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RESUMO

RIO, Eduardo Rodrigues. Quando o todo é mais que a soma das partes: um estudo
analitico sobre a internalizacio da prioridade unionista na legislacio brasileira de
protecio ao desenho industrial. 2020. 192 f. Dissertagdo (Mestrado em Propriedade
Intelectual e Inovagao) — Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2020.

A Convencdo da Unido de Paris, ratificada em 1883, trouxe, em seu amago, alguns dos
principios legais que até hoje regem o sistema de protegdo internacional a propriedade
industrial, como o tratamento nacional, independéncia de direitos dos paises, territorialidade e
o direito a reivindicacdo de prioridade com relacdo a data de um depdsito anterior realizado
em qualquer um de seus paises-membros, mais tarde denominada como prioridade unionista.
Ao manter o direito a reivindicag@o de prioridade unionista ao longo da trajetoria evolutiva de
sua legislacdo de propriedade industrial, o Brasil segue o acordado na Convencdo, na qual
determina-se um prazo de seis meses de prioridade para desenhos industriais, onde o pedido
apresentado ulteriormente num dos outros paises da Unido, antes de expirados estes prazos,
ndo podera ser invalidado por fatos verificados nesse intervalo. Desta forma, nos deparamos
com um problema, quando ¢ depositado no Brasil um pedido de desenho industrial
reivindicando uma prioridade que apresenta um objeto cujo escopo de protecao reivindicado
ndo encontra amparo na legislacdo brasileira. Pretende-se, com este estudo, analisar a
internalizagdo da prioridade unionista na legislagdo brasileira de protecdo ao desenho
industrial a luz do acordado na Convencdo da Unido de Paris, discutir as consequéncias
advindas das diferengas acerca do que se aceita e entende como desenho industrial entre
algumas das distintas legislagdes internacionais e a legislagdo brasileira e propor sugestdes
para a tratativa deste tema, partindo de uma analise acerca dessa prote¢do e do que se
convencionou caracterizar como prioridade unionista, com o objetivo de melhor compreender
tal instituto.

Palavras-chave: Prote¢dao. Desenho industrial. Prioridade unionista.



ABSTRACT

RIO, Eduardo Rodrigues. When the whole is more than the sum of the parts: an analytical
study on the internalization of the unionist priority in the Brazilian legislation of
industrial design protection. 2020. 192 f. Dissertagdo (Mestrado em Propriedade Intelectual
e Inovacdo) — Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2020.

The Paris Convention, ratified in 1883, brought, at its core, some of the legal principles that
still govern the system of international protection for industrial property, such as national
treatment, independence of countries' rights, territoriality and the right to priority claim over
the date of a previous application made in any of its member countries, later referred to as
unionist priority. By maintaining the right to claim unionist priority throughout the
evolutionary trajectory of its industrial property legislation, Brazil follows what was agreed in
the Convention, which determines a six-month period of priority for industrial designs, where
the application subsequently submitted in one of the other countries of the Convention, before
these periods have expired, it cannot be invalidated by facts verified in the meantime. Thus,
we are faced with a problem, when an industrial design request is filed in Brazil claiming a
priority that presents an object whose claimed protection scope is not supported by Brazilian
legislation. The aim of this study is to analyze the internalization of the unionist priority in
Brazilian legislation for the protection of industrial design in the light of what was agreed in
the Paris Convention, to discuss the consequences arising from differences about what is
accepted and understood as industrial design between some of the different international
legislations and the Brazilian legislation and propose suggestions for dealing with this issue,
starting from an analysis about this protection and from what was agreed to be characterized
as a unionist priority, with the aim of better understanding such institute.

Keywords: Protection. Industrial design. Unionist priority.
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INTRODUCAO

Em 1474, em Veneza, surge o que se considera como sendo a primeira lei de patentes,
que visava proteger os fabricantes de vidro da ilha de Murano. Essa primeira lei, apesar de
ainda tratar-se da concessdo de um privilégio dado pela nobreza a um grupo especifico, ja
esbocava algumas das caracteristicas presentes em nosso moderno sistema patentario:
novidade, exclusividade, licenca de exploragdo, a previsdo de penalidades em caso de uso nao
autorizado da invencdo, recompensas ao inventor, limite de vigéncia do privilégio (10 anos) e
a efetiva revelacdo da invencdo apods o prazo de vigéncia (CANALLI; SILVA, 2011).

A protegdo, porém, para as criagdes da forma, dos objetos, do design, ainda ndo havia
sido claramente estabelecida, restando ao arcabougo legal ja estabelecido cumprir com esse

papel, mesmo que de modo impreciso:

Designs were originally protected as artistic creations under the auspices of
copyright law. As society began to recognise value in different forms of artistry,
from books to fabrics to fine arts, and as technological developments facilitated
copying of these different art forms, the law responded in a piecemeal fashion,
conferring copyright protection upon whichever form of design was under threat at
the time.' (CARTER-SILK; LEWISTON, 2012, p. 18).

A partir da Revolugdo Industrial, com o surgimento das maquinas de tear e, a partir
dai, com o aparecimento de novas outras maquinas advindas da prépria necessidade de
incremento na producdo, ainda na industria téxtil, pode-se comegar a falar em aumento da
produtividade e crescimento econdmico, em comparagdo ao método artesanal de producao
visto até entdo. Mais tarde, com o surgimento das maquinas a vapor atuando nas minas de
ferro, possibilitando a extracdo e fabricagdo em maior quantidade e com cada vez melhor
qualidade de produtos cuja matéria-prima era o ferro, chegou-se a producdo de melhores
maquinas a serem utilizadas na inddstria, agora ndo mais limitadas a tecelagem, mas a
diversos outros campos da atividade economica da época (TIGRE, 2006). Ainda segundo o

autor:

As inovagdes ocorridas na Revolugdo Industrial podem ser agrupadas em trés
principios: a substituicdo da habilidade ¢ do esfor¢o humano pelas maquinas -
rapidas, constantes e incansaveis; a substituicdo de fontes animadas de energia por
fontes inanimadas, em especial a introdugdo de maquinas para converter o calor em
trabalho; e o uso de matérias-primas novas e muito mais abundantes, sobretudo a
substituicdo de substancias vegetais ou animais por minerais. A aplicagdo desses
principios permitiu um progressivo aumento autossustentado na produtividade e na
renda, motivando um fluxo ininterrupto de investimentos ¢ inovagdes tecnologicas.

! Em tradugdo livre: “Os designs foram originalmente protegidos como criagdes artisticas sob os auspicios da lei de

direitos autorais. Quando a sociedade comecou a reconhecer valor em diferentes formas de arte, de livros a tecidos e artes
plasticas, e como o desenvolvimento tecnoldgico facilitou a cépia dessas diferentes formas de arte, a lei respondeu de
maneira fragmentada, conferindo protecdo de direitos autorais a qualquer forma de design que estivesse sob ameacga no
momento”.
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O efeito combinado das invengdes acabou por ter um impacto radical nos processos
produtivos, dando origem a Revolugao Industrial (...). (TIGRE, 2006, p. 17-18).

Com o advento dessas novas maquinas, ¢ do gradual deslocamento tecnologico da
manufatura artesanal para a produ¢do industrial em série, comecou-se a perceber a
necessidade e importancia da diferenciacdo dos objetos produzidos. Para que um artesdo se
sobressaisse sobre outro, era necessario que, além da técnica desenvolvida (cujo
conhecimento ficava restrito a seus aprendizes), seus produtos pudessem ser diferenciados dos
de seus “concorrentes”, uma vez que ambos estariam inseridos num mesmo mercado

consumidor:

Diante do mundo que comeg¢a a se mecanizar o homem vai contribuir
definitivamente para uma grande revolugdo estética e social que ¢ a das formas dos
objetos que usamos no dia a dia — elas passam a ser diferentes de um dado instante
para outro. A ideia dessa revolugdo mecénica era poder atingir o grande crescimento
das populagdes. Para o futuro ja se pensava em produzir artigos baratos em menor
periodo de tempo em relagdo ao produto artesanal, ndo restringindo mais a arte
do design as elites, mas levando em conta a possibilidade de reproduzir um objeto
em série, para que a grande populagdo pudesse adquiri-lo. Partindo entdo da ideia de
o design estar ligado a um objeto intencional ¢ facil de compreender que a propria
industria criaria uma necessidade com relagdo ao conceito de funcionalidade. Ao
objeto ndo caberia apenas ser bonito, mas ele tinha que adequar-se a uma funcdo
designada pelo artesdo, futuro designer.

Nao havia apenas interesse em que a arte fosse do povo, mas que fosse também para
0 povo, era necessario que as fases para constru¢do de um objeto fossem
democratizadas e popularizadas para que atingissem uma finalidade social de uso. O
desenho finalmente passou a ser entendido como design, ou seja, compreendido
como desenho industrial. A necessidade de se pesquisar a simplicidade das formas
para que sua popularidade pudesse ser atingida ndo estava somente restrita a
aquisicdo do objeto pela populagdo, mas interessava também na medida em que
facilitasse sua execugao pela maquina. (AZEVEDO, 1988, p. 15-16).

O inicio da segunda metade do século XIX comegou a ver surgir as Exposicdes
Universais, a primeira tendo sido realizada em 1851 no Palacio de Cristal, em Hyde Park,
Londres, tendo como titulo “Grande Exposi¢do dos Trabalhos da Industria de Todas as
Nagdes”. Eram grandes exposi¢des publicas, com produtos inicialmente manufaturados,
sendo posteriormente industrializados pelos paises participantes, que possuiam, cada qual,
pavilhdes nacionais para a exposicao de seus produtos (SANTOS, 2013).

Na Exposicao Universal de Viena, em 1873, comecou a surgir uma preocupagao, por
parte dos paises expositores, acerca da falta de protecdo aos seus produtos expostos em seus
pavilhdes. Muitos desses paises ndo possuiam legislagdo especifica acerca da propriedade
intelectual para garantir o direito das criacdes aos seus inventores. Uma vez que inexistia uma
legislacdo internacional que lhes oferecesse prote¢do fora de seu pais de origem, ndo havia
impedimento a que seus produtos fossem copiados e produzidos impunemente por terceiros,

para além de suas fronteiras (CARVALHO, 1985).
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Teve inicio, a partir dessa constatacdo de um arcabougo de prote¢do a criagdo
intelectual irrisorio ou inexistente, uma rodada de discussdes entre alguns paises interessados
no desenvolvimento de uma legislacdo mais segura em matéria de propriedade industrial e na
protecdo de seus inventores, garantindo-lhes os privilégios necessarios a producdo e
comercializa¢do de seus inventos (CRUZ, 1982). Essa rodada de discussdes culminaria, dez
anos depois, na Conven¢do da Unido de Paris para a Prote¢do da Propriedade Industrial
(CUP) como uma primeira tentativa de harmonizar os critérios para a concessao de privilégios
de propriedade industrial.

A CUP foi ratificada em 7 de julho de 1883, sofrendo diversas revisdes ao longo dos
anos. Inicialmente assinada por Brasil, Bélgica, Espanha, Franca, Guatemala, Sdo Salvador,
Paises Baixos, Portugal e Sérvia, trouxe, em seu amago, alguns dos principios legais que
ainda regem o sistema de prote¢@o internacional a propriedade industrial, como o tratamento
nacional, independéncia de direitos dos paises, territorialidade e o direito a reivindicacdo de
prioridade com relacdo a data de um deposito anterior realizado em um dos paises-membros
da Convengdo, mais tarde denominada como prioridade unionista.

