, serd considerada aceita a proposta nas

condi¢des oferecidas.

§ 2° O requerente de licenca que invocar abuso de direitos patentdrios ou abuso de poder
econdmico deverd juntar documentagdo que o comprove.

§ 32 No caso de a licenga compulséria ser requerida com fundamento na falta de exploragio,
caberd ao titular da patente comprovar a exploragao.

§ 4° Havendo contestagdo, o INPI poderad realizar as necessarias diligéncias, bem como designar
comissdo, que podera incluir especialistas ndo integrantes dos quadros da autarquia, visando
arbitrar a remuneragdo que serd paga ao titular.

§ 5° Os dOrgdos e entidades da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual e
municipal, prestardo ao INPI as informagdes solicitadas com o objetivo de subsidiar o arbitramento

da remuneracio.

§ 6° No arbitramento da remuneracio, serdo consideradas as circunstancias de cada caso,
levando-se em conta, obrigatoriamente, o valor econémico da licenca concedida.

§ 7° Instruido o processo, o INPI decidird sobre a concessio e condigdes da licenga compulsdria
no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 82 0 recurso da decisdo que conceder a licenga compulsdria ndo terd efeito suspensivo.

Art. 74. Salvo razdes legitimas, o licenciado devera iniciar a exploragdo do objeto da patente no
prazo de 1 (um) ano da concessdo da licenca, admitida a interrup¢io por igual prazo.

§ 1° O titular podera requerer a cassagdo da licenga quando ndo cumprido o disposto neste artigo.
§ 220 licenciado ficard investido de todos os poderes para agir em defesa da patente.
§ 3¢ Apds a concessdo da licenca compulséria, somente serd admitida a sua cessdo quando rea-

lizada conjuntamente com a cessdo, alienagdo ou arrendamento da parte do empreendimento
que a explore.

CAPITULO IX - DA PATENTE DE INTERESSE DA DEFESA NACIONAL

Art. 75. O pedido de patente origindrio do Brasil cujo objeto interesse a defesa nacional serd pro-
cessado em cardter sigiloso e ndo estard sujeito as publicacdes previstas nesta Lei. (Regulamento)
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§ 1° O INPI encaminhara o pedido, de imediato, ao érgdo competente do Poder Executivo para,
no prazo de 60 (sessenta) dias, manifestar-se sobre o cardter sigiloso. Decorrido o prazo sem a
manifestagdo do 6rgdo competente, o pedido sera processado normalmente.

§ 2¢ E vedado o depésito no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha sido considerado
de interesse da defesa nacional, bem como qualquer divulgacdo do mesmo, salvo expressa
autorizagdo do érgdo competente.

§ 3° A exploracdo e a cessdo do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estdo
condicionadas a prévia autorizagdo do érgio competente, assegurada indenizagdo sempre que
houver restrigdo dos direitos do depositante ou do titular. (Vide Decreto n® 2.553, de 1998)

CAPITULO X - DO CERTIFICADO DE ADICAO DE INVENCAO

Art. 76. O depositante do pedido ou titular de patente de invencdo poderd requerer, mediante
pagamento de retribui¢do especifica, certificado de adi¢do para proteger aperfeicoamento ou
desenvolvimento introduzido no objeto da invengdo, mesmo que destituido de atividade inven-
tiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo.

§ 1° Quando tiver ocorrido a publicagdo do pedido principal, o pedido de certificado de adigdo
serd imediatamente publicado.

§ 2° 0 exame do pedido de certificado de adi¢do obedecerd ao disposto nos arts. 30 a 37, ressal-
vado o disposto no pardgrafo anterior.

§ 32 0 pedido de certificado de adi¢do serd indeferido se o seu objeto ndo apresentar o mesmo
conceito inventivo.

§ 420 depositante poderd, no prazo do recurso, requerer a transformago do pedido de certificado
de adigdo em pedido de patente, beneficiando-se da data de depésito do pedido de certificado,

mediante pagamento das retribuicdes cabiveis.

Art. 77. O certificado de adi¢do é acessério da patente, tem a data final de vigéncia desta e
acompanha-a para todos os efeitos legais.

Pardgrafo dnico. No processo de nulidade, o titular poderd requerer que a matéria contida no

certificado de adigdo seja analisada para se verificar a possibilidade de sua subsisténcia, sem
prejuizo do prazo de vigéncia da patente.

CAPITULO XI - DA EXTINCAO DA PATENTE

Art. 78. A patente extingue-se:

I - pela expiragdo do prazo de vigéncia;
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Il - pela rentincia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;
11 - pela caducidade;

IV - pela falta de pagamento da retribui¢do anual, nos prazos previstos no § 2° do art. 84 e
no art. 87; e

V - pela inobservancia do disposto no art. 217.
Paragrafo Unico. Extinta a patente, o seu objeto cai em dominio publico.
Art. 79. A rentincia sé serd admitida se ndo prejudicar direitos de terceiros.
Art. 80. Caducard a patente, de oficio ou a requerimento de qualquer pessoa com legitimo
interesse, se, decorridos 2 (dois) anos da concessio da primeira licenca compulséria, esse prazo

ndo tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificaveis.

§ 1° A patente caducard quando, na data do requerimento da caducidade ou da instauracio de
oficio do respectivo processo, nio tiver sido iniciada a exploragao.

§ 2° No processo de caducidade instaurado a requerimento, o INPI podera prosseguir se houver
desisténcia do requerente.

Art. 81. O titular serd intimado mediante publicagdo para se manifestar, no prazo de 60 (sessenta)
dias, cabendo-lhe o 6nus da prova quanto a exploragio.

Art. 82. A decisdo serd proferida dentro de 60 (sessenta) dias, contados do término do prazo
mencionado no artigo anterior.

Art. 83. A decisdo da caducidade produzira efeitos a partir da data do requerimento ou da
publicagdo da instauragio de oficio do processo.

CAPITULO XII - DA RETRIBUICAO ANUAL

Art. 84.0 depositante do pedido e o titular da patente estdo sujeitos ao pagamento de retribuicdo
anual, a partir do inicio do terceiro ano da data do depdsito.

§ 1° 0 pagamento antecipado da retribuicdo anual serd regulado pelo INPI.
§ 2° 0 pagamento deverd ser efetuado dentro dos primeiros 3 (trés) meses de cada perfodo anual,

podendo, ainda, ser feito, independente de notificacdo, dentro dos 6 (seis) meses subseqiientes,
mediante pagamento de retribui¢do adicional.
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Art. 85. O disposto no artigo anterior aplica-se aos pedidos internacionais depositados em virtude
de tratado em vigor no Brasil, devendo o pagamento das retribui¢ces anuais vencidas antes da
data da entrada no processamento nacional ser efetuado no prazo de 3 (trés) meses dessa data.

Art. 86. A falta de pagamento da retribuicdo anual, nos termos dos arts. 84 e 85, acarretard o
arquivamento do pedido ou a exting¢do da patente.

CAPITULO XIIl - DA RESTAURACAO

Art. 87. O pedido de patente e a patente poderdo ser restaurados, se o depositante ou o titular
assim o requerer, dentro de 3 (trés) meses, contados da notificagdo do arquivamento do pedido
ou da extin¢do da patente, mediante pagamento de retribuicdo especifica.

CAPITULO XIV - DA INVENCAO E DO MODELO DE UTILIDADE
REALIZADO POR EMPREGADO OU PRESTADOR DE SERVICO

Art. 88. A invengdo e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando
decorrerem de contrato de trabalho cuja execugdo ocorra no Brasil e que tenha por objeto a
pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos servigos para os quais foi o
empregado contratado. (Regulamento)

§ 1° Salvo expressa disposi¢cdo contratual em contrario, a retribuicdo pelo trabalho a que se re-
fere este artigo limita-se ao saldrio ajustado.

§ 2° Salvo prova em contrério, consideram-se desenvolvidos na vigéncia do contrato a invencéo
ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano apds a
extingdo do vinculo empregaticio.

Art. 89. O empregador, titular da patente, poderd conceder ao empregado, autor de invento ou
aperfeicoamento, participagdo nos ganhos econdmicos resultantes da exploragdo da patente, me-
diante negociagdo com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa. (Regulamento)

Pardgrafo Unico. A participagdo referida neste artigo ndo se incorpora, a qualquer titulo, ao
saldrio do empregado.

Art. 90. Pertencera exclusivamente ao empregado a invengdo ou o modelo de utilidade por ele
desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e ndo decorrente da utilizagdo de
recursos, meios, dados, materiais, instalagdes ou equipamentos do empregador. (Regulamento)

Art. 91. A propriedade de invengdo ou de modelo de utilidade serd comum, em partes iguais,
quando resultar da contribuicdo pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais,
instalagdes ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposi¢do contratual em
contrério. (Regulamento)
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§ 1° Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber serd dividida igualmente entre to-
dos, salvo ajuste em contrdrio.

§ 2¢ £ garantido ao empregador o direito exclusivo de licenca de exploracio e assegurada ao
empregado a justa remuneragao.

§ 3° A exploragdo do objeto da patente, na falta de acordo, devera ser iniciada pelo empregador
dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua concessio, sob pena de passar a exclu-
siva propriedade do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipdteses de falta de
exploracdo por razdes legitimas.

§ 4° No caso de cessdo, qualquer dos co-titulares, em igualdade de condi¢Ges, podera exercer o
direito de preferéncia.

Art. 92. O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, as relacdes entre o trabalhador
auténomo ou o estagiario e a empresa contratante e entre empresas contratantes e contrata-
das. (Regulamento)

Art. 93. Aplica-se o disposto neste Capitulo, no que couber, as entidades da Administracdo Publica,
direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal. (Regulamento)

Paragrafo Unico. Na hipdtese do art. 88, serd assegurada ao inventor, na forma e condigdes pre-
vistas no estatuto ou regimento interno da entidade a que se refere este artigo, premiagdo de
parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a titulo de incentivo.

TITULO Il - DOS DESENHOS INDUSTRIAIS
CAPITULO | - DATITULARIDADE

Art. 94. Ao autor serd assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira
a propriedade, nas condi¢Ges estabelecidas nesta Lei.

Parédgrafo tnico. Aplicam-se ao registro de desenho industrial, no que couber, as disposicoes
dos arts. 6° e 7°.

CAPITULO Il - DA REGISTRABILIDADE
SECAOQ | - DOS DESENHOS INDUSTRIAIS REGISTRAVEIS

Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma pléstica ornamental de um objeto ou o con-
junto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando
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resultado visual novo e original na sua configuracdo externa e que possa servir de tipo de
fabricacdo industrial.

Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando ndo compreendido no estado da técnica.

§ 1° 0 estado da técnica é constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao publico antes da data
de depésito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o
disposto no § 3° deste artigo e no art. 99.

§ 2° Para aferi¢do unicamente da novidade, o contetido completo de pedido de patente ou de
registro depositado no Brasil, e ainda ndo publicado, sera considerado como incluido no estado
da técnica a partir da data de depdsito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser
publicado, mesmo que subseqiientemente.

§ 32 Ndo serd considerado como incluido no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgacdo
tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depdsito ou a da
prioridade reivindicada, se promovida nas situagdes previstas nos incisos I a Il do art. 12.

Art. 97. O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuragio visual
distintiva, em rela¢do a outros objetos anteriores.

Paragrafo tnico. O resultado visual original poderd ser decorrente da combinagio de elementos
conhecidos.

Art. 98. Ndo se considera desenho industrial qualquer obra de carater puramente artistico.

SECAQ Il - DA PRIORIDADE

Art. 99. Aplicam-se ao pedido de registro, no que couber, as disposi¢des do art. 16, exceto o pra-
zo previsto no seu § 32, que serd de 90 (noventa) dias.

SECAO Il - DOS DESENHOS INDUSTRIAIS NAO REGISTRAVEIS

Art. 100. N&o é registravel como desenho industrial:

I - 0 que for contrdrio a moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem
de pessoas, ou atente contra liberdade de consciéncia, crenga, culto religioso ou idéia e
sentimentos dignos de respeito e veneragio;

Il - a forma necessdria comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencial-
mente por consideragdes técnicas ou funcionais.
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CAPITULO Il - DO PEDIDO DE REGISTRO
SECAO | - DO DEPOSITO DO PEDIDO

Art. 101. O pedido de registro, nas condi¢des estabelecidas pelo INPI, contera:
I - requerimento;
II - relatério descritivo, se for o caso;
I1I - reivindicacdes, se for o caso;
IV - desenhos ou fotografias;
V - campo de aplicagdo do objeto; e
VI - comprovante do pagamento da retribuicdo relativa ao depdsito.

Pardgrafo tnico. Os documentos que integram o pedido de registro deverdo ser apresentados
em lingua portuguesa.

Art. 102. Apresentado o pedido, serd ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente
instruido, serd protocolizado, considerada a data do depdsito a da sua apresentagao.

Art. 103. O pedido que ndo atender formalmente ao disposto no art. 101, mas que contiver
dados suficientes relativos ao depositante, ao desenho industrial e ao autor, podera ser
entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerd as exigéncias a serem cumpridas,
em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.

Paragrafo nico. Cumpridas as exigéncias, o depésito serd considerado como efetuado na data
da apresentagdo do pedido.

SECAOQ Il - DAS CONDIGOES DO PEDIDO

Art. 104. O pedido de registro de desenho industrial terd que se referir a um tnico objeto, per-
mitida uma pluralidade de variagdes, desde que se destinem ao mesmo propésito e guardem
entre si a mesma caracteristica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao maximo de
20 (vinte) variacdes.

Paragrafo Unico. O desenho devera representar clara e suficientemente o objeto e suas variagdes,
se houver, de modo a possibilitar sua reprodugio por técnico no assunto.

Art. 105. Se solicitado o sigilo na forma do § 1° do art. 106, poderd o pedido ser retirado em até
90 (noventa) dias contados da data do depésito.
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Parédgrafo tnico. A retirada de um depdsito anterior sem produgdo de qualquer efeito dara
prioridade ao depdsito imediatamente posterior.

SECAO Il - DO PROCESSO E DO EXAME DO PEDIDO

Art. 106. Depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto nos arts.
100, 101 e 104, serd automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expe-
dindo-se o respectivo certificado.

§ 1° A requerimento do depositante, por ocasido do depésito, podera ser mantido em sigilo o
pedido, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data do depésito, apds o que serd
processado.

§ 2° Se o depositante se beneficiar do disposto no art. 99, aguardar-se-4 a apresentagdo do
documento de prioridade para o processamento do pedido.

§ 3° Ndo atendido o disposto nos arts. 101 e 104, serd formulada exigéncia, que deverd ser
respondida em 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo.

§ 4° N3o atendido o disposto no art. 100, o pedido de registro serd indeferido.

CAPITULO IV - DA CONCESSAO E DA VIGENCIA DO REGISTRO

Art. 107. Do certificado deverdo constar o nimero e o titulo, nome do autor - observado
o disposto no § 4° do art. 6° 0 nome, a nacionalidade e o domicilio do titular, o prazo de
vigéncia, os desenhos, os dados relativos a prioridade estrangeira, e, quando houver, rela-
tério descritivo e reivindicacoes.

Art. 108. O registro vigorard pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depdsito, prorrogavel
por 3 (trés) periodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada.

§ 1°0 pedido de prorrogagdo devera ser formulado durante o tltimo ano de vigéncia do registro,
instruido com o comprovante do pagamento da respectiva retribuigo.

§ 2° Se o0 pedido de prorrogacdo nio tiver sido formulado até o termo final da vigéncia do registro,

o titular podera fazé-lo nos 180 (cento e oitenta) dias subseqiientes, mediante o pagamento de
retribuicio adicional.

CAPITULO V - DA PROTECAO CONFERIDA PELO REGISTRO

Art. 109. A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente concedido.

Pardgrafo Unico. Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposigdes do
art. 42 e dos incisos I, I e IV do art. 43.
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Art. 110. A pessoa que, de boa fé, antes da data do depdsito ou da prioridade do pedido de regis-
tro explorava seu objeto no Pafs, serd assegurado o direito de continuar a exploragdo, sem 6nus,
na forma e condicio anteriores.

§ 1° O direito conferido na forma deste artigo sé podera ser cedido juntamente com o negdcio
ou empresa, ou parte deste, que tenha direta relacdo com a exploracdo do objeto do registro,
por alienagdo ou arrendamento.

§ 220 direito de que trata este artigo ndo serd assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento
do objeto do registro através de divulgacdo nos termos do § 3° do art. 96, desde que o pedido
tenha sido depositado no prazo de 6 (seis) meses contados da divulgacio.

CAPITULO VI - DO EXAME DE MERITO

Art. 111. O titular do desenho industrial podera requerer o exame do objeto do registro, a
qualquer tempo da vigéncia, quanto aos aspectos de novidade e de originalidade.

Pardgrafo tnico. O INPI emitird parecer de mérito, que, se concluir pela auséncia de pelo menos
um dos requisitos definidos nos arts. 95 a 98, servird de fundamento para instauragdo de oficio
de processo de nulidade do registro.

CAPITULO VII - DA NULIDADE DO REGISTRO
SECAO | - DAS DISPOSICOES GERAIS

Art. 112. E nulo o registro concedido em desacordo com as disposigdes desta Lei.
§ 1° A nulidade do registro produzira efeitos a partir da data do depésito do pedido.

§ 22 No caso de inobservancia do disposto no art. 94, o autor poder4, alternativamente, reivindicar
a adjudicagdo do registro.

SECAO Il - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE

Art. 113. A nulidade do registro sera declarada administrativamente quando tiver sido concedi-
do com infringéncia dos arts. 94 a 98.

§ 1° O processo de nulidade podera ser instaurado de oficio ou mediante requerimento de
qualquer pessoa com legitimo interesse, no prazo de 5 (cinco) anos contados da concessdo do

registro, ressalvada a hipétese prevista no paragrafo tnico do art. 111.