Ao manter o direito a reivindicacdo de prioridade unionista ao longo da trajetéria
evolutiva de sua legislacao de propriedade industrial, o Brasil segue o acordado na Conveng¢ao
de Paris. Em sua ultima revisdo, em 1967, a qual o pais também aderiu, determina-se um
prazo de seis meses de prioridade para desenhos e modelos industriais, objeto desta pesquisa,
onde “o pedido apresentado ulteriormente num dos outros paises da Unido, antes de expirados
estes prazos ndo podera ser invalidado por fatos verificados nesse intervalo (...)” (BRASIL,
1975).

Ao estabelecer critérios e condigdes minimas para a reivindicagdo de prioridade, a
CUP estabelece que qualquer pedido depositado por um dos paises-membros da Unido em

algum dos outros demais paises, ao reivindicar seu direito de prioridade, deve gozar

(...) das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a
conceder no futuro aos nacionais, sem prejuizo dos direitos especialmente previstos
na presente Convencdo. Em consequéncia, terdo a mesma protecdo que estes e 0s
mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que
observem as condi¢cdes e formalidades impostas aos nacionais. (BRASIL, 1975,
grifo nosso).

Desta forma, o problema se d4a quando ¢ depositado no Brasil um pedido de desenho
industrial reivindicando uma prioridade que apresenta um objeto cujo escopo de protecdo
reivindicado ndo encontra amparo na legislagdo brasileira.

Pretende-se, com este estudo, analisar a internalizagdo da prioridade unionista na

legislagao brasileira de protecdo ao desenho industrial a luz do acordado na Convengdo da
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Unido de Paris, discutir as consequéncias advindas das diferengas acerca do que se aceita e
entende como desenho industrial entre algumas das distintas legislagdes internacionais e a
legislagdo brasileira e propor sugestdes para a tratativa deste tema, partindo de uma analise
acerca dessa protecdo e do que se convencionou caracterizar como prioridade unionista, com
o objetivo de melhor compreender tal instituto.

Procura-se, aqui, buscar responder a seguinte questdo de pesquisa: uma vez que a
legislacdo brasileira de desenho industrial ndo contempla todo o escopo de protecdo admitido
por outras legislacdes internacionais, como a prioridade unionista poderia ser internalizada de
forma a que possa contemplar essa ampla prote¢do, sem prejuizo ao acordado na Convengao
da Unido de Paris, tendo em vista o conceito de desenho industrial na lei brasileira?

Como justificativa para este trabalho, pode-se apontar o fato de que a CUP permite aos
paises-membros adequar o texto da Convencao as particularidades de cada legislacdo, desde
que estas ndo entrem em conflito com aquela. O problema surge devido exatamente as
discrepancias entre o que se define como o que seria passivel de registro e o que se entende
por objeto protegivel por desenho industrial na Lei de Propriedade Industrial (LPI) brasileira e
o permitido e definido pelas diversas legislacdes dos demais paises signatarios da Convengao,
que se utilizam da prioridade unionista para efetuar o depdsito de seus pedidos de desenho
industrial no Brasil.

A legislacdo brasileira ndo contempla todo o escopo de protecdo oferecido por
diversas legislacdes internacionais com relagdo ao desenho industrial, como o direito a
protecdo de partes indissocidveis de um produto, de interfaces e objetos animados e de
tipografias. Ademais, ndo aceita algumas das formas de representacdo mais comumente
usadas em outros paises, como o uso de linhas tracejadas para indicar a parte do objeto que
ndo estaria sendo submetida a prote¢do e o uso de outros elementos e composi¢des utilizados
com o unico intuito de demonstrar a aplicacdo ou a utilizagdo do objeto para o qual se esta
buscando protegao.

Desta forma, muitos depositantes internacionais de desenho industrial, apesar de se
fazerem valer de seu direito a reivindicag¢do de prioridade unionista, podem vir a ser punidos
com a perda dessa prioridade. Como consequéncia, podem ter seus pedidos depositados no
Brasil indeferidos ou tornados nulos de oficio devido as diferengas entre estes e os pedidos
originais, surgidas a partir da interpretagdo dada ao disposto na legislacdo brasileira,
traduzidos, em tultima instincia, pelas instru¢des normativas e manuais de procedimentos
elaborados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), do que deveria ser aceito,

ou ndo, para fins de protecdo por desenho industrial.
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Compreender como a prioridade unionista foi internalizada na legislagdo brasileira e
como isso foi traduzido em normativas pelo INPI, vindo a se refletir em procedimentos e
decisdes por parte da divisdo de exame técnico de desenho industrial do Instituto, ¢ de vital
importancia para que se possa definir e tragar diretrizes de exame que possam abarcar, tanto
quanto possivel, o permitido nas distintas legislagdes internacionais e evitar prejuizos aos
titulares desses direitos.

Assim, o objetivo geral deste trabalho ¢ analisar criticamente a internalizacdo da
prioridade unionista na legislacdo brasileira de prote¢do ao desenho industrial, tendo em vista
seu conceito no Brasil, em comparagdo com outras legislagdes internacionais.

Além disso, pode-se apontar, como objetivos especificos, os seguintes:

- Analisar as legislacdes dos paises cujas prioridades sdo as mais reivindicadas ao se
efetuar o depdsito do pedido no Brasil;

- Discorrer sobre a atual legislacdo brasileira de protecdo industrial, a luz do acordado
na CUP, com relagdo a prote¢ao por desenho industrial;

- Descrever, a partir de exemplos, quais as consequéncias da discrepancia entre a
legislagdo brasileira e as dos paises cujas prioridades sdo as mais reivindicadas;

- Propor mudangas a serem implementadas visando minimizar os problemas advindos
de tais discrepancias legais.

E, para tanto, serdo utilizadas as seguintes etapas metodologicas:

- Levantamento, nas bases de dados do proprio INPI, para saber quais sdo os
escritorios de propriedade industrial cujas prioridades sdo as mais reivindicadas ao se efetuar
o depdsito do pedido no Brasil. Em um segundo momento, faz-se necessaria a andlise da
legislagao de desenho industrial dos trés maiores escritorios cuja prioridade ¢ reivindicada no
Brasil;

- Andlise e discussdo da atual Lei de Propriedade Industrial (LPI) brasileira,
9.279/1996, a luz do acordado na Convengdo da Unido de Paris, em conjunto com as
diretrizes de exame técnico para os pedidos de desenho industrial, no que concerne ao
conceito de desenho industrial e a reivindicagdo de prioridade;

- Finalmente, em uma ultima etapa, discute-se, através de exemplos de pedidos
depositados e ja decididos pelo INPI, as decisdes proferidas pelo setor técnico do Instituto,
verificando os problemas encontrados a partir das eventuais discordancias entre as distintas
legislagdes e, na medida do possivel, sugerindo algumas linhas de conduta a serem seguidas a

posteriori, visando minimizar a ocorréncia de tais problemas e dando maior segurancga juridica
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ao titular que buscar requerer seu registro de desenho industrial reivindicando uma prioridade
unionista.

Desta forma, no primeiro capitulo apresenta-se uma breve revisdo das diversas
legislagdes de protecdo ao desenho industrial j4 promulgadas no Brasil, procurando esbogar a
evolucdo sofrida pelo conceito de desenho industrial e do instituto da prioridade unionista.
Além disso, discorre-se, também, sobre os procedimentos relativos ao exame técnico de um
pedido de desenho industrial, com base no disposto no Manual de Desenhos Industriais do
INPL

No segundo capitulo, abordam-se os conceitos e requisitos legais para a protecdo do
desenho industrial e os procedimentos de exame dos trés maiores escritdrios de propriedade
industrial para os quais sdo reivindicadas prioridade ao se efetuar um depo6sito no Brasil.

O terceiro capitulo trard alguns exemplos praticos de pedidos depositados no Brasil,
reivindicando uma ou mais prioridades unionistas dos escritérios estudados no capitulo
anterior, com uma breve descricdo da analise efetuada na fase de exame técnico e a decisao
final emitida para cada um deles, buscando-se comparar o objeto reivindicado no documento
de prioridade unionista apresentado e o objeto para o qual efetivamente se obteve prote¢do no
territorio brasileiro.

Por fim, o quarto capitulo apresentara algumas consideracdes criticas sobre todo o
discutido, trazendo, se possivel, algumas sugestdes de mudanca nos procedimentos de exame
hoje adotados, visando reduzir as distor¢des entre o disposto na legislagdo brasileira e nas
demais legislagdes de protecdo ao desenho industrial, com o objetivo de minimizar os
prejuizos (ou ganhos indevidos) obtidos pelos depositantes internacionais desse ativo de

propriedade industrial.
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1 A LEGISLACAO BRASILEIRA DE PROTECAO AO DESENHO
INDUSTRIAL: UMA REVISAO CONCEITUAL

O Brasil entra no jogo da industrializacdo e dos privilégios e concessdes de
propriedade industrial ainda na condi¢cdo de colonia portuguesa. Em 1785, D. Maria I, “a
Louca”, promulgou um Alvara proibindo a instalagdo de fabricas e manufaturas no pais e a
extingdo das porventura ja instaladas, permitindo que apenas o produzido em Portugal
pudesse ser comercializado nas colonias de além-mar. A Unica excecao era feita aquelas que
produziam tecidos grosseiros, utilizados para sacarias e para vestimenta de escravos
(ARQUIVO NACIONAL, 2018).

Mais tarde, com o advento das guerras napolednicas e a iminéncia da invasdo de
Portugal pela Franca, D. Jodo VI, com o apoio de seu parceiro comercial, a Inglaterra,
transfere a Corte portuguesa para o Brasil. Isso gera a necessidade de transformar uma col6nia
agraria no que se tornaria a sede do Império portugués, criando na entdo colonia uma série de
instituicdes e servigos que impulsionariam a economia e a cultura do pais e serviriam para
instaurar a autonomia brasileira.

Uma das consequéncias diretas da transferéncia da Familia Real para o Brasil foi o
Alvara de 28 de abril de 1809. Neste, o Principe Regente, dentre outras iniciativas, proclama o
que poderia ser considerado como a primeira lei de incentivo aos inventores e introdutores de

alguma nova tecnologia:

VI. Sendo muito conveniente que os inventores e introductores de alguma nova
machina, ¢ invengdo nas artes, gozem do privilegio exclusivo além do direito que
possam ter ao favor pecuniario, que sou servido estabelecer em beneficio da
industria e das artes; ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso
apresentem o plano do seu novo invento & Real Junta do Commercio; e que esta,
reconhecendo a verdade, e fundamento delle, lhes conceda o privilegio exclusivo
por quatorze annos, ficando obrigadas a publical-o depois, para que no fim desse
prazo toda a Nacdo goze do fructo dessa inven¢do. Ordeno outrosim, que se faca
uma exacta revisdo dos que se acham actualmente concedidos, fazendo-se publico
na forma acima determinada, e revogando-se todos os que por falsa allegagdo, ou
sem bem fundadas razdes obtiveram semelhantes concessdes. (BRASIL, 1809).