§ 2° 0 requerimento ou a instauragdo de oficio suspendera os efeitos da concessdo do registro se
apresentada ou publicada no prazo de 60 (sessenta) dias da concessio.
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Art. 114, O titular serd intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias contados da
data da publicagdo.

Art. 115. Havendo ou ndo manifestagdo, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI
emitird parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de
60 (sessenta) dias.

Art. 116. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que ndo apresentadas as
manifestacGes, o processo serd decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instancia
administrativa.

Art. 117. O processo de nulidade prosseguira, ainda que extinto o registro.

SECAOQ Il - DA ACAO DE NULIDADE

Art. 118. Aplicam-se a agdo de nulidade de registro de desenho industrial, no que couber, as
disposigdes dos arts. 56 e 57.

CAPITULO VIII - DA EXTINCAO DO REGISTRO

Art. 119. O registro extingue-se:
I - pela expiragdo do prazo de vigéncia;
II - pela rentincia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;
111 - pela falta de pagamento da retribuicdo prevista nos arts. 108 e 120; ou

IV - pela inobservancia do disposto no art. 217.

CAPITULO IX - DA RETRIBUICAO QUINQUENAL

Art. 120. O titular do registro esta sujeito ao pagamento de retribuicdo qiiinqgiienal, a partir do
segundo qiiingiiénio da data do depdsito.

§ 1° O pagamento do segundo qilinqiiénio serd feito durante o 5° (quinto) ano da vigéncia
do registro.

§ 2° 0 pagamento dos demais qilingiiénios serd apresentado junto com o pedido de prorrogacdo
a que se refere o art. 108.

§ 320 pagamento dos qilingiiénios poderd ainda ser efetuado dentro dos 6 (seis) meses subseqiientes
ao prazo estabelecido no paragrafo anterior, mediante pagamento de retribui¢do adicional.
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CAPITULO X - DAS DISPOSICOES FINAIS

Art,

121. As disposicdes dos arts. 58 a 63 aplicam-se, no que couber, a matéria de que trata o pre-

sente Titulo, disciplinando-se o direito do empregado ou prestador de servigos pelas disposicdes

dos

arts. 88 a 93.

TITULO 11l - DAS MARCAS
CAPITULO | - DA REGISTRABILIDADE
SECAO | - DOS SINAIS REGISTRAVEIS COMO MARCA

Art

. 122. S3o suscetiveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptiveis,

n3o compreendidos nas proibigdes legais.

Art

. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou servigo: aquela usada para distinguir produto ou servigo de outro
idéntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

11 - marca de certificacio: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou servi-
¢o com determinadas normas ou especificagdes técnicas, notadamente quanto a qualidade,
natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou servicos provindos de mem-
bros de uma determinada entidade.

SECAQ Il - DOS SINAIS NAO REGISTRAVEIS COMO MARCA

Art. 124. Nao sdo registraveis como marca:

182

I - brasdo, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, publicos, na-
cionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designacao, figura ou imitagao;

11 - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;
III - expressdo, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrdrio a moral e aos bons costu-
mes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciéncia,

crenga, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneracio;

IV - designagdo ou sigla de entidade ou 6rgdo publico, quando ndo requerido o registro pela
prépria entidade ou 6rgio publico;

V - reprodugio ou imitagdo de elemento caracteristico ou diferenciador de titulo de esta-

belecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetivel de causar confusdo ou associagdo
com estes sinais distintivos;
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VI - sinal de carater genérico, necessario, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando
tiver relagdo com o produto ou servico a distinguir, ou aquele empregado comumente para
designar uma caracteristica do produto ou servico, quanto a natureza, nacionalidade, peso,
valor, qualidade e época de produgio ou de prestagio do servico, salvo quando revestidos de
suficiente forma distintiva;

VII - sinal ou expressdo empregada apenas como meio de propaganda;
VIII - cores e suas denominagdes, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

IX - indicagdo geografica, sua imitagdo suscetivel de causar confusdo ou sinal que possa
falsamente induzir indicagdo geografica;

X - sinal que induza a falsa indicagdo quanto a origem, procedéncia, natureza, qualidade ou
utilidade do produto ou servigo a que a marca se destina;

XI - reprodugdo ou imitacdo de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrado
de qualquer género ou natureza;

XII - reprodugdo ou imitagdo de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de
certificagdo por terceiro, observado o disposto no art. 154;

XIII - nome, prémio ou simbolo de evento esportivo, artistico, cultural, social, politico,
econdmico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitagio susceti-
vel de criar confusdo, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade
promotora do evento;

XIV - reproducio ou imitagdo de titulo, apdlice, moeda e cédula da Unido, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territdrios, dos Municipios, ou de pafs;

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de familia ou patronimico e imagem de terceiros,
salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVI - pseuddnimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artistico singular ou coletivo,
salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVII - obra literdria, artistica ou cientifica, assim como os titulos que estejam protegidos
pelo direito autoral e sejam suscetiveis de causar confusdo ou associagdo, salvo com consen-
timento do autor ou titular;

XVIII - termo técnico usado na industria, na ciéncia e na arte, que tenha relagdo com o produto
ou servigo a distinguir;

XIX - reproduc¢do ou imitagdo, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca
alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou servigo idéntico, semelhante ou
afim, suscetivel de causar confusdo ou associacio com marca alheia;
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XX - dualidade de marcas de um s6 titular para o mesmo produto ou servigo, salvo quando,
no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;

XXI - a forma necessdria, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda,
aquela que ndo possa ser dissociada de efeito técnico;

XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evi-
dentemente nido poderia desconhecer em razdo de sua atividade, cujo titular seja sediado
ou domiciliado em territério nacional ou em pafs com o qual o Brasil mantenha acordo
ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto
ou servico idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar confusio ou associacdo com
aquela marca alheia.

SECAOQ Il - MARCA DE ALTO RENOME

Art. 125. A marca registrada no Brasil considerada de alto renome serd assegurada protecdo
especial, em todos os ramos de atividade.

SECAO IV - MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 62 bis (1),
da Convengdo da Unido de Paris para Protecdo da Propriedade Industrial, goza de protecio es-
pecial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1° A protecdo de que trata este artigo aplica-se também as marcas de servigo.

§ 2° O INPI poderd indeferir de oficio pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no
todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

CAPITULO Il - PRIORIDADE

Art. 127. Ao pedido de registro de marca depositado em pais que mantenha acordo com o Brasil
ou em organizagio internacional, que produza efeito de depésito nacional, serd assegurado di-
reito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, nio sendo o depésito invalidado nem
prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

§ 1° A reivindicacdo da prioridade serd feita no ato de depdsito, podendo ser suplementada
dentro de 60 (sessenta) dias, por outras prioridades anteriores a data do depésito no Brasil.

§ 2° A reivindicagdo da prioridade serd comprovada por documento habil da origem, contendo

o niimero, a data e a reproduc¢io do pedido ou do registro, acompanhado de tradugio simples,
cujo teor serd de inteira responsabilidade do depositante.
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§ 3¢ Se nio efetuada por ocasido do depésito, a comprovagdo deverd ocorrer em até 4 (quatro)
meses, contados do depdsito, sob pena de perda da prioridade.

§ 4° Tratando-se de prioridade obtida por cessdo, 0 documento correspondente devera ser apre-
sentado junto com o préprio documento de prioridade.

CAPITULO Il - DOS REQUERENTES DE REGISTRO

Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas fisicas ou juridicas de direito pdblico ou
de direito privado.

§ 1° As pessoas de direito privado s6 podem requerer registro de marca relativo a atividade que
exercam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou
indiretamente, declarando, no préprio requerimento, esta condig¢ao, sob as penas da lei.

§ 2° O registro de marca coletiva sé podera ser requerido por pessoa juridica representativa de
coletividade, a qual podera exercer atividade distinta da de seus membros.

§ 3° 0 registro da marca de certificacdo sé podera ser requerido por pessoa sem interesse comer-
cial ou industrial direto no produto ou servico atestado.

§ 4° A reivindicagio de prioridade nio isenta o pedido da aplicagdo dos dispositivos constantes
deste Titulo.

CAPITULO IV - DOS DIREITOS SOBRE A MARCA
SECAO | - AQUISICAO
Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as

disposicdes desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o territério nacio-
nal, observado quanto as marcas coletivas e de certificagdo o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1° Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depésito, usava no Pais, hd pelo menos
6 (seis) meses, marca idéntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou servigo

idéntico, semelhante ou afim, tera direito de precedéncia ao registro.

§ 220 direito de precedéncia somente podera ser cedido juntamente com o negécio da empresa,
ou parte deste, que tenha direta relagdo com o uso da marca, por alienagdo ou arrendamento.

SECAO Il - DA PROTECAO CONFERIDA PELO REGISTRO

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

I - ceder seu registro ou pedido de registro;
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11 - licenciar seu uso;
11 - zelar pela sua integridade material ou reputacdo.

Art. 131. A protecdo de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propa-
ganda e documentos relativos a atividade do titular.

Art. 132. O titular da marca ndo podera:

I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes sdo
préprios, juntamente com a marca do produto, na sua promocao e comercializagdo;

Il - impedir que fabricantes de acessdrios utilizem a marca para indicar a destinagdo do
produto, desde que obedecidas as préticas leais de concorréncia;

III - impedir a livre circulagdo de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem
com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3¢ e 4° do art. 68; e

IV - impedir a citagdo da marca em discurso, obra cientifica ou literdria ou qualquer outra
publicacio, desde que sem conotagdo comercial e sem prejuizo para seu carater distintivo.

CAPITULO V - DA VIGENCIA, DA CESSAO E DAS ANOTACOES
SECAO | - DA VIGENCIA

Art. 133. O registro da marca vigorard pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessdo
do registro, prorrogavel por periodos iguais e sucessivos.

§ 1°0 pedido de prorrogagdo devera ser formulado durante o tltimo ano de vigéncia do registro,
instruido com o comprovante do pagamento da respectiva retribuigzo.

§ 2¢ Se o pedido de prorrogacido nio tiver sido efetuado até o termo final da vigéncia do
registro, o titular poderd fazé-lo nos 6 (seis) meses subseqiientes, mediante o pagamento
de retribuicido adicional.

§ 32 A prorrogagdo nio serd concedida se nio atendido o disposto no art. 128.

SECAOQ Il - DA CESSAO

Art. 134. O pedido de registro e o registro poderio ser cedidos, desde que o cessiondrio atenda
aos requisitos legais para requerer tal registro.

Art. 135. A cessdo deverd compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de

marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou servico idéntico, semelhante ou afim, sob
pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos ndo cedidos.
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SECAO Il - DAS ANOTAGCOES

Art. 136. O INPI fard as seguintes anotagdes:

I - da cessdo, fazendo constar a qualificagdo completa do cessiondrio;

11 - de qualquer limitagdo ou 6nus que recaia sobre o pedido ou registro; e

11 - das alteragdes de nome, sede ou endereco do depositante ou titular.
Art. 137. As anotagdes produzirdo efeitos em relagdo a terceiros a partir da data de sua publicacio.
Art. 138. Cabe recurso da decisdo que:

I - indeferir anotagdo de cessio;

Il - cancelar o registro ou arquivar o pedido, nos termos do art. 135.

SECAO IV - DA LICENCA DE USO

Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderd celebrar contrato
de licenca para uso da marca, sem prejuizo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as
especificacdes, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou servigos.

Pardgrafo tnico. O licenciado poderad ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em
defesa da marca, sem prejuizo dos seus préprios direitos.

Art. 140. O contrato de licenga deverd ser averbado no INPI para que produza efeitos em relacdo
a terceiros.

§ 1° A averbagio produzird efeitos em relagio a terceiros a partir da data de sua publicagio.

§ 2° Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licenca ndo precisard estar averbado
no INPIL

Art. 141. Da decisdo que indeferir a averbagio do contrato de licenca cabe recurso.

CAPITULO VI - DA PERDA DOS DIREITOS

Art. 142. O registro da marca extingue-se:
I - pela expiragdo do prazo de vigéncia;

II - pela rendncia, que poderd ser total ou parcial em relagdo aos produtos ou servigos assi-
nalados pela marca;
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11 - pela caducidade; ou
IV - pela inobservancia do disposto no art. 217.

Art. 143 - Caducard o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legitimo interesse se,
decorridos 5 (cinco) anos da sua concessio, na data do requerimento:

I - 0 uso da marca nio tiver sido iniciado no Brasil; ou

Il - 0 uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se,
no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificagdo que implique alteracdo de seu
carater distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

§ 1°N3o ocorrera caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razdes legitimas.

§ 2° O titular serd intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o
dnus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razdes legitimas.

Art. 144. O uso da marca deverd compreender produtos ou servicos constantes do certificado,
sob pena de caducar parcialmente o registro em relacio aos ndo semelhantes ou afins daqueles

para os quais a marca foi comprovadamente usada.

Art. 145, N3o se conhecerd do requerimento de caducidade se o uso da marca tiver sido com-
provado ou justificado seu desuso em processo anterior, requerido hd menos de 5 (cinco) anos.

Art. 146. Da decisdo que declarar ou denegar a caducidade cabera recurso.

CAPITULO VII - DAS MARCAS COLETIVAS E DE CERTIFICACAOQ

Art. 147. O pedido de registro de marca coletiva conterd regulamento de utilizagdo, dispondo
sobre condig¢des e proibi¢des de uso da marca.

Pardgrafo unico. O regulamento de utilizacdo, quando ndo acompanhar o pedido, devera ser
protocolizado no prazo de 60 (sessenta) dias do depdsito, sob pena de arquivamento definitivo

do pedido.
Art. 148. O pedido de registro da marca de certificagdo contera:
I - as caracteristicas do produto ou servico objeto de certificacio; e

Il - as medidas de controle que serdo adotadas pelo titular.
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Paragrafo tinico. A documentagio prevista nos incisos I e Il deste artigo, quando ndo acompanhar
o pedido, deverd ser protocolizada no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento
definitivo do pedido.

Art. 149. Qualquer alteragdo no regulamento de utilizagdo devera ser comunicada ao INPI, median-
te peticdo protocolizada, contendo todas as condi¢des alteradas, sob pena de ndo ser considerada.

Art. 150. O uso da marca independe de licenga, bastando sua autorizagdo no regulamento de
utilizacio.

Art. 151. Além das causas de extingdo estabelecidas no art. 142, o registro da marca coletiva e de
certificagdo extingue-se quando:

I - a entidade deixar de existir; ou

Il - a marca for utilizada em condi¢des outras que nio aquelas previstas no regulamento
de utilizacdo.

Art. 152. SO sera admitida a rentincia ao registro de marca coletiva quando requerida nos
termos do contrato social ou estatuto da prépria entidade, ou, ainda, conforme o regula-

mento de utilizacio.

Art. 153. A caducidade do registro sera declarada se a marca coletiva néo for usada por mais de
uma pessoa autorizada, observado o disposto nos arts. 143 a 146.

Art. 154. A marca coletiva e a de certificagdo que ja tenham sido usadas e cujos registros tenham

sido extintos ndo poderdo ser registradas em nome de terceiro, antes de expirado o prazo de 5
(cinco) anos, contados da extingdo do registro.

CAPITULO VIII - DO DEPOSITO

Art. 155. O pedido deverd referir-se a um Unico sinal distintivo e, nas condi¢des estabelecidas
pelo INPI, contera:

I - requerimento;

I - etiquetas, quando for o caso; e

III - comprovante do pagamento da retribuicdo relativa ao depdsito.
Pardgrafo unico. O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverdo ser
apresentados em lingua portuguesa e, quando houver documento em lingua estrangeira, sua

traducdo simples deverd ser apresentada no ato do depdsito ou dentro dos 60 (sessenta) dias
subseqlientes, sob pena de ndo ser considerado o documento.
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Art. 156. Apresentado o pedido, serd ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamen-
te instruido, serd protocolizado, considerada a data de depdsito a da sua apresentagio.

Art. 157. 0 pedido que ndo atender formalmente ao disposto no art. 155, mas que contiver dados
suficientes relativos ao depositante, sinal marcario e classe, podera ser entregue, mediante
recibo datado, ao INPI, que estabelecerd as exigéncias a serem cumpridas pelo depositante, em
5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.

Paragrafo unico. Cumpridas as exigéncias, o depdsito serd considerado como efetuado na data
da apresentacgdo do pedido.

CAPITULO IX - DO EXAME

Art. 158. Protocolizado, o pedido serd publicado para apresentacdo de oposi¢do no prazo de 60
(sessenta) dias.

§ 1° 0 depositante serd intimado da oposigdo, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.
§ 2° Ndo se conhecerd da oposi¢do, nulidade administrativa ou de agdo de nulidade se, funda-
mentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, ndo se comprovar, no prazo de 60 (sessenta)
dias apds a interposicdo, o depésito do pedido de registro da marca na forma desta Lei.

Art. 159. Decorrido o prazo de oposigdo ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestagio,
serd feito o exame, durante o qual poderdo ser formuladas exigéncias, que deverao ser respon-
didas no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1° N3o respondida a exigéncia, o pedido serd definitivamente arquivado.

§ 2° Respondida a exigéncia, ainda que nio cumprida, ou contestada a sua formulagio, dar-se-4
prosseguimento ao exame.

Art. 160. Concluido o exame, serd proferida decisdo, deferindo ou indeferindo o pedido de registro.

CAPITULO X - DA EXPEDICAO DO CERTIFICADO DE REGISTRO

Art. 161. O certificado de registro serd concedido depois de deferido o pedido e comprovado o
pagamento das retribui¢des correspondentes.

Art. 162. O pagamento das retribui¢des, e sua comprovacao, relativas a expedicdo do certifi-
cado de registro e ao primeiro decénio de sua vigéncia, deverdo ser efetuados no prazo de 60
(sessenta) dias contados do deferimento.