Porém, somente em 28 de agosto de 1830 ¢ promulgada a primeira lei de patentes do
pais, concedendo “ao que descobrir, inventar ou melhorar uma industria til” (BRASIL, 1830)
privilégios para a exploragdo de suas criagdes que “se concederdo segundo a qualidade da
descoberta ou invencdo, por espago de cinco até vinte annos (...)” (BRASIL, 1830). Ja se
verifica, nesta primeira lei, alguns dos principios contidos nas demais legislagdes
internacionais de Propriedade Industrial, principalmente os privilégios exclusivos e

temporarios para a exploragdo da invencdo, sua descricdo completa acompanhada de
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ilustragdes exemplificativas e a posterior divulgagdo da invengdo para proveito da sociedade,
findo o prazo de concessao.

O proximo marco legal viria em 1882. Apesar deste expediente ja ter sido previsto na
lei anterior de 1830, agora define-se mais claramente a figura do que se denominou
“melhoramento de invengdo j& privilegiada”, que ficava atrelada a invengdo principal,
somente podendo ser reivindicada pelo inventor da patente inicial e tendo seu término junto
com aquele, que poderia vigorar por até 15 anos, “si tornar mais facil o fabrico do producto ou
uso do invento privilegiado, ou si lhe augmentar a utilidade” (BRASIL, 1882).

Internacionalmente, buscava-se um consenso sobre a protecdo da propriedade
industrial para além dos territorios dos paises. A Convengdo da Unido de Paris para a
Prote¢do da Propriedade Industrial (CUP) chegaria para dar uma resposta aos anseios,
principalmente, dos paises mais industrializados a época, ao buscar combater a inseguranca
gerada pela inexisténcia de um tratado internacional que abrangesse o tema da propriedade
industrial. Essa inseguranga fica evidente quando, em 1873, o império austro-hungaro convida
inventores das mais variadas nacionalidades a expor suas produ¢des em uma feira cientifica
organizada em Viena, recebendo como resposta declaracdes de inseguranca quanto a protecao
legal que tais inventos teriam durante a exposi¢do (SILVA, 2018). Tais respostas eram
consequéncia de a lei austriaca nao oferecer protegdo suficiente para os inventores

3

estrangeiros, j4 que a mesma previa que “um objeto patenteado na Austria teria que ser
manufaturado no proprio territorio austriaco dentro de um ano, a contar da data de expedi¢ao
da patente, sob pena de ver seu privilégio revogado” (CRUZ, 1982, p. 11).

Buscando contornar essa situa¢do, o pais emite um decreto transitério, com a unica
finalidade de proteger os inventos e objetos trazidos pelos expositores estrangeiros. Apesar de
paliativa, tal solucdo serviu de ponto de partida para que fossem criados comités e congressos
espalhados pelo continente europeu, com o objetivo de discutir o tema (SILVA, 2018).

Um deles, o Congresso Internacional de Propriedade Industrial, realizado em Paris em
1878, deliberou por convocar “representantes de diversos paises com o fim de determinar as
bases para o estabelecimento de uma legislagdo uniforme de prote¢do da propriedade
intelectual” (SILVA, 2018, p. 5). Tal acdo resultou em uma conferéncia que seria realizada
dois anos depois, tendo como objetivo elaborar “a number of provisions suitable for
incorporation in an internacional convention™ (LADAS, 1975, p. 63).

Apo6s o inicio da conferéncia, porém, seu escopo inicial terminou por ser ampliado,

passando a ter como objetivo a criacdo de uma unido internacional. Esta estabeleceria uma

2 Em tradugdo livre: “uma série de disposi¢des adequadas para serem incorporadas em uma convengdo internacional”.
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série de principios gerais com relagdo a protecdo da propriedade industrial, a serem seguidos

pelos paises-membros, sem que tais principios violassem as respectivas legislagdes

individuais desses paises (LADAS, 1975).

Desta forma, foi proposta a criagdo de uma unido internacional para a protecdo da

propriedade intelectual durante uma terceira conferéncia, realizada, novamente, em Paris, no

ano de 1883, recebendo, por isso, o nome de Convencdo de Paris para a Protecdo da

Propriedade Industrial (SILVA, 2018).

Nessa Convengdo, aprovada e assinada por 11 paises’, dentre eles o Brasil, os

contratantes se comprometeram, em linhas gerais, a:

(i) conferir ao inventor estrangeiro, desde que domiciliado em pais signatario do
tratado, protecdo igual aquela dispensada ao inventor nacional; (ii) conceder
prioridade de tramitac@o ao pedido de patente que ja estivesse depositado perante os
orgdos competentes de um dos paises signatarios, de modo que todos os demais
pedidos considerar-se-iam como depositados no mesmo dia em que feito o primeiro
deposito, desde que formulados em até 12 (doze) meses a contar do ultimo; (iii)
considerar os pedidos de patente de forma independente, de forma que a concessao
de patente em um dos paises signatarios do tratado ndo obriga os demais a conceder
a patente, at¢é mesmo porque cada pais signatdrio tem sua propria legislagdo.
(SILVA, 2018, p. 5-6).

Segundo Murilo Cruz:

Historicamente, as razdes que levaram o Brasil a participar, tanto das Conferéncias
preparatorias, como da propria Conferéncia de Paris, em 1883, e a assinar esta
importante Convengdo na area de propriedade industrial quando ainda se estruturava
ndo so6 a produgdo, mas toda a sociedade brasileira na base do trabalho escravo,
foram de dois tipos:

1. na perspectiva externa - as naturais composi¢des politicas internacionais com seus
principais parceiros europeus. Em termos economicos e financeiros, a presenga
constante da Inglaterra; e, em termos culturais, o predominio incontestavel da
Franca.

2. no contexto interno - a manifestacdo gradual de segmentos mais progressistas no
proprio quadro politico monarquico em vigor na €poca, com expressdo marcante,
inclusive, de D. Pedro II, manifestagdes estas que tendiam a trazer para o Brasil uma
série de progressos tecnologicos importantes das nagdes mais desenvolvidas. (...)

Assim, o Brasil do final do século XIX, enquanto Pais interessado em estimular a
industrializacdo de setores ja maduros internamente, principalmente aqueles com
experiéncias acumuladas pelas importagdes regulares, ndo encontrou na solugdo
fornecida pelo texto original da Convengdo de Paris aprovado em 1883 (...)
qualquer obstaculo (a0 menos juridico) para ultimar tais intengdes. Assinava entdo o
Brasil, sem reservas, através do Ministro na Bélgica - Conde de Villeneuve - a
Convengao de Paris (...). (CRUZ, 1982, p. 14-15).

Por outro lado, opinido menos romantica ¢ compartilhada por Barbosa, quando afirma:

“(o) Brasil assinou a Convengdo de Paris em 1882; segundo se percebe das Atas da

Conferéncia, o fez por susto, descuido e, talvez, um pouco por vaidade. Mas, depois que

ingressou no Sistema, nele se radicou” (BARBOSA, 1980, p. 3).

3

Bélgica, Brasil, El Salvador, Espanha, Franca, Guatemala, Itdlia, Paises Baixos, Portugal, Sérvia e Suica.
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Cabe ainda mencionar que, a partir do relatorio apresentado ao entdo Ministro e
Secretario d’Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio ¢ Obras Publicas, Manoel
Buarque de Macedo, o Conde de Villeneuve, representante brasileiro na conferéncia de 1880,
¢ possivel conhecer algumas das nogdes acerca do que era discutido, nos ambitos que dariam
origem ao texto final da CUP, com respeito aos modelos e desenhos industriais, objetos desta

pesquisa. Segundo ele:

A nossa legislacao até hoje ndo regulou a protecao devida a este ramo importante da
propriedade industrial. Com effeito, a natureza do direito dos autores de desenhos e
modelos industriaes tem dado azo a tantas discussdes intrincadas; a definigdo desta
forma de propriedade ¢ tao difficil de estabelecer, torna-se tdo arduo distinguil-a das
obras artitiscas propriamente ditas, que muitos paizes (...) ainda ndo possuem
legislacdo privativa sobre o assumpto. (VILLENEUVE, 1880, p. 9).

Destas discussdes iniciais € mesmo preparatdrias para as protegdes a serem
reconhecidas no Brasil sobre propriedade industrial, passou-se a definir e caracterizar o

modelo e o desenho industrial, da seguinte forma:

E considerado como desenho industrial todo arranjo, toda disposigdo de tragos ou
cores destinados a uma producgdo industrial, e quaesquer efeitos obtidos por
combinagdes de tecedura ou impressdo. E reputado modelo industrial toda obra em
relevo destinada a constituir um objecto ou a fazer parte de um objecto industrial.

Nao se acham comprehendidos nestas categorias, embora sejam destinados a uma
reproduccdo industrial, os desenhos que tem um caracter artistico, nem os objectos
provenientes da arte do esculptor. Quanto 4s invengdes em que a forma so ¢
procurada pelo autor por causa dos resultados industriaes obtidos, serdo ellas regidas
pela lei especial das patentes. (VILLENEUVE, 1880, p. 27-28).

Apesar disso, ndo ha nenhuma defini¢do, no texto original da Convengao, acerca desses
ativos de propriedade industrial, limitando-se apenas a declarar que “(0)s subditos ou cidadaos
de cada um dos Estados contractantes gosardo, em todos os outros Estados da Unido, no que
for relativo (...) aos desenhos ou modelos industriais, (...) as vantagens que as leis concedem
actualmente ou vierem a conceder aos nacionaes” (BRASIL, 1884).

Neste contexto internacional, em 1884, através do Decreto n°. 9.233, o pais promulga a
CUP, assinada em 20 de margo de 1883, “pela qual o Brazil e outros Estados se constituem
em Unido para a protec¢ao da propriedade industrial” (BRASIL, 1884).

Desde sua promulgacdo, a CUP ja passou por varias revisdes: Roma (1886), Madri
(1891), Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e
Estocolmo (1967). Em nenhuma delas, define-se o que se entenderia como modelo ou
desenho industrial. Todavia, cabe ressaltar ser a CUP o elemento decisivo para a compreensao
do objeto desta pesquisa, tendo em vista a mesma prever o instituto da prioridade unionista.

Ao fim das negociagdes internacionais que levaram a assinatura do acordo da CUP, o

Brasil ja possuia uma lei “tdo afeicoada aos fluxos tecnoldgicos internacionais que nenhuma
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adaptacdo se precisou fazer apds a assinatura do tratado” (BARBOSA, 2002a, p. 2). Porém,
apesar da modernidade de sua legislagdo a época e de ser signatario da Convengdo desde o
inicio, o Brasil ainda ndo contava com nenhuma protecdo legal aos desenhos ou modelos
industriais que viessem a ser depositados no pais, seja por nacionais, seja por cidadaos ou
residentes de algum pais-membro da Convengao.

Em 1923, através do Decreto n° 16.264, ¢ criada a Diretoria Geral da Propriedade
Industrial (DGPI), “a qual terd a seu cargo os servigos de patentes de invencao e de marcas de
industria e de commercio (...)” (BRASIL, 1923). O Decreto também cria a Revista da
Propriedade Industrial (RPI), “destinada a inserir gratuitamente os pontos caracteristicos das
invengdes e as descripcdes das marcas de industria e de commercio, com os respectivos
desenhos (...)” (BRASIL, 1923).