Pardgrafo tnico. A retribui¢do poderd ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias

apds o prazo previsto neste artigo, independentemente de notificagdo, mediante o pagamento
de retribuicdo especifica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.
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Art. 163. Reputa-se concedido o certificado de registro na data da publicagdo do respectivo ato.

Art. 164. Do certificado deverdo constar a marca, o nimero e data do registro, nome, nacionalidade e
domicilio do titular, os produtos ou servigos, as caracteristicas do registro e a prioridade estrangeira.

CAPITULO XI - DA NULIDADE DO REGISTRO
SECAQ | - DISPOSICOES GERAIS

Art. 165. E nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposices desta Lei.

Parédgrafo unico. A nulidade do registro podera ser total ou parcial, sendo condi¢do para a
nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registravel.

Art. 166. O titular de uma marca registrada em pafs signatario da Convengdo da Unido de Paris
para Protecdo da Propriedade Industrial poderd, alternativamente, reivindicar, através de agdo
judicial, a adjudicacdo do registro, nos termos previstos no art. 6° septies (1) daquela Convengao.

Art. 167. A declaragdo de nulidade produzira efeito a partir da data do depésito do pedido.

SECAQ Il - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE

Art. 168. Anulidade do registro serd declarada administrativamente quando tiver sido concedida
com infringéncia do disposto nesta Lei.

Art. 169. O processo de nulidade podera ser instaurado de oficio ou mediante requerimento de
qualquer pessoa com legitimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data
da expedigdo do certificado de registro.

Art. 170. O titular serd intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art.171.Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que ndo apresentada a manifestago,
o processo serd decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instincia administrativa.

Art. 172. O processo de nulidade prosseguird ainda que extinto o registro.

SECAO Il - DA ACAO DE NULIDADE

Art. 173. A acdo de nulidade podera ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legitimo
interesse.

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

Art. 174, Prescreve em 5 (cinco) anos a agdo para declarar a nulidade do registro, contados da
data da sua concessao.
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Art. 175. A agdo de nulidade do registro serd ajuizada no foro da justica federal e o INPI, quando
nao for autor, intervird no feito.

§ 1° 0 prazo para resposta do réu titular do registro serd de 60 (sessenta) dias.

§ 2° Transitada em julgado a decisdo da agdo de nulidade, o INPI publicara anotagao, para cién-
cia de terceiros.

TITULO IV - DAS INDICAGCOES GEOGRAFICAS

Art. 176. Constitui indicagdo geografica a indicagdo de procedéncia ou a denominagdo de origem.

Art. 177. Considera-se indicacdo de procedéncia o nome geografico de pafs, cidade, regido ou
localidade de seu territdrio, que se tenha tornado conhecido como centro de extragdo, produgio
ou fabrica¢do de determinado produto ou de prestagdo de determinado servigo.

Art. 178. Considera-se denominagdo de origem o nome geografico de pafs, cidade, regido ou
localidade de seu territdrio, que designe produto ou servigo cujas qualidades ou caracteristicas
se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geografico, incluidos fatores naturais e humanos.

Art. 179. A protecdo estender-se-4 a representagao grafica ou figurativa da indicagdo geografica,
bem como a representacio geografica de pais, cidade, regido ou localidade de seu territério cujo
nome seja indicagdo geografica.

Art. 180. Quando o nome geografico se houver tornado de uso comum, designando produto ou
servico, ndo serd considerado indicacdo geografica.

Art. 181. O nome geografico que ndo constitua indicagdo de procedéncia ou denominagédo de
origem podera servir de elemento caracteristico de marca para produto ou servigo, desde que
nao induza falsa procedéncia.

Art. 182. O uso da indicagdo geografica é restrito aos produtores e prestadores de servigo esta-
belecidos no local, exigindo-se, ainda, em relagdo as denominagdes de origem, o atendimento

de requisitos de qualidade.

Paragrafo unico. O INPI estabelecerd as condi¢des de registro das indicagdes geograficas.

TITULO V - DOS CRIMES CONTRA
A PROPRIEDADE INDUSTRIAL

CAPITULO | - DOS CRIMES CONTRA AS PATENTES

Art. 183. Comete crime contra patente de invengdo ou de modelo de utilidade quem:
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I - fabrica produto que seja objeto de patente de invengdo ou de modelo de utilidade, sem
autorizacdo do titular; ou

I1 - usa meio ou processo que seja objeto de patente de invengdo, sem autorizagdo do titular.
Pena - detencéo, de 3 (trés) meses a 1 (um) ano, ou multa.
Art. 184. Comete crime contra patente de invengdo ou de modelo de utilidade quem:

[ - exporta, vende, expde ou oferece a venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilizacdo
com fins econdémicos, produto fabricado com violagdo de patente de invengdo ou de modelo de
utilidade, ou obtido por meio ou processo patenteado; ou

Il - importa produto que seja objeto de patente de invengdo ou de modelo de utilidade ou
obtido por meio ou processo patenteado no Pafs, para os fins previstos no inciso anterior,
e que ndo tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou
com seu consentimento.
Pena - detencdo, de 1 (um) a 3 (trés) meses, ou multa.
Art. 185. Fornecer componente de um produto patenteado, ou material ou equipamento para
realizar um processo patenteado, desde que a aplicagdo final do componente, material ou equi-
pamento induza, necessariamente, a exploracdo do objeto da patente.

Pena - detencdo, de 1 (um) a 3 (trés) meses, ou multa.

Art. 186. Os crimes deste Capitulo caracterizam-se ainda que a violagio nio atinja todas as rei-
vindicacdes da patente ou se restrinja a utilizacdo de meios equivalentes ao objeto da patente.

CAPITULO Il - DOS CRIMES CONTRA OS DESENHOS INDUSTRIAIS

Art. 187. Fabricar, sem autorizagdo do titular, produto que incorpore desenho industrial regis-
trado, ou imitagdo substancial que possa induzir em erro ou confusao.

Pena - detencdo, de 3 (trés) meses a 1 (um) ano, ou multa.
Art. 188. Comete crime contra registro de desenho industrial quem:

I - exporta, vende, expde ou oferece a venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utiliza-
¢do com fins econdmicos, objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial registrado, ou
imitagdo substancial que possa induzir em erro ou confusio; ou

11 - importa produto que incorpore desenho industrial registrado no Pafs, ou imitagao subs-
tancial que possa induzir em erro ou confusdo, para os fins previstos no inciso anterior, e
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que nio tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular ou com seu con-
sentimento.

Pena - detencdo, de 1 (um) a 3 (trés) meses, ou multa.
CAPITULO Ill - DOS CRIMES CONTRA AS MARCAS
Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

[ - reproduz, sem autorizagdo do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a
de modo que possa induzir confusio; ou

Il - altera marca registrada de outrem ja aposta em produto colocado no mercado.
Pena - detencdo, de 3 (trés) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou ex-
pde a venda, oculta ou tem em estoque:

I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo
ou em parte; ou

II - produto de sua industria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem
que contenha marca legitima de outrem.

Pena - detencdo, de 1 (um) a 3 (trés) meses, ou multa.

CAPITULO IV - DOS CRIMES COMETIDOS POR MEIO DE MARCA,
TITULO DE ESTABELECIMENTO E SINAL DE PROPAGANDA

Art. 191. Reproduzir ou imitar, de modo que possa induzir em erro ou confusio, armas, brasdes
ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais, sem a necessdria autorizag3o,
no todo ou em parte, em marca, titulo de estabelecimento, nome comercial, insignia ou sinal de
propaganda, ou usar essas reprodugdes ou imitagdes com fins econdmicos.

Pena - detencdo, de 1 (um) a 3 (trés) meses, ou multa.

Pardgrafo tnico. Incorre na mesma pena quem vende ou expde ou oferece a venda produtos
assinalados com essas marcas.

CAPITULOV - DOS CRIMES CONTRA INDICACOES GEOGRAFI-
CAS E DEMAIS INDICACOES

Art. 192, Fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer a venda ou ter em estoque
produto que apresente falsa indicagdo geografica.
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Pena - detencdo, de 1 (um) a 3 (trés) meses, ou multa.

Art. 193. Usar, em produto, recipiente, invélucro, cinta, rétulo, fatura, circular, cartaz ou em
outro meio de divulgagdo ou propaganda, termos retificativos, tais como «tipo», «espécie», «gé-
nero», «sistemay, «semelhante», «sucedineo», «idéntico», ou equivalente, ndo ressalvando a
verdadeira procedéncia do produto.

Pena - detencdo, de 1 (um) a 3 (trés) meses, ou multa.

Art. 194. Usar marca, nome comercial, titulo de estabelecimento, insignia, expressdo ou sinal de
propaganda ou qualquer outra forma que indique procedéncia que ndo a verdadeira, ou vender
ou expor a venda produto com esses sinais.

Pena - detencdo, de 1 (um) a 3 (trés) meses, ou multa.