Dez anos depois, a DGPI ganha o status de Departamento, tornando-se, através do
Decreto n° 22.989, o Departamento Nacional da Propriedade Industrial (DNPI), que seria

responsavel por fornecer os seguintes servigos:

Art. 1°(...)

a) a concessdo de patentes de invencdo, de melhoramento, de modelo de utilidade,
de desenho ou modelo industrial e garantia de prioridade;

b) o registro de marcas de industria ¢ de comércio, nome de estabelecimentos,
insignias e emblemas;

¢) a repressdo, dentro da esfera de suas atribui¢des, da concurrencia desleal,;
d) a manutengao da Biblioteca e a dire¢ao da Revista Propriedade Industrial;

e) a execucdo das convengdes internacionais, de que o Brasil fizer parte,
concernentes & prote¢do da propriedade industrial, na conformidade das leis que as
promulgarem e seus regulamentos. (BRASIL, 1933, grifo nosso).

E apenas a partir desse momento que se comega a ver alguma mengio, na legislagio
brasileira, a possibilidade de protecdo legal aos modelos e desenhos industriais. Até entdo,
estes “ndo gozavam de qualquer prote¢do, salvo quando pudessem, em razdo do seu
acentuado valor artistico, ser considerados uma obra de arte, razdo pela qual a sua protecdo se
fazia por meio das disposi¢cdes do Cddigo Civil” (PIERANGELI apud BARCELLOS, 2006,
p. 18).

Sua regulamentacao, porém, so viria um ano depois, através do Decreto 24.507, de 29
de junho de 1934, que “approva o regulamento para a concessdo de patentes de desenho ou

modelo industrial”, que passaria a se dar da seguinte forma e nas seguintes condigdes™:

Art. 1°. Ao autor de desenho ou modelo, novo e original, para applicagdo industrial,
serd concedida uma patente que lhe garanta a propriedade e uso exclusivo do
desenho ou modelo, observadas as prescripgdes deste regulamento;

4 As previsOes legais com relacdo a prioridade unionista, dispostas nas distintas legislacdes brasileiras de prote¢do ao

desenho Industrial, serdo apresentadas e discutidas no subcapitulo 1.4.
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§ 1°. Constituem modelo ou desenho, susceptivel de proteccdo legal, as foérmas,
novas e originaes, de configuragdo externa, estructura ou ornamentagdo dos
productos industriaes. (BRASIL, 1934).

A partir da criagdo do DNPI, a RPI torna-se o veiculo oficial para a divulgacdo
nacional dos direitos de propriedade industrial, sendo publicada, a partir de dezembro daquele
ano, como um anexo do Didrio Oficial da Unido (DOU), contendo os pedidos e registros de
marcas e patentes, além de legislagdes, regulamentos e artigos®. Curiosamente, embora o
desenho industrial tenha sido regulamentado apenas em junho de 1934, uma busca pelos
Diarios Oficiais da época® mostra que ja havia pedidos de desenhos e modelos industriais
depositados antes dessa data.

Embora o Decreto 24.507 tenha sido publicado no DOU apenas em 26 de julho de
1934, quase um més apos sua promulgagdo, a primeira meng¢ao a um deposito (ou “Térmo”,
como utilizado a época) de modelo industrial j& ¢ feita no DOU de 14 de junho daquele ano,

299

para um “novo tipo de punho para meias de crianga e ‘Soquetes’”, depositado 2 dias antes e
que foi indeferido “de acordo com os laudos technicos, por faltar ao pedido o requisito
essencial da novidade” (Anexo A).

Nao ¢ possivel afirmar com certeza o motivo pelo qual ja eram encontrados depdsitos
de modelos industriais anteriores ao Decreto que os regulamentava, mas uma justificativa
plausivel para isso seria supor que, a partir da criagdo do DNPI, em julho de 1933, onde este
seria responsavel pela concessdo desses direitos, ja tornava-se disponivel a apresentacdo de
solicitacdes deste tipo, que apenas passariam a aguardar sua regulamentacdo para que
pudessem ser examinados.

Mais antigos ainda sdo os modelos industriais de Térmos 13.185, 13.186 e 13.187,
todos de titularidade da Companhia Palaride Mortari S/A, publicados no DOU de 23 de
agosto de 1934, intitulados “Modelo de enxergdo para cama”, e depositados em 13 de
dezembro de 1933 (Anexo B). Embora ndo seja possivel garantir que estes tenham sido os
primeiros modelos industriais depositados no pais, ndo hd menc¢do a nenhum outro depdsito
anterior a estes nas publicac¢des da época.

Do mesmo modo, a primeira menc¢ao a um pedido de desenho industrial, efetuado em
17 de setembro de 1934, por Jodo Astori Martinez, intitulado “Diplomas de metal”, ¢
publicada apenas alguns dias depois do depdsito (Anexo C). E, por seu turno, o primeiro

modelo industrial concedido no pais foi o Térmo de niimero 13.855, de titularidade de Uhr &

> Como visto em: <http://www.inpi.gov.br/noticias/revista-da-propriedade-industrial-faz-84-anos-e-ganha-novo-formato >.
Acesso em: 05 abr. 2019.

¢ Disponiveis, apenas para assinantes, em <https://www.jusbrasil.com.br/diarios/DOU/>.
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Comp., intitulado “Fecho com jun¢do de alavanca e dobradi¢a”, depositado em 25 de junho de
1934, originalmente como um modelo de utilidade (Anexo D).

O Decreto 24.507 ndo especifica nem diferencia os termos “modelo” e “desenho”,
inserindo-os sob uma denominagdo maior de “patente”. Um mesmo requerente poderia
depositar um pedido reivindicando prote¢do sobre a ornamentagdo aplicada em um
determinado objeto, bem como um outro pedido reivindicando a forma desse mesmo objeto,
sendo “facultado ao proprietario do desenho ou modelo variar de cores e dimensdes na sua
execucdo, independentemente de novo deposito” (BRASIL, 1934). Porém, o mesmo Decreto
era bem claro ao definir aquilo que ndo seria caracterizado como modelo ou desenho

industrial, evitando a incidéncia de prote¢des cumulativas sobre 0 mesmo objeto:

Art. 2°. Nao podem constituir modelo ou desenho industrial:

1°. aquillo que for objeto de privilégio de invengdo, modelo de utilidade, marca de
industria ou de commercio € o que, como tal for prohibido;

2°. os objectos, modelos ou desenhos de cunho puramente artistico e que ndo possam
ser considerados como simples accessorios de productos industriaes;

3°. a reproduccdo e a imitagdo dos caracteristicos de novidade e originalidade de
desenhos ou modelos industriaes anteriormente depositados ou patenteados, embora
pertencentes a outras classes. (BRASIL, 1934).

Os pedidos depositados deveriam se limitar a um tUnico desenho ou modelo por pedido
“designando com clareza e precisdo seu objecto, natureza, fim ou aplicagdo” (BRASIL,
1934). Porém, “(s)empre que o depositante quizer garantir isoladamente qualquer
particularidade de um desenho ou modelo complexo, poderd fazel-o mediante pedido em
separado” (BRASIL, 1934). Nao fica claro, aqui, o que se definia como “particularidades de
um desenho ou modelo complexo”. Todavia, talvez ndo seja incorreto supor que o termo
fizesse referéncia aquelas partes do objeto que fossem mais caracteristicas e distintivas,
merecendo uma protecdo em separado do todo, onde o aspecto do conjunto poderia eclipsar
tais “particularidades”.

Um exemplar de cada pedido depositado estaria “franqueado ao exame publico”
(BRASIL, 1934) no DNPI. As patentes de desenho ou modelo, quando de sua concessao,
deveriam ser classificadas em uma das vinte classes de produtos ou servigos descritos no
Decreto, e vigorariam por um periodo de trés anos, prorrogaveis por iguais periodos até um
total de 15 anos de protecdo, contados a partir da expedi¢do do certificado, mediante
pagamento da respectiva taxa.

Em 1942, em virtude da Segunda Guerra Mundial, o Decreto-Lei n° 4.232, entre
outras provisdes, suspende, “a partir da data do presente decreto-lei, até a que for fixada apos

a terminagdo das hostilidades decorrentes da guerra atual” (BRASIL, 1942) os prazos legais
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“para garantia da prioridade de invencdo que, tendo sido depositada em nagdo estrangeira,
queira o respectivo inventor fazer igual pedido no Brasil, nos termos do Art. 4° da Convencao
da Uniao de Paris, de 1883, revista na Haia em 1925 (BRASIL, 1942).

Em 1944, ainda em decorréncia da Grande Guerra, através do Decreto-Lei n® 6.915, o
pais incorpora ao patrimdnio nacional, sob a administra¢do do Banco do Brasil S.A.:

Art. 1°. (...) todas as patentes de invengdo, modelos de utilidade, desenhos ou
modelos industriais (...) concedidas ou registradas no Departamento Nacional de
Propriedade Industrial, pertencentes a pessoas fisicas ou juridicas domiciliadas no
estrangeiro, suditos de paises inimigos ou com os quais ndo mantenha o Brasil
relagdes diplomaticas.

Paragrafo unico. A incorporacdo ao Patrimonio Nacional, a que se refere €ste artigo,
podera estender-se as patentes de invencdo, modelos de utilidade, desenhos ou
modelos industriais (...) concedidos ou registrados no Departamento Nacional de
Propriedade Industrial em nome de pessoas fisicas ou juridicas de qualquer
nacionalidade, domiciliadas no estrangeiro ou no pais, cuja atividade seja contraria a
seguranga ou economia nacionais. (BRASIL, 1944).

O Decreto 24.507 vigorou até 1945, quando ¢ promulgado o primeiro Codigo da
Propriedade Industrial (CPI), que, entre outros, regulamentava “a concessdo de privilégio de:
patentes de invenc¢do, modelos de utilidade, desenhos ou modelos industriais (...)” (BRASIL,

1945), desta vez diferenciando e definindo o que seriam o modelo e o desenho industriais:

Art. 12. Sao privilegiaveis como modélo industrial tdda forma plastica, moldes,
padrdes, relevos e demais objetos que sirvam de tipo de fabricagdo de um produto
industrial e se diferenciem dos seus similares por certa forma, configuracdo ou
ornamentagdo propria e nova, seja por um seja por mais efeitos exteriores.

Art. 13. E privilegiavel como desenho industrial toda disposi¢do ou conjunto de
linhas ou de cores, ou linhas e cores, aplicdveis, com o fim industrial, a
ornamentagdo de certo produto empregando-se qualquer meio manual, mecénico ou
quimico, singelamente ou combinados (Redagdo dada pelo Decreto-lei n® 8.481, de
1945).

Art. 14. Além dos mencionados nos art. 12 e 13, sdo também suscetiveis de protecdo
legal os modelos e desenhos industriais que, embora ndo se apresentem inteiramente
novos, realizem combinagdes originais de elementos conhecidos, ou disposi¢des
diferentes de elementos ja usados, de modo que déem aos respectivos objetos
aspecto geral caracteristico (Redacdo dada pelo Decreto-lei n® 8.481, de 1945).
(BRASIL, 1945).