CAPITULO VI - DOS CRIMES DE CONCORRENCIA DESLEAL

Art. 195. Comete crime de concorréncia desleal quem:

[ - publica, por qualquer meio, falsa afirmagao, em detrimento de concorrente, com o fim de
obter vantagem;

11 - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informacio, com o fim de obter vantagem;

Il - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito préprio ou alheio, clientela de
outrem;

IV - usa expressdo ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusdo
entre os produtos ou estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, titulo de estabelecimento ou insignia alheios ou
vende, expde ou oferece a venda ou tem em estoque produto com essas referéncias;

VI - substitui, pelo seu préprio nome ou razio social, em produto de outrem, o nome ou
razdo social deste, sem o seu consentimento;

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distingdo que nio obteve;

VIII - vende ou expde ou oferece a venda, em recipiente ou invélucro de outrem, produto
adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie,
embora ndo adulterado ou falsificado, se o fato ndo constitui crime mais grave;

IX - d4 ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o
empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;
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X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para,
faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizagdo, de conhecimentos, informagdes ou da-
dos confidenciais, utilizdveis na inddstria, comércio ou prestagdo de servicos, excluidos
aqueles que sejam de conhecimento puiblico ou que sejam evidentes para um técnico no
assunto, a que teve acesso mediante relacdo contratual ou empregaticia, mesmo apés o tér-
mino do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizagao, de conhecimentos ou informagdes a que
se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilicitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou

XIII - vende, expde ou oferece a venda produto, declarando ser objeto de patente deposita-
da, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que ndo o seja, ou menciona-o, em
anuncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizagdo, de resultados de testes ou outros da-
dos ndo divulgados, cuja elaboragdo envolva esforco considerdvel e que tenham sido apre-
sentados a entidades governamentais como condi¢do para aprovar a comercializagdo de
produtos.

Pena - detencéo, de 3 (trés) meses a 1 (um) ano, ou multa.

§ 1° Inclui-se nas hipdteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sécio ou adminis-
trador da empresa, que incorrer nas tipificagdes estabelecidas nos mencionados dispositivos.

§ 220 disposto no inciso XIV ndo se aplica quanto a divulgacio por 6rgdo governamental compe-
tente para autorizar a comercializagdo de produto, quando necessario para proteger o publico.

CAPITULO VII - DAS DISPOSICOES GERAIS

Art. 196. As penas de detengdo previstas nos Capitulos I, I e III deste Titulo serdo aumentadas
de um terco a metade se:

I - 0 agente é ou foi representante, mandatario, preposto, sécio ou empregado do titular da
patente ou do registro, ou, ainda, do seu licenciado; ou

Il - a marca alterada, reproduzida ou imitada for de alto renome, notoriamente conhecida,
de certificacdo ou coletiva.

Art. 197. As penas de multa previstas neste Titulo serdo fixadas, no minimo, em 10 (dez) e, no
maximo, em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, de acordo com a sistemdtica do Cdigo Penal.

Pardgrafo Unico. A multa poderd ser aumentada ou reduzida, em até 10 (dez) vezes, em face das
condigdes pessoais do agente e da magnitude da vantagem auferida, independentemente da
norma estabelecida no artigo anterior.
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Art. 198. Poderdo ser apreendidos, de oficio ou a requerimento do interessado, pelas autori-
dades alfandegarias, no ato de conferéncia, os produtos assinalados com marcas falsificadas,
alteradas ou imitadas ou que apresentem falsa indicagdo de procedéncia.

Art. 199. Nos crimes previstos neste Titulo somente se procede mediante queixa, salvo quanto
ao crime do art. 191, em que a agdo penal serd publica.

Art. 200. A agdo 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 modifi-
cagdes constantes dos artigos deste Capitulo.

Art. 201. Na diligéncia de busca e apreensdo, em crime contra patente que tenha por objeto a
invencgdo de processo, o oficial do juizo sera acompanhado por perito, que verificara, prelimi-
narmente, a existéncia do ilicito, podendo o juiz ordenar a apreensio de produtos obtidos pelo
contrafator com o emprego do processo patenteado.

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

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

II - destrui¢do de marca falsificada nos volumes ou produtos que a contiverem, antes de
serem distribuidos, ainda que fiquem destruidos os envoltdrios ou os préprios 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 ativida-
de licitamente exercida.

Art. 204. Realizada a diligéncia de busca e apreensio, responderd por perdas e danos a parte que
a tiver requerido de ma-fé, por espirito de emulagido, mero capricho ou erro grosseiro.

Art. 205. Poderd constituir matéria de defesa na agdo penal a alegacdo de nulidade da patente ou
registro em que a agdo se fundar. A absolvi¢do do réu, entretanto, ndo importara a nulidade da
patente ou do registro, que sé podera ser demandada pela acdo competente.

Art. 206. Na hipétese de serem reveladas, em juizo, para a defesa dos interesses de qualquer das
partes, informacdes que se caracterizem como confidenciais, sejam segredo de industria ou de
comércio, deverd o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justica, vedado o uso
de tais informagdes também a outra parte para outras finalidades.

Art. 207. Independentemente da a¢do criminal, o prejudicado poderd intentar as agdes civeis
que considerar cabiveis na forma do Cédigo de Processo Civil.
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Art. 208. A indenizagdo serd determinada pelos beneficios que o prejudicado teria auferido se a
violagdo ndo tivesse ocorrido.

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento
de prejuizos causados por atos de violagdo de direitos de propriedade industrial e atos de con-
corréncia desleal ndo previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputagdo ou os negécios
alheios, a criar confusdo entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de ser-
vico, ou entre os produtos e servigos postos no comércio.

§ 1° Poder4 o juiz, nos autos da prépria agdo, para evitar dano irreparavel ou de dificil repara-
¢do, determinar liminarmente a sustacdo da violagdo ou de ato que a enseje, antes da citagdo do
réu, mediante, caso julgue necessdrio, caugdo em dinheiro ou garantia fidejussdria.

§ 2° Nos casos de reproducdo ou de imitagdo flagrante de marca registrada, o juiz podera deter-

minar a apreensdo de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros
que contenham a marca falsificada ou imitada.

Art. 210. Os lucros cessantes serdo determinados pelo critério mais favoravel ao prejudicado,
dentre os seguintes:

I - os beneficios que o prejudicado teria auferido se a violagdo nao tivesse ocorrido; ou
II - os beneficios que foram auferidos pelo autor da violagdo do direito; ou

11l - a remuneragdo que o autor da violagdo teria pago ao titular do direito violado pela con-
cessdo de uma licenga que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

TITULO VI - DA TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGIA E DA FRANQUIA

Art. 211. O INPI fard o registro dos contratos que impliquem transferéncia de tecnologia, con-
tratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relagdo a terceiros.

Paragrafo Unico. A decisdo relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo
serd proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro.

TITULO VII - DAS DISPOSIQ@ES GERAIS
CAPITULO | - DOS RECURSOS

Art. 212. Salvo expressa disposicdo em contrdrio, das decisdes de que trata esta Lei cabe recurso,
que serd interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.
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§ 1° Os recursos serdo recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos
os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instincia, no que couber.

§ 2° N3o cabe recurso da decisdo que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente
ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adi¢do ou de registro de marca.

§ 32 Os recursos serdo decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instancia administrativa.

Art. 213. Os interessados serdo intimados para, no prazo de 60 (sessenta) dias, oferecerem
contra-razdes ao recurso.

Art. 214, Para fins de complementacio das razdes oferecidas a titulo de recurso, o INPI podera
formular exigéncias, que deverdo ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias.

Paragrafo unico. Decorrido o prazo do caput, serd decidido o recurso.
Art. 215. A decisdo do recurso é final e irrecorrivel na esfera administrativa.

CAPITULO Il - DOS ATOS DAS PARTES

Art. 216. Os atos previstos nesta Lei serdo praticados pelas partes ou por seus procuradores,
devidamente qualificados.

§ 1° 0 instrumento de procuragio, no original, traslado ou fotocépia autenticada, devera ser em lin-
gua portuguesa, dispensados a legalizagdo consular e o reconhecimento de firma.

§ 2° A procuragdo deverd ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da préatica do pri-
meiro ato da parte no processo, independente de notificagdo ou exigéncia, sob pena de ar-
quivamento, sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente, do pedido de registro de
desenho industrial e de registro de marca.

Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior devera constituir e manter procurador devidamente
qualificado e domiciliado no Pais, com poderes para representd-la administrativa e judicial-
mente, inclusive para receber citagdes.

Art. 218. Ndo se conhecera da peticio:

I - se apresentada fora do prazo legal; ou

Il - se desacompanhada do comprovante da respectiva retribuicdo no valor vigente a data
de sua apresentacdo.
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Art. 219. Ndo serdo conhecidos a peti¢do, a oposi¢do e o recurso, quando:
I - apresentados fora do prazo previsto nesta Lei;
Il - ndo contiverem fundamentagio legal; ou
11 - desacompanhados do comprovante do pagamento da retribui¢do correspondente.
Art. 220. O INPI aproveitara os atos das partes, sempre que possivel, fazendo as exigéncias cabiveis.

CAPITULO IIl - DOS PRAZOS

Art. 221. Os prazos estabelecidos nesta Lei sdo continuos, extinguindo-se automaticamente
o direito de praticar o ato, apds seu decurso, salvo se a parte provar que nio o realizou por
justa causa.

§ 1° Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio a vontade da parte e que a impediu de
praticar o ato.

§ 2° Reconhecida a justa causa, a parte praticard o ato no prazo que lhe for concedido pelo INPI.
Art. 222. No cdmputo dos prazos, exclui-se o dia do comeco e inclui-se o do vencimento.

Art. 223. Os prazos somente comegam a correr a partir do primeiro dia util apds a intimagao,
que serd feita mediante publicagdo no érgio oficial do INPI.

Art. 224, Nao havendo expressa estipulacdo nesta Lei, o prazo para a pratica do ato serd de 60
(sessenta) dias.

CAPITULO IV - DA PRESCRICAO

Art. 225. Prescreve em 5 (cinco) anos a a¢do para reparacdo de dano causado ao direito de pro-
priedade industrial.

CAPITULO V - DOS ATOS DO INPI

Art. 226. Os atos do INPI nos processos administrativos referentes a propriedade industrial sé
produzem efeitos a partir da sua publicagdo no respectivo drgio oficial, ressalvados:

I - os que expressamente independerem de notificacdo ou publicacdo por for¢a do disposto
nesta Lei;

II - as decisdes administrativas, quando feita notificagdo por via postal ou por ciéncia dada
ao interessado no processo; e
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I1I - os pareceres e despachos internos que ndo necessitem ser do conhecimento das partes.

CAPITULO VI - DAS CLASSIFICACOES

Art. 227. As classificagdes relativas as matérias dos Titulos I, I1 e 11l desta Lei serdo estabelecidas
pelo INPI, quando nao fixadas em tratado ou acordo internacional em vigor no Brasil.

CAPITULO VII- DA RETRIBUICAO

Art. 228. Para os servigos previstos nesta Lei serd cobrada retribui¢do, cujo valor e processo de
recolhimento serdo estabelecidos por ato do titular do érgdo da administragdo publica federal
a que estiver vinculado o INPL

TITULO VIII - DAS DISPOSICOES TRANSITORIAS E FINAIS

Art. 229. Aos pedidos em andamento serdo aplicadas as disposi¢des desta Lei, exceto quanto a
patenteabilidade dos pedidos depositados até 31 de dezembro de 1994, cujo objeto de protegdo
sejam substincias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos quimicos ou subs-
tancias, matérias, misturas ou produtos alimenticios, quimico-farmacéuticos e medicamentos
de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obten¢do ou modificagdo e cujos
depositantes ndo tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231 desta Lei, os quais
serdo considerados indeferidos, para todos os efeitos, devendo o INPI publicar a comunicagio
dos aludidos indeferimentos.(Redagdo dada pela Lei n°® 10.196, de 2001)

Paragrafo tnico. Aos pedidos relativos a produtos farmacéuticos e produtos quimicos para
a agricultura, que tenham sido depositados entre 1°de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997,
aplicam-se os critérios de patenteabilidade desta Lei, na data efetiva do depésito do pedido no
Brasil ou da prioridade, se houver, assegurando-se a protecdo a partir da data da concessdo da
patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do depésito no Brasil, limitado ao prazo pre-
visto no caput do art. 40. (Incluido pela Lei n® 10.196, de 2001)

Art. 229-A. Consideram-se indeferidos os pedidos de patentes de processo apresentados entre
1°de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o art. 9°, alinea “c”, da Lei n°5.772, de 21 de
dezembro de 1971, ndo conferia prote¢do, devendo o INPI publicar a comunicagio dos aludidos
indeferimentos. (Incluido pela Lei n°® 10.196, de 2001)

Art. 229-B. Os pedidos de patentes de produto apresentados entre 1°de janeiro de 1995 e 14 de
maio de 1997, aos quais o art. 9, alineas “b” e “c”, da Lei n>5.772, de 1971, ndo conferia protecdo e
cujos depositantes ndo tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231, serdo decididos
até 31 de dezembro de 2004, em conformidade com esta Lei. (Incluido pela Lei n® 10.196, de 2001)

Art. 229-C. A concessdo de patentes para produtos e processos farmacéuticos dependerd da
prévia anuéncia da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria - ANVISA. (Incluido pela Lei n®
10.196, de 2001)
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Art. 230. Poderad ser depositado pedido de patente relativo as substincias, matérias ou produtos
obtidos por meios ou processos quimicos e as substincias, matérias, misturas ou produtos
alimenticios, quimico-farmacéuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os
respectivos processos de obtencdo ou modificacdo, por quem tenha prote¢do garantida em
tratado ou convengdo em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depdsito no
exterior, desde que seu objeto ndo tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta
do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no
Pais, sérios e efetivos preparativos para a exploragdo do objeto do pedido ou da patente.

§ 12 0 depésito deverd ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicacio desta Lei,
e deverd indicar a data do primeiro depdsito no exterior.

§ 2° O pedido de patente depositado com base neste artigo serd automaticamente publicado,
sendo facultado a qualquer interessado manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias, quanto ao
atendimento do disposto no caput deste artigo.

§ 3° Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas as condi¢des estabelecidas neste
artigo e comprovada a concessdo da patente no pafs onde foi depositado o primeiro pedido, serd
concedida a patente no Brasil, tal como concedida no pais de origem.

§ 4° Fica assegurado a patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de
protegdo no pais onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depdsito no Brasil e
limitado ao prazo previsto no art. 40, ndo se aplicando o disposto no seu pardgrafo unico.

§ 52 0 depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo as substancias, matérias
ou produtos obtidos por meios ou processos quimicos e as substancias, matérias, misturas ou
produtos alimenticios, quimico-farmacéuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como
os respectivos processos de obtenc¢do ou modificagdo, poderd apresentar novo pedido, no prazo
e condicdes estabelecidos neste artigo, juntando prova de desisténcia do pedido em andamento.

§ 6° Aplicam-se as disposi¢des desta Lei, no que couber, ao pedido depositado e a patente
concedida com base neste artigo.

Art. 231. Podera ser depositado pedido de patente relativo as matérias de que trata o artigo
anterior, por nacional ou pessoa domiciliada no Pafs, ficando assegurada a data de divulgagdo
do invento, desde que seu objeto nio tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa
direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por
terceiros, no Pafs, sérios e efetivos preparativos para a exploragio do objeto do pedido.

§ 1° 0 depésito deverd ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicagdo desta Lei.
§ 220 pedido de patente depositado com base neste artigo sera processado nos termos desta Lei.
§ 3°Fica assegurado a patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de prote-

¢do de 20 (vinte) anos contado da data da divulgagdo do invento, a partir do depdsito no Brasil.
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§ 4° 0 depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo as matérias de que trata
o artigo anterior, podera apresentar novo pedido, no prazo e condigdes estabelecidos neste
artigo, juntando prova de desisténcia do pedido em andamento.

Art. 232. A produgdo ou utilizagdo, nos termos da legislacdo anterior, de substancias, matérias
ou produtos obtidos por meios ou processos quimicos e as substancias, matérias, misturas ou
produtos alimenticios, quimico-farmacéuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como
os respectivos processos de obten¢do ou modificagdo, mesmo que protegidos por patente de
produto ou processo em outro pais, de conformidade com tratado ou convengdo em vigor no
Brasil, poderdo continuar, nas mesmas condi¢Ges anteriores a aprovagdo desta Lei.

§ 1° Ndo sera admitida qualquer cobranca retroativa ou futura, de qualquer valor, a qualquer
titulo, relativa a produtos produzidos ou processos utilizados no Brasil em conformidade com
este artigo.

§ 2° Ndo serd igualmente admitida cobranga nos termos do paragrafo anterior, caso, no periodo
anterior a entrada em vigéncia desta Lei, tenham sido realizados investimentos significativos
para a exploracdo de produto ou de processo referidos neste artigo, mesmo que protegidos por
patente de produto ou de processo em outro pafs.

Art. 233. Os pedidos de registro de expressdo e sinal de propaganda e de declaragdo de
notoriedade serdo definitivamente arquivados e os registros e declaracdo permanecerdo em
vigor pelo prazo de vigéncia restante, ndo podendo ser prorrogados.

Art. 234. Fica assegurada ao depositante a garantia de prioridade de que trata o art. 7° da Lei n°
5.772, de 21 de dezembro de 1971, até o término do prazo em curso.

Art. 235. E assegurado o prazo em curso concedido na vigéncia da Lei n® 5.772, de 21 de dezem-
bro de 1971.

Art. 236. O pedido de patente de modelo ou de desenho industrial depositado na vigéncia da Lei
n°5.772, de 21 de dezembro de 1971., serd automaticamente denominado pedido de registro de

desenho industrial, considerando-se, para todos os efeitos legais, a publicagdo j4 feita.

Pardgrafo unico. Nos pedidos adaptados serdo considerados os pagamentos para efeito de
célculo de retribuicio qliingiienal devida.