Portanto, para fins desta lei, modelo industrial refere-se a forma plastica do objeto,
enquanto o desenho industrial esté relacionado a um padrao ornamental aplicado a um objeto,
ambos ainda sob a égide da “patente”. Ademais, ndo seriam considerados como modelo ou
desenho industrial, além do que j& havia sido definido no Cédigo anterior, aquilo que ndo
fosse privilegiavel como patente de invencdo, os objetos de carater puramente artistico,
nomeadamente “as obras de escultura, arquitetura, pintura, gravura, esmalte, bordados,
fotografias” (BRASIL, 1945) e “os desenhos ou modelos vulgares” (BRASIL, 1945).

Assim como para as patentes de invencdo ou de modelos de utilidade, as patentes de

desenho ou modelo industrial deveriam limitar-se a apenas um objeto por pedido e,
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novamente, sem maiores explicagdes, “(s)empre que o depositante quiser garantir,
isoladamente, qualquer particularidade de um desenho ou modélo complexo, podera fazé-lo
mediante pedido em separado” (BRASIL, 1945).

Porém, ao contrario daquelas, para estas ndo havia um exame prévio a sua concessao,
“ressalvados, porém, os direitos de terceiros e, bem assim, a responsabilidade do Govérno em
relagdo a novidade e a utilidade” (BRASIL, 1945).

Assim como disposto no Decreto de 1934, a patente de modelo ou de desenho
industrial vigoraria “pelo prazo de trés anos, prorrogavel por iguais periodos sucessivos, até se
completar o madximo de quinze anos, contados da data da respectiva expedicao”, mediante
pagamento da respectiva taxa (BRASIL, 1945).

Ap6s o fim da II Guerra Mundial, em 1947, o Decreto Legislativo n° 6 aprovava um
acordo assinado na Conferéncia de Neuchatel, na Suica, objetivando restaurar os direitos de

propriedade industrial que haviam sido suspensos durante o conflito. Assim:

Artigo 1°. Os prazos de prioridade, previstos no artigo 4.° da Convengdo da Unido de
Paris para protecdo da propriedade industrial, para o depdsito ou registro (...) de
desenhos ou modelos industriais que ndo haviam expirado a 3 de setembro de 1939,
e aqueles iniciados depois desta data mas antes de 1 de janeiro de 1947, serdo
prolongados, por cada um dos paises contratantes, em favor dos titulares dos direitos
reconhecidos pela dita Convengdo ou de seus procuradores, até 31 de dezembro de
1947. (BRASIL, 1947).

Em 1967, é promulgado um novo Codigo da Propriedade Industrial, definindo de
forma similar ao Decreto anterior as condi¢des necessarias a concessdo de modelos e

desenhos industriais:

Art. 9° Sdo privilegiaveis, como desenho industrial, tddas as disposi¢cdes ou
conjuntos de linhas ou cores novos que possam ser aplicados, com fim industrial ou
comercial, a ornamentag¢ao de um produto, por quaisquer meios manuais, mecanicos
ou quimicos, singelos ou combinados.

Art. 10. Sao privilegiaveis, como modélo industrial, tddas as formas plasticas,
moldes, padrdes ou relevos introduzidos em qualquer objeto e que possam servir de
tipo de fabricagdo de um produto industrial e ainda se caracterizem por nova
configuragdo ou ornamentagao exterior.

Art. 11. Sao ainda sucetiveis de protecao legal os desenhos e modélos que, embora
ndo se apresentem inteiramente novos, realizem combinagdes originais de elementos
conhecidos ou disposi¢des diferentes de elementos ja usados e déem aos respectivos
objetos, ndvo aspecto geral caracteristico.

Art. 12. Considerar-se-30 como um s6 desenho ou modélo os que, embora
compostos de varias partes, forem indispensaveis para formar um todo ou conjunto
de pecas (...). (BRASIL, 1967).

Além do ja definido anteriormente, ndo seriam protegidos como desenho ou modelo
industrial aqueles “que atentem contra o decoro publico, cultos religiosos ou idéias e

sentimentos dignos de respeito ou veneracdo” (BRASIL, 1967) e os objetos de carater
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puramente artistico, “salvo quando destinados a exploracdo industrial e houver consentimento
expresso ou tacito do respectivo autor ou seus sucessores legitimos” (BRASIL, 1967).

O Decreto continuava limitando a apresentacdo de apenas um objeto por pedido, € os
desenhos apresentados deveriam “conter, no espaco limitado pela moldura, as figuras em
tamanho estritamente necessario, de maneira que se possam distinguir umas das outras e
permitir o facil conhecimento das minucias” (BRASIL, 1967). Desta vez, porém, definia
claramente que “(s)empre que o inventor quiser garantir, isoladamente, qualquer
particularidade de sua invencdo, poderd requeré-la em pedido separado, desde que ndo faca
parte de conjunto indivisivel” (BRASIL, 1967).

Novamente, embora ndo seja possivel afirmar, com certeza, que “particularidade”
quisesse se referir a uma parte caracteristica e distintiva de um determinado desenho ou
modelo industrial, nem que “conjunto indivisivel” era entendido como um objeto composto
por varias pecas e/ou partes indissocidveis e dependentes, esta poderia ser uma leitura
possivel. Se tal estiver correto, o Decreto especificaria claramente a proibi¢do a protecao de
partes e/ou pecas constitutivas de um objeto complexo que ndo fossem indivisiveis ou
dissociaveis desse conjunto.

Se concedida, a patente teria validade de vinte anos contados da data do depdsito ou de
quinze anos contados da data da concessdo, “caso esta ocorra apos cinco anos da data do
deposito do pedido” (BRASIL, 1967), mediante pagamento da respectiva taxa, podendo o
governo federal ampliar esse prazo em até cinco anos “excepcionalmente e quando julgar
conveniente ao interésse nacional, ‘ex officio’, ou a vista de pedido devidamente
fundamentado e comprovado” (BRASIL, 1967).

Pouco mais de dois anos depois, novo Cddigo ¢ promulgado, desta vez apresentando,
em seu Art. 5°. uma defini¢do bastante sucinta acerca do que poderia ser protegido por essa
lei: “(s)ao privilegiaveis a invencdo, o modélo industrial e o desenho industrial considerados
novos e suscetiveis de utilizagdo industrial” (BRASIL, 1969), embora retornando ao tema

mais adiante, para uma melhor definigao:

Art. 9° Sdo privilegiaveis como modelos industriais todas as formas plasticas, que
possam servir de tipo de fabricacdo de um produto industrial ¢ ainda se caracterizem
por nova configuragdo ornamental.

Art. 10. Sao privilegiaveis como desenhos industriais todas as disposi¢des ou
conjuntos novos de linhas ou cores que possam ser aplicados, com fins industriais ou
comerciais, a ornamentacdo de um produto, por quaisquer meios manuais,
mecanicos ou quimicos, singelos ou combinados.

Art. 11. Sao ainda privilegiaveis como modelos ou desenhos industriais aquéles que,
embora ndo se apresentem inteiramente como novos, realizem combinagdes
originais de elementos conhecidos ou disposigdes diferentes de elementos
conhecidos e déem aos respectivos objetos novo aspecto geral caracteristico.
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Paragrafo tnico. Considerar-se-do como um s6 modélo ou um s6 desenho os que,
embora compostos de varias partes, constituam um todo ou um conjunto
caracteristico. (BRASIL, 1969).

Nao poderia ser protegido como modelo ou desenho industrial aquilo que ndo fosse
privilegidvel como invengao e os objetos de carater puramente artistico (BRASIL, 1969).

Cada pedido somente poderia apresentar um unico objeto, mas “(s)empre que o
inventor quiser garantir isoladamente qualquer particularidade de sua invencdo, poderad
requeré-la em pedido separado, desde que possa ser destacada do conjunto e ndo tenha sido,
antes, descrita pormenorizadamente” (BRASIL, 1969). Assim como nos Decretos anteriores,
o termo “particularidades” continua indefinido, mas, desta vez, fica claro que estas somente
poderiam ser protegidas de forma isolada se pudessem ser “destacadas do conjunto”, devendo
ser, necessariamente, uma parte e/ou peca dissociavel e independente do todo.

No ano seguinte, através da Lei 5.648, ¢ criado o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI), que assume as atribuigdes do entdo extinto DNPI e tem por finalidade
principal “executar, no &mbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial tendo
em vista a sua fungdo social, econdmica, juridica e técnica.” (BRASIL, 1970).

Em 1971, novo Cédigo da Propriedade Industrial é promulgado, estabelecendo as
normas segundo as quais, novamente, “(s)ao privilegiaveis a invenc¢do, o modelo de utilidade,
o modelo e o desenho industrial considerados novos e suscetiveis de utilizagdo industrial”

(BRASIL, 1971). Com relagao ao tema que de interesse para este estudo:

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

1) modelo industrial toda forma plastica que possa servir de tipo de fabricacdo de
um produto industrial e ainda se caracterize por nova configuragdo ornamental;

2) desenho industrial toda disposi¢do ou conjunto névo de linhas ou cores que, com
fim industrial ou comercial, possa ser aplicado & ornamentag¢ao de um produto, por
qualquer meio manual, mecéanico ou quimico singelo ou combinado.

Art. 12. Para os efeitos deste Codigo, considera-se ainda modélo ou desenho
industrial aquéle que, mesmo composto de elementos conhecidos, realize
combinag¢des originais, dando aos respectivos objetos aspecto geral com
caracteristicas proprias.

E, com relacdo a defini¢do dos objetos ndo patentedveis como desenho ou modelo
industrial, ndo houve nenhuma mudanga com relagdo ao ja disposto no Cdodigo anterior: o que
ndo fosse privilegidvel como invencdo e os objetos de carater puramente artistico (BRASIL,
1971).

Novamente, somente se admitiria protecdo para pecas e/ou partes de um objeto que
pudessem subsistir de forma independente do conjunto ao qual pertenciam: “(q)ualquer

particularidade do invento, para ter assegurada protecdo isoladamente, devera ser requerida
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em separado, desde que possa ser destacada do conjunto e ndo tenha sido, antes, descrita
pormenorizadamente” (BRASIL, 1971).

Caso concedida, a patente de desenho ou modelo industrial vigoraria “pelo prazo de
dez anos, (...) contados a partir da data do deposito, desde que observadas as prescrigdes
legais” (BRASIL, 1971) e mediante o pagamento da respectiva taxa.

Este novo Coédigo introduzia ainda o expediente da Licenca Obrigatéria para
Explora¢dao do Privilégio, que impunha a explora¢do do objeto do desenho ou modelo
industrial patenteado em um prazo de até 3 anos a contar de sua concessdo. Caso isso nao
ocorresse, o detentor da patente ficaria “obrigado a conceder a terceiro que a requeira, licenga
para exploragdo da mesma” (BRASIL, 1971).

Isto também poderia se dar, de modo ndo exclusivo, em situagdes em que houvesse
interesse publico no objeto da patente, que poderia ainda sofrer desapropriacdo “quando
considerado de interesse da Seguranga Nacional ou quando o interesse nacional exigir a sua
vulgarizagdo ou ainda sua exploragdo exclusiva (...)” (BRASIL, 1971). Neste caso, o pedido
seria processado de forma sigilosa, ndo gerando publicacdes que divulgassem as
caracteristicas do objeto.

Em 1989, através do Ato Normativo 104, de 21/12/1989, o INPI institui a
Classificagdo Nacional de Modelos e Desenhos Industriais (INPI, 1995), publicado em um
suplemento da Revista da Propriedade Industrial, com 35 classes de produtos e servigos, onde
os objetos dos pedidos deveriam ser inseridos para otimizar a busca de anterioridades durante
0 exame técnico’.

Em 1996 ¢ promulgada a atual Lei da Propriedade Industrial (LPI), Lei n°® 9.279/96,
visando alinhar a legislagdo brasileira ao acordado no Agreement on Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights® (TRIPS), assinado em 1994, que transformava o tema da
propriedade intelectual numa discussdo econdmica, atrelada a vida comercial, elevando-a a
um patamar de estimulo a inovagdo, vinculada diretamente ao comércio internacional e a
Organizagdo Mundial do Comércio (OMC), deixando de lado a até entdo mediadora
Organizagao Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) (INESC, 2003).

O acordo TRIPS foi baseado no disposto nas convengdes de Paris (de protecdo a
propriedade industrial), Roma (direitos conexos aos direitos de autor), Berna (obras artisticas
e literarias) e no Tratado de Washington (circuitos integrados) e estabelece, para os paises

signatarios, padroes minimos de prote¢do a serem seguidos nas distintas areas de protecao

7 Disponivel em: http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-dirpa/CLASSIFICAONACIONALdeMIeDI.pdf. Acesso
em: 15 mai. 2019.

8 Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC).
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intelectual, definindo os respectivos elementos da protecdo e os direitos que devem ser
conferidos, além do prazo minimo para sua protecdo; cria procedimentos administrativos e
penais de coer¢do as violagdes dos direitos de propriedade intelectual; e define que a
resolucdo de conflitos que possam surgir entre os paises-membros esteja submetida as regras e
procedimentos da OMC (GANDELMAN, 2004).

As principais mudancas que se fizeram sentir com a aprovagdo da LPI foram: o fim da
distingdo entre as defini¢des de desenho e modelo industrial em prol de um conceito unico,
denominado de desenho industrial, abarcando as duas concepgdes anteriores; a abdicacdo do
anterior status de patente para o desenho industrial; e a sua transformacdo em um registro,
concedido sem uma andlise prévia dos requisitos de novidade e originalidade, dando mais
celeridade ao processo.

A esse respeito, na 1°. Audiéncia Publica sobre o Projeto de Lei da Camara n° 115/93,
que viria a se tornar a Lei de Propriedade Industrial, Dércio Leal Zagottis, Secretario de

Politica Industrial do Ministério da Industria e do Comércio, afirma:

Finalmente, na questdo do desenho industrial, que era, na legislagdo brasileira,
anteriormente, tratado como patentes, substitui-se o sistema por um de registro. E ¢
bastante claro o porqué. Isso esta sendo feito ndo s6 no Brasil, mas
internacionalmente. A patente ¢ algo complexo e demorado. O desenho industrial ¢
algo muito mais agil. O tempo que leva para a concessdao de uma patente, em geral, ¢
até superior ao tempo de valor comercial que o desenho industrial pode ter. Assim,
transforma-se a questdo do desenho industrial em um registro, que ¢ muito mais agil,
rapido, desburocratizado e que preenche todas as finalidades a que ele se destina no
campo de atividade que estamos discutindo. (BRASIL, 1993, p. 10660).

Desta forma, passa-se a definir o objeto de desenho industrial, para fins de protecao

por essa lei, nos seguintes termos:

Art. 95 - Considera-se desenho industrial a forma plastica ornamental de um objeto
ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto,
proporcionando resultado visual novo e original na sua configuracdo externa e que
possa servir de tipo de fabricacdo industrial. (...)

Art. 98 - Nao se considera desenho industrial qualquer obra de carater puramente
artistico. (BRASIL, 1996).

Na opinido de Frederico Carlos da Cunha, que foi chefe da antiga Divisdo de Patentes
de Modelos e Desenhos Industriais do INPI de 1982 até 2013, a LPI “consolidou a posi¢do de
entender o objeto do desenho industrial apenas como um resultado do tratamento plastico
aplicado a forma externa do produto, seja ele de natureza tridimensional ou bidimensional”
(CUNHA, 2003, p. 19). A protecao concedida pelo registro de desenho industrial esta
limitada, portanto, a configuracao externa (e visivel) do objeto reivindicado.

De acordo com Barbosa, a concessio do registro de desenho industrial sem uma

andlise do mérito da matéria reivindicada, foi um expediente criado a partir da LPI, pois
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“(c)onsiderados até a Lei 9.279/96 uma modalidade literal de patente, a tutela dos desenhos
industriais (...) passou depois a ser objeto de registro, de forma a expressar a automatica
outorga do direito a quem satisfaca os requisitos formais para tanto” (BARBOSA, 2014, p. 6).

Esse critério de concessdo “automatica”, sem o exame prévio dos requisitos legais,
surge para dar mais celeridade ao pedido de desenho industrial, adequando a legislagdo
brasileira ao disposto no artigo 25.2 do acordo TRIPS’, extrapolando-o para todo e qualquer
tipo de objeto, mais além daqueles relativos a industria do vestuario. Muito embora, o INPI ja
vinha adotando um procedimento de exame prioritario para os pedidos de desenho industrial,

com o intuito de abreviar o tempo entre o depdsito e a decisdo final:

Com a aprovacdo dos Atos Normativos 77 ¢ 78 em 1985, ocasido em que foi
implantada a Divisdo de patentes de “design” (MI&DI), os pedidos de patente,
depositados com base nesses dispositivos, passariam a ser examinados de forma
imediata e prioritaria (...). Assim, em fins de dezembro de 1985, foram iniciados os
trabalhos e, a partir de entdo, a Divisdo de MI&DI vem despachando de forma
automatica os pedidos depositados de acordo com os Atos Normativos 77 e 78/85.
Seu exame ¢é prioritario e o tempo de publicagdo da decisdo emitida no parecer
técnico ficou consideravelmente reduzido em fun¢do da diminui¢do do periodo de
sigilo. Tal fato revelou uma condicao inédita na concessdo de privilégios no Brasil.
(CUNHA, 1993, p. 29).

Cabe recordar aqui que a outorga de direitos de desenho industrial, sem que o objeto
do pedido passe por um exame prévio a sua concessdo, ndo ¢ uma novidade da LPI. O
Decreto 24.507, de 1945, ndo trazia nenhuma previsao legal quanto a exigéncia da busca por
anterioridades impeditivas ao objeto do pedido (BRASIL, 1945), enquanto o Decreto-Lei
1.005, de 1969, somente exigia que tal busca fosse efetuada nas situagdes em que houvesse
alguma oposic¢do, por parte de terceiros, ao pedido (BRASIL, 1969).

Ao ser concedido, desta vez sem a necessidade de recolhimento de nenhuma taxa
especifica'®, o registro de desenho industrial passou a vigorar “pelo prazo de 10 (dez) anos
contados da data do deposito, prorrogéavel por 3 (trés) periodos sucessivos de 5 (cinco) anos
cada” (BRASIL, 1996), num total de até 25 anos de protecdo, desde que os respectivos
pedidos de prorrogacdo do registro sejam solicitados dentro do prazo legal, acompanhados da
respectiva retribuicdo. Caso contrario, o registro passa a ser considerado extinto (BRASIL,
1996).

Por fim, em 10 de dezembro de 1998 ¢ assinado, no Rio de Janeiro, por representantes

dos paises do Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai), um Protocolo de

9 “Art. 25. 2. Cada Membro assegurard que o0s requisitos para garantir protegio a padrdes de tecidos - particularmente no

que se refere a qualquer custo, exame ou publicacdo - ndo dificulte injustificavelmente a possibilidade de buscar e de obter
essa protecdo (...)”. (BRASIL, 1994).

0 As legislagBes anteriores dispunham que o Certificado de Desenho Industrial somente seria emitido ap6s o pagamento de
uma taxa especifica. A partir da LPI, essa expedicéo é efetuada sem 6nus ao titular do registro, que devera recolher, apenas,
as taxas referentes ao pagamento dos respectivos quinquénios.
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Harmonizagdo de Normas em Matéria de Desenhos Industriais, “(r)econhecendo a
necessidade de promover uma protecdo efetiva e adequada aos direitos de propriedade
intelectual em matéria de Desenhos Industriais (...)” (MERCOSUL, 1998, p. 1) e
“(r)econhecendo a necessidade de estabelecer para tais fins regras e principios que sirvam
para orientar a acdo administrativa, legislativa e judicial de cada Estado Parte no
reconhecimento e aplicacdo dos direitos de propriedade intelectual em matéria de desenhos
industriais” (MERCOSUL, 1998, p. 1), visando “uma prote¢do efetiva a Propriedade
Intelectual em matéria de Desenhos Industriais, assegurando ao menos a protecdo que derive
dos principios e normas enunciadas neste Protocolo” (MERCOSUL, 1998, p. 1).

Para tanto, definia-se o conceito de desenho industrial de uma forma mais vaga do que
o apresentado hoje na LPI: “(s)@o Desenhos Industriais protegiveis as criagdes originais
consistentes em uma forma plastica ou destinadas a dar uma aparéncia especial a um produto
industrial conferindo-lhe carater ornamental” (MERCOSUL, 1998, p. 1). Embora ndo seja o
objetivo deste trabalho, cabe registrar que tal definicao pode vir a gerar conceitos distintos dos
que se adota hoje, a partir da interpretacdo dada a redacdo do Art. 95 da Lei de Propriedade
Industrial, acerca do objeto do pedido de desenho industrial.

Por fim, como uma sintese de todo o exposto, o0 Quadro mostrado no Apéndice A
apresenta, de forma resumida e condensada, ao longo do tempo, as principais alteracdes legais

com relacdo a protegdo de ativos por desenho industrial na legislagao brasileira.

1.1 O CONCEITO DE DESENHO INDUSTRIAL

Como bem afirmou Otero Lastres:

Creo que no exagero nada si afirmo que el Disenio es el derecho de propiedad
industrial mas complejo de todos. Entre otras razones, porque, al contrario de lo
que sucede con las demdas modalidades de la propiedad industrial, esta figura tiene
todavia sin resolver problemas tan importantes y bdsicos como la delimitacion del
objeto protegido y la determinacion de su sistema de proteccion." (LASTRES,
2008, p. 218).

O Art. 95 da LPI define o desenho industrial como sendo a forma pléstica ornamental
de um objeto (desenho tridimensional) ou um padrdo de linhas e cores passivel de aplicagdo
em um objeto (desenho bidimensional), com a condi¢do de que resulte em uma configuracao
visual nova e original em sua configuracdo externa e que este seja passivel de ser produzido

de forma industrial. E vedada a protecdo aqueles que sejam ofensivos ou contrarios a moral e

' Em tradugdo livre: “Creio que ndo exagero em nada se afirmo que o Design é o direito de propriedade industrial mais
complexo de todos. Entre outras razdes, porque, ao contrario do que ocorre com as outras modalidades da propriedade
industrial, esta figura segue todavia sem resolver problemas tdo importantes e basicos quanto a delimitacdo do objeto
protegido e a determinacgdo de seu sistema de protecao”.
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bons costumes, que tenham formas consideradas como comuns ou vulgares ou ditadas
essencialmente por questdes técnicas ou funcionais.