Art. 237. Aos pedidos de patente de modelo ou de desenho industrial que tiverem sido objeto de
exame na forma da Lei n°5.772, de 21 de dezembro de 1971., no se aplicard o disposto no art. 111.

Art. 238. Os recursos interpostos na vigéncia da Lei n° 5.772, de 21 de dezembro de 1971., serdo
decididos na forma nela prevista.

Art. 239. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as necessarias transformagées no INPI,
para assegurar a Autarquia autonomia financeira e administrativa, podendo esta:

Anexos 203



I - contratar pessoal técnico e administrativo mediante concurso publico;

11 - fixar tabela de salarios para os seus funciondrios, sujeita a aprovagdo do Ministério a que
estiver vinculado o INPI; e

111 - dispor sobre a estrutura basica e regimento interno, que serdo aprovados pelo Ministé-
rio a que estiver vinculado o INPL

Pardgrafo unico. As despesas resultantes da aplicagdo deste artigo correrdo por conta de
recursos préprios do INPI,

Art. 240. O art. 2° da Lei n° 5.648, de 11 de dezembro de 1970, passa a ter a seguinte redagio:

“Art. 2° O INPI tem por finalidade principal executar, no ambito nacional, as normas que regu-
lam a propriedade industrial, tendo em vista a sua fungio social, econdmica, juridica e técnica,
bem como pronunciar-se quanto a conveniéncia de assinatura, ratificacio e denuncia de con-
vengoes, tratados, convénios e acordos sobre propriedade industrial.”

Art. 241.Fica o PoderJudicidrio autorizado a criar juizos especiais para dirimir questdes relativas
a propriedade intelectual.

Art. 242. O Poder Executivo submeterd ao Congresso Nacional projeto de lei destinado a
promover, sempre que necessario, a harmonizagio desta Lei com a politica para propriedade
industrial adotada pelos demais paises integrantes do MERCOSUL.

Art. 243. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacdo quanto as matérias disciplinadas nos
arts. 230, 231, 232 e 239, e 1 (um) ano apds sua publicacdo quanto aos demais artigos.

Art. 244. Revogam-se a Lei n° 5.772, de 21 de dezembro de 1971, a Lei n° 6.348, de 7 de julho de
1976, os arts. 187 a 196 do Decreto-Lei n® 2.848, de 7 de dezembro de 1940, os arts. 169 a 189 do
Decreto-Lei n® 7.903, de 27 de agosto de 1945, e as demais disposi¢cdes em contrario.

Brasilia, 14 de maio de 1996; 175° da Independéncia e 108° da Republica.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

Sebastido do Rego Barros Neto

Pedro Malan

Francisco Dornelles

Jose Israel Vargas
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ANEXO B - DECRETO N- 3.201, DE 6 DE OUTUBRO DE 1999.

Dispde sobre a concessao, de oficio, de licenga
compulséria nos casos de emergéncia nacional
e de interesse publico de que trata o art. 71 da
Lei n®9.279, de 14 de maio de 1996.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuicdo que lhe confere o art. 84, inciso 1V, da
Constituicdo, e tendo em vista o disposto no art. 71 da Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996,

DECRETA:

Art. 1° A concessdo, de oficio, de licenga compulsdria, nos casos de emergéncia nacional ou
interesse publico, neste dltimo caso apenas para uso publico ndo-comercial, de que trata o art.
71 da Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996, dar-se-4 na forma deste Decreto. (Redagdo dada pelo
Decreto n® 4.830, de 4.9.2003)

Art.2° Poderd ser concedida, de oficio, licenga compulséria de patente, nos casos de emergéncia
nacional ou interesse publico, neste dltimo caso somente para uso publico ndo-comercial,
desde que assim declarados pelo Poder Publico, quando constatado que o titular da patente,
diretamente ou por intermédio de licenciado, ndo atende a essas necessidades. (Redacdo dada
pelo Decreto n® 4.830, de 4.9.2003)

§ 1° Entende-se por emergéncia nacional o iminente perigo publico, ainda que apenas em parte
do territério nacional.

§ 2° Consideram-se de interesse publico os fatos relacionados, dentre outros, a satde publica,
a nutricdo, a defesa do meio ambiente, bem como aqueles de primordial importincia para o
desenvolvimento tecnoldgico ou sécio-econdémico do Pafs.

Art. 3° O ato do Poder Executivo Federal que declarar a emergéncia nacional ou o interesse
publico serd praticado pelo Ministro de Estado responsavel pela matéria em causa e devera ser
publicado no Diario Oficial da UniZo.

Art. 4° Constatada a impossibilidade de o titular da patente ou o seu licenciado atender a situagdo
de emergéncia nacional ou interesse publico, o Poder Publico conceder4, de oficio, a licenca com-
pulsdria, de cardter ndo-exclusivo, devendo o ato ser imediatamente publicado no Didrio Oficial
da Unido.

Art. 5° O ato de concessdo da licenga compulsdria estabelecerd, dentre outras, as seguintes con-
digdes: (Redagdo dada pelo Decreto n® 4.830, de 4.9.2003)

I - o prazo de vigéncia da licenca e a possibilidade de prorrogacio; e (Redagdo dada pelo
Decreto n® 4.830, de 4.9.2003)
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11 - aquelas oferecidas pela Unido, em especial a remuneragio do titular. (Redacio dada pelo
Decreto n° 4.830, de 4.9.2003)

§ 1° O ato de concessdo da licenca compulséria poderd também estabelecer a obrigacdo de o
titular transmitir as informagdes necessdrias e suficientes a efetiva reproducgio do objeto
protegido e os demais aspectos técnicos aplicaveis ao caso em espécie, observando-se, na
negativa, o disposto no art. 24 e no Titulo I, Capitulo VI, da Lei n° 9.279, de 1996. (Renumerado

do inciso Il com nova redagéo pelo Decreto n® 4.830, de 4.9.2003)

§ 2° Na determinacdo da remuneracdo cabivel ao titular, serdo consideradas as circunstincias
econdmicas e mercadoldgicas relevantes, o preco de produtos similares e o valor econdmico da
autorizagdo. (Renumerado do pardgrafo tinico pelo Decreto n° 4.830, de 4.9.2003)

Art. 6° A autoridade competente poderd requisitar informagGes necessarias para subsidiar a
concessdo da licenca ou determinar a remuneragdo cabivel ao titular da patente, assim como
outras informagdes pertinentes, aos 6rgios e as entidades da administragdo publica, direta e
indireta, federal, estadual e municipal.

Art. 7° No caso de emergéncia nacional ou interesse publico que caracterize extrema urgéncia,
a licenca compulséria de que trata este Decreto poderd ser implementada e efetivado o uso da
patente, independentemente do atendimento prévio das condigdes estabelecidas nos arts. 4° e
5° deste Decreto.

Pardgrafo Gnico. Se a autoridade competente tiver conhecimento, sem proceder a busca, de que
hé patente em vigor, o titular devera ser prontamente informado desse uso.

Art. 8° A exploragdo da patente compulsoriamente licenciada nos termos deste Decreto podera
ser iniciada independentemente de acordo sobre as condi¢des contidas no art. 5°.

Art. 9° A exploracdo da patente licenciada nos termos deste Decreto poderd ser realizada
diretamente pela Unido ou por terceiros devidamente contratados ou conveniados,
permanecendo impedida a reproducdo do seu objeto para outros fins, sob pena de ser
considerada como ilicita. (Redacdo dada pelo Decreto n® 4.830, de 4.9.2003)

Pardgrafo Gnico. A exploragdo por terceiros da patente compulsoriamente licenciada serad
feita com atengdo aos principios do art. 37 da Constitui¢do, observadas as demais normas legais
pertinentes. (Incluido pelo Decreto n® 4.830, de 4.9.2003)

Art. 10. Nos casos em que nio seja possivel o atendimento as situagdes de emergéncia nacional
ou interesse publico com o produto colocado no mercado interno, ou se mostre inviavel a fa-
bricagdo do objeto da patente por terceiro, ou pela Unido, podera esta realizar a importagdo do
produto objeto da patente. (Redagdo dada pelo Decreto n® 4.830, de 4.9.2003)
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Paragrafo inico. Nos casos previstos no caput deste artigo, a Unido adquirira preferencialmente
o produto que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com seu
consentimento, sempre que tal procedimento nio frustre os propdsitos da licenga. (Incluido
pelo Decreto n® 4.830, de 4.9.2003)

Art. 12. Atendida a emergéncia nacional ou o interesse publico, a autoridade competente
extinguira a licenca compulsdria, respeitados os termos do contrato firmado com o licenciado.

Art. 13. A autoridade competente informara ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial -
INPI, para fins de anotagao, as licengas para uso publico ndo comercial, concedidas com funda-
mento no art. 71 da Lei n° 9.279, de 1996, bem como alteracdes e extinc¢io de tais licencas.

Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagio.

Brasilia, 6 de outubro de 1999; 178° da Independéncia e 111° da Republica.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Jose Serra

Alcides Lopes Tapias
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