O requisito de novidade encontra-se bem definido na propria lei, quando afirma que
“(0) desenho industrial ¢ considerado novo quando ndo compreendido no estado da técnica”
(BRASIL, 1996), sendo o estado da técnica “constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao
publico antes da data de depdsito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer

outro meio” (BRASIL, 1996). E ainda:

A novidade em desenho industrial — como em invengdes ¢ modelos de utilidade — ¢
regida pelo principio da referéncia unica, isto ¢é, verifica-se se um desenho esta
integralmente antecipado por outro desenho que veio anteriormente a publico.
Estando, ndo ha novidade, ¢ o exame deve parar ai: o registro ¢ nulo. Se o desenho
mais recente se diferenciar, ainda que em pequena parte, das referéncias anteriores,
ele sera considerado novo. (OQUENDO, 2014, f. 27).

Exce¢do ¢ dada ao chamado periodo de graca, no qual qualquer divulgagdo realizada
durante os 180 dias que antecederam a data de deposito (ou da prioridade), ndo serad
considerada para efeitos da aferi¢do da novidade, desde que promovida pelo proprio autor, por
terceiros por ele autorizados ou ainda por erro do proprio INPI (BRASIL, 1996).

Com relacdo ao requisito de originalidade, a LPI define um desenho industrial como
original “quando dele resulte uma configurac¢do visual distintiva, em relagdo a outros objetos
anteriores” (BRASIL, 1996), podendo esta configuragdo ser resultado de uma combinagdo de
elementos ja conhecidos, desde que ndo viole direitos de terceiros. Segundo Barbosa, “a
originalidade dos desenhos industriais deveria ser apurada como uma forma de contributo
minimo, analoga a atividade inventiva” (BARBOSA, 2009, p. 41), que ¢ exigida para as
patentes e modelos de utilidade.

Ou seja, assim como para as patentes ¢ modelos de utilidade, ndo basta que o objeto a
ser protegido seja novo, mas este devera possuir um determinado grau de originalidade em

sua forma que o permita distinguir-se de seus congéneres. Em resumo, nas palavras de

Oquendo, apoiando-se em Gama Cerqueira:

(...) a novidade esta presente quando ndo ha reprodugdo, isto ¢é, copia servil, ao
passo que a originalidade se refere aos casos de imitagdo do ja conhecido, que
revelam tanto a falta de criatividade e esforgo talentoso (aspecto subjetivo) quanto a
possibilidade de confusdo, erro ou associagdo do publico (aspecto objetivo).
(OQUENDO, 2014, f. 31).

E, na compara¢do que faz o proprio Gama Cerqueira entre o0 modelo e o desenho
industrial e as obras de carater puramente artistico:

Dos diversos critérios apontados, o que nos parece mais adequado a distingdo entre
os desenhos e modelos industriais e as obras artisticas ¢ o que se funda no carater
acessorio e supérfluo daquelas criagoes, sem se indagar da natureza intrinseca do
objeto, do modo de sua reprodugdo, de sua destinagdo ou da exploracdo a que se
prestar. O carater acessorio do desenho industrial, porém, nao deve ser apreciado em
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relagdo ao objeto particular a que se aplica, mas em relagdo ao seu género. Nao ¢ o
fato de se poder suprimir do objeto o desenho que o adorna, sem prejudicar-lhe a
serventia, que demonstra o carater acessorio do desenho, mas o fato de ser
dispensavel ou supérflua a ornamentagdo do objeto para o fim a que ele se destina.
Por isso, quando procuramos fixar os caracteristicos distintivos dos desenhos e
modelos industriais, referimo-nos ao seu carater acessério e supérfluo.
(CERQUEIRA, 2010, p. 220).

A esséncia da protecdo de um objeto por desenho industrial, de acordo com a propria
definicdo legal, ¢ a sua ornamentalidade. Tal resultado visual novo, original e ornamental “em
sua configura externa” (BRASIL, 1996) implica na ndo admissdo, para fins de protecdo por
desenho industrial, de objetos que, por sua funcdo, fiquem ocultos durante o uso, por mais
ornamentalidade que possam incorporar em sua configuracdo (OQUENDO, 2014).

Até a assinatura do acordo TRIPS, a Conven¢dao da Unido de Paris era o tratado
internacional que estabelecia as condi¢des para a protecdo dos diversos ativos de propriedade
industrial por parte dos paises-membros. Com excegdo dos critérios gerais a respeito da
reivindicagdo do direito de prioridade, a CUP sempre foi bastante limitada com relagdo a
normatizagdo dos procedimentos proprios relativos ao desenho industrial, limitando-se a
dispor, em seu Art. 5 quinquies da revisdo de Estocolmo, que “(0)s desenhos e modelos
industriais serdo protegidos em todos os paises da Unido” (BRASIL, 1975), deixando a cargo
de cada um desses paises a elaboragdo de leis proprias de protegdo (OQUENDO, 2014).

Por outro lado, o Art. 25.1 de TRIPS, embora ndo defina o que seria desenho
industrial, j& dispunha claramente que:

Art. 25. 1. Os Membros estabelecerdo protegdo para desenhos industriais criados
independentemente, que sejam novos ou originais. Os Membros poderdo
estabelecer que os desenhos ndo serdo novos ou originais se estes nao diferirem
significativamente de desenhos conhecidos ou combinagdes de caracteristicas de
desenhos conhecidos. Os Membros poderdo estabelecer que essa prote¢do nao se
estendera a desenhos determinados essencialmente por consideragdes técnicas ou
funcionais. (BRASIL, 1994, grifo nosso).

Segundo Barbosa, “(a) qualificacdo ‘novos OU originais’ foi debatida com alguma
extensdo, o que levou certos autores a arguir que uma ou outra, mas ndo ambas as exigéncias
poderiam ser admitidas” (BARBOSA, 2010, p. 3, grifo do autor). Isso estava em consonancia
com a extinta Lei 5.772, de 1971, onde “os requisitos de originalidade e de novidade eram
alternativos, e ndo cumulativos” (BARBOSA, s.d., p. 449) e em oposicao ao disposto na LPI,
que exige que ambos os requisitos devam ser atendidos para que o registro seja concedido,
sobrepassando a condi¢do prevista pelo acordo. Para Oquendo:

Nao obstante a referida disparidade entre a lei nacional e o tratado internacional, até
hoje ndo foi sequer suscitado qualquer descumprimento, por parte do Brasil ou de
outro Estado-membro, do referido dispositivo. Sem duavida, o estabelecimento dos
requisitos de novidade e originalidade para validade de um registro de desenho
industrial configura um incremento das dificuldades dos candidatos a titulares, o que
poderia ser contrario ao espirito do acordo. (OQUENDO, 2014, f. 47).
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Cunha (2003), por sua vez, defendia que originalidade e novidade eram termos que
possuiam o mesmo significado, ndo interferindo um com o outro em relagdo aos critérios de
decisdo por parte do examinador do INPL. O aspecto a ser levado em consideracdo ao se
comparar as anterioridades no estado da técnica com o objeto do registro, ¢ se este possuiria

caracteristicas formais proprias que o distinguiria dos seus antecessores:

Considerando a forma nova como a que nunca foi vista antes, € a original como a
que apresenta caracteristicas proprias (...), entdo, aplicando na pratica esses
conceitos, durante o exame de casos, concluimos que estes dois aspectos sdo
realmente repetitivos, na medida em que bastaria um dos dois para caracterizar e
definir o requisito da novidade (...). (CUNHA, 2003, p. 38-39, grifo do autor).

Cabe aqui discordar respeitosamente dessa opinido, uma vez que tais critérios nao
podem ser confundidos, por possuirem significados e caracteristicas proprias, embora estejam,
sem duvida, interligados: numa comparacdo com outros ja conhecidos, um objeto pode ser
novo (ndo sdo iguais) sem ser original (sdo muito similares), mas se este ¢ original (possui
pouca ou nenhuma similaridade com os anteriores), também deve ser, necessariamente, novo.

A exigéncia para que o objeto do pedido de desenho industrial se enquadre em ambos
os critérios ditados pela LPI, como requisito para sua concessdo, encontra respaldo, ainda, nas
decisdes judiciais envolvendo o tema, como nos mostra o posicionamento do Desembargador
André Fontes'*:

Com efeito, para que seja registravel como desenho industrial, a nova conformagio
ornamental de um objeto ndo deve se restringir & mera disparidade de dimensdes ou
a alteragdes superficiais da sua configuragdo com relagdo as ja presentes no mercado
ou ja inseridas no estado da técnica, mas, sim, deve ser dotada de um determinado
grau de inventividade estética capaz de resultar na efetiva distinguibilidade da nova
configuragdo se comparada a produtos similares (..). (FONTES apud BARBOSA,
2009, p. 2).

Ou seja, para que seja registravel como desenho industrial, além de obedecer ao

requisito de novidade, é necessario que o objeto apresente um contributo minimo, “uma
margem minima de contribui¢do social além do simples investimento, dificuldade ou esfor¢o”
(BARBOSA, 2009, p. 3). Tal contributo minimo, ou grau de originalidade exigido para esse
objeto, “devera ser diferente de um setor para outro, dependendo da capacidade que cada
produto tem para comportar mudangas maiores ou menores sem descaracterizar sua natureza”

(BARBOSA, 2009, p. 43). Em resumo:

O sistema brasileiro (...) segue os mesmos imperativos de direito internacional.
Segue, igualmente, ja a luz da norma constitucional, um imperativo de contributo
minimo, ou seja, de que a protecdo so seja atribuida nos casos em que a criagdo
ornamental, além da novidade, ainda manifeste um elemento significativo de
criacdo. (BARBOSA, 2009, p. 45, grifo do autor).

2 Agravo 2007.02.01.009404-2, Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.% Regido, Rio de Janeiro,
30 de setembro de 2008.
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Apesar disso, o objeto do pedido de desenho industrial ndo passa por uma analise
técnica prévia a sua concessido quanto a verificagdo de tais requisitos, por for¢a do Art. 106 da
LPI"”. A solicitagdo para que isso ocorra somente podera ser efetuada pelo titular do registro
apOs sua concessdo, quando o INPI procederd a busca por objetos semelhantes, cuja
divulgacdo tenha ocorrido antes da data de deposito (ou da prioridade reivindicada) e que
possam inviabilizar a concessdo do objeto em questdo, uma vez que, neste caso, 0 mesmo nao

poderia mais ser considerado como novo e/ou original. Isso se deve ao fato de que:

Na legislacdo anterior (Lei 5.772/71), a prote¢@o dos modelos industriais e desenhos
industriais possuia uma tramitacdo morosa, tendo em vista que era previsto o exame
de mérito obrigatdrio antes do julgamento do pedido, assim como, apds a publicacio
do pedido, era possivel que terceiros apresentassem oposi¢do, encarecendo e
tornando ainda mais lento e burocratico o tramite do pedido de privilégio de desenho
¢ modelo industrial. (BARCELLOS, 2006, f. 107).

O objeto de desenho industrial ainda deverd ser passivel de “servir de tipo de
fabrica¢dao industrial” (BRASIL, 1996), devendo possuir aplicabilidade industrial, ou seja,
“ndo se protegera sob esse titulo a obra unica, ndo adequada a reproducdo industrial, ou

aquela em que o efeito estético seja principal, e ndo acessorio” (BARBOSA, 2002b, p. 10).

1.2  DIRETRIZES PARA A APRESENTACAO DO PEDIDO DE DESENHO
INDUSTRIAL

Apds a promulgacdo de uma determinada lei ou decreto relativos a protecdo do
desenho industrial, o procedimento administrativo e técnico ao qual eram submetidos os
depositos era realizado com base em Atos e Instrucdes Normativas instituidos pelo INPI,
regulamentando os artigos legais relacionados a matéria.

Em matéria publicada na Revista da ABPI (Associagdo Brasileira da Propriedade
Intelectual), de 1993, encontramos a reproducdo de um documento intitulado “Metodologia de
exame de pedidos de patente de MI e DI e critérios de decisdo”, de autoria do entdo chefe da
Divisdo de Modelos e Desenhos Industriais, Frederico Carlos da Cunha. Ainda sob a vigéncia

do antigo CPI de 1971, o documento regulamentava o seguinte:

Um pedido de patente de Modelo ou Desenho Industrial deve reivindicar apenas um
unico objeto que ¢ sempre caracterizado, principalmente, pelo(s) desenho(s). Sao
aceitas como variantes configurativas de um modelo industrial apenas as formas que
sdo derivadas do modelo basico e que guardam as mesmas caracteristicas
preponderantes desse modelo (...).

As concepgdes de “conjuntos” de objetos reivindicados num unico pedido de
modelo industrial, sdo aceitas desde que esses objetos facam parte de um “kit” ou de
um grupo de produtos que sdo desenvolvidos para serem comercializados como um
produto tinico. E o caso, por exemplo, dos jogos de talheres, aparelhos de jantar,

13 “Art. 106. Depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto nos arts. 100, 101 e 104, sera

automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado”. (BRASIL,
1996).
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café, grupos estofados, etc. Porém tais concepgdes de “conjuntos” sdo examinados
no sentido de se avaliar a semelhanca da linguagem formal entre os objetos
componentes (...).

Qualquer padrdo ornamental (...) deve estar vinculado a um unico produto, a nao ser
nos casos de “conjuntos” onde o mesmo padrao pode ser aplicado em dois ou mais
objetos, dependendo do caso.

A forma de aplicagdo de um padrio ornamental sobre um produto deve ser
demonstrada através do(s) desenho(s), onde a configuracdo do produto deve ser
indicada em linhas tracejadas (...).

Um mesmo padrdo ornamental pode ser objeto de varios pedidos de DI, desde que
sejam aplicados a objetos distintos (...).

Nos desenhos constantes de pedidos de MI e DI ndo devem constar quaisquer tipos
de inscrigdes nominativas, timbres, sinais, simbolos ou logotipos que possam
constituir objetos de registros de Marcas (...). (CUNHA, 1993, p. 35-37).

O Ato Normativo (AN) que regulamentava o pedido de desenho industrial instituido
pela LPI era o AN 129/97, de 05/03/1997. O AN estipulava como obrigatoria a apresentacao
do relatorio descritivo, bem como das reivindicacdes, “nos casos em que os desenhos ou
fotografias apresentados nao forem suficientes para delimitar e definir claramente o objeto e
suas variagdoes” (INPI, 1997, p. 6), e estes deveriam limitar-se apenas aos aspectos
ornamentais do objeto; era permitida a apresentacdo de conjuntos de objetos, desde que “os
objetos dele componentes (20 objetos, no méximo), deverdo se destinar a um mesmo
proposito, isto é, pertencer a um mesmo objeto guardando entre si as mesmas caracteristicas
preponderantes (tal como conjunto de embalagens de produtos cosméticos)” (INPI, 1997, p.
7); era obrigatério informar o campo de aplicagdo do objeto e, no caso de padrdes
ornamentais, “o campo de aplicacdo deverd especificar em quais produtos, ou linhas de
produtos, tais padrdes deverao ser aplicados” (INPI, 1997, p. 7). Os objetos dos pedidos eram
ainda classificados de acordo com a Classificacio Nacional de Modelos e Desenhos
Industriais (INPI, 1997).

Com relacdo ao titulo do pedido, o AN apenas exigia que este fosse 0 mesmo para o
relatdrio descritivo e as reivindicagdes (INPI, 1997). Os desenhos ou fotografias poderiam ser
apresentados em preto e branco (com a indicacdo das respectivas cores, caso houvesse) ou
coloridos, representando o objeto através de uma perspectiva “e tantas vistas quantas
necessarias para perfeita visualizagdo do objeto” (INPI, 1997, p. 8); ndo seriam considerados
dentro do escopo de protecdo ‘“ilustragdes relacionadas a detalhes internos que ndo
apresentem caracteristicas meramente ornamentais” (INPI, 1997, p. 8) e ndo poderiam conter
“textos, logotipos, timbres ou rubricas” (INPI, 1997, p. 9).

Por fim, os pedidos eram publicados apos a decisdo proferida pela divisdo técnica,

“seja ela de concessdo, indeferimento ou arquivamento definitivo” (INPI, 1997, p. 10),
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impossibilitando que fosse redepositado, uma vez que passaria a compor o estado da técnica.
Os pedidos que contivessem desenhos ou fotografias coloridas seriam publicados em cores,
mediante recolhimento, pelo requerente, de retribuicao especifica (INPI, 1997).

Em 2002 ¢ promulgado novo Ato Normativo, o AN 161/02. Apesar de manter varios
procedimentos do anterior, ao contrario deste, que ndo previa o que fazer nos casos em que o
pedido estivesse em desacordo com o Art. 104 da LPI", este se apodera da nogdo de pedidos
divididos", herdada das patentes, e estes “terdo a data de deposito do pedido original e o
beneficio de prioridade deste, se for o caso” (INPI, 2002, p. 4), sendo considerados “como
estando na mesma fase processual em que se encontra o pedido original” (INPI, 2002, p. 4).
Em caso de recusa do requerente em acatar a notificagdo de divisdo do pedido original, este
seria arquivado definitivamente (INPI, 2002).

O relatorio descritivo somente deveria ser apresentado nos casos em que houvesse
variantes configurativas, caso fosse necessario referenciar os desenhos ou houvesse “a
necessidade de explicar o objeto e o seu campo de aplicacdo de forma que a matéria seja
imediatamente compreendida” (INPI, 2002, p. 5), enquanto as reivindica¢des, se
apresentadas, deveriam conter, apos o titulo, apenas a expressdo “por ser substancialmente
conforme desenho/figura/fotografia(s) e sua(s) variante(s), se for o caso, em anexo” (INPI,
2002, p. 5).

Com relagdo aos desenhos ou fotografias, estes deveriam “ilustrar somente o objeto
em sua forma montada, revelando apenas sua configuragdo externa, sem destacar detalhes e
partes, separadamente” (INPI, 2002, p. 7), sendo aceitas figuras em corte quando houvesse a
necessidade de se representar alguma caracteristica ornamental ndo visivel nas demais figuras
(INPI, 2002), deveriam “ilustrar/mostrar somente o objeto solicitado sem incluir outros
elementos” (INPI, 2002, p. 7) e ndo poderiam conter “textos, logotipos, timbres, rubricas,
simbolos, marcas ou outras expressdes” (INPI, 2002, p. 7). E ainda:

11.5.4. No caso de se tratar de conjunto, os objetos dele componentes (20 objetos,
no maximo) deverdo se destinar a um mesmo proposito, guardando entre si as
mesmas caracteristicas distintivas preponderantes, tais como, baixela, faqueiro, jogo
de copos, etc. (...).

11.5.6. (...) O objeto tridimensional no qual serd aplicado o padrio
ornamental/grafico devera ser apresentado em linhas tracejadas e o padrdo a ser
protegido devera ser ilustrado com tragos regulares e continuos. A forma ilustrada
por linhas tracejadas ndo sera objeto de protecao. (INPL, 2002, p. 8).

14 «Art. 104. O pedido de registro de desenho industrial terd que se referir a um tinico objeto, permitida uma pluralidade de

variacgdes, desde que se destinem ao mesmo propdsito e guardem entre si a mesma caracteristica distintiva preponderante,
limitado cada pedido ao méaximo de 20 (vinte) variagdes”. (BRASIL, 1996).

5 Um pedido de desenho industrial dividido é um novo depdsito gerado exclusivamente a partir de uma exigéncia técnica,

quando os objetos trazidos no pedido inicial ndo apresentam as mesmas caracteristicas formais entre si. Um pedido de
desenho industrial podera dar origem a tantos pedidos divididos quantos forem necessarios para que, em cada um deles, todos
os objetos apresentem as mesmas caracteristicas distintivas.
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O AN 161/02 também introduz a distingdo entre objetos tridimensionais e
bidimensionais através do titulo do pedido, que deveria, explicitamente, fazer referéncia a
natureza do objeto reivindicado, indicando tratar-se de “Configuragdo aplicada a/em...” (para
objetos tridimensionais), “Padrdo ornamental aplicado a/em...” (para objetos bidimensionais)
ou “Configuracao aplicada a aparelho/conjunto...” (para os pedidos que apresentavam
conjuntos de objetos) (INPI, 2002). A partir dai, os objetos dos pedidos passariam a ser
classificados através da Classificagdo Internacional de Locarno'® (INPI, 2002).

Em 2013, como parte de seu planejamento estratégico, o INPI resolve “publicar todos
os normativos revisados que pautam as atividades e processos do INPI (...), e revogar todos
os normativos emitidos até¢ 31/12/2012” (INPI, 2013a, p. 2). Desta forma, edita a Instrugdo
Normativa (IN) 13/13, de 18 de marg¢o de 2013, revogando o Ato Normativo vigente até
entdo, mas mantendo, praticamente, todas as suas especificagdes quanto aos procedimentos de
exame e o processamento dos pedidos de desenho industrial (INPI, 2013b).

Finalmente, em 2015 ¢ editada a IN 44/15, de 19/11/2015. Nesta IN, as reivindicagdes
e o relatério descritivo passam a ser opcionais em qualquer situacdo e estes, se apresentados,
deveriam trazer apenas “uma descricdo sucinta das caracteristicas da forma ornamental do
objeto, definidas por meio de sua configuragdo externa, ou do conjunto ornamental de linhas e
cores” (INPI, 2015a, p. 6). Sdo simplesmente omitidas as mengdes a qualquer possibilidade de
deposito de um pedido contendo conjuntos de objetos, bem como a possibilidade de se

apresentar um padrdo ornamental aplicado ao objeto tridimensional ao qual se destina. Assim:
Art. 20 - A apresentagdo das figuras devera: (...)

IT - ilustrar o objeto exclusivamente com tragos regulares e continuos, sem a
utilizagdo de linhas tracejadas ou pontilhadas;

IIT - apresentar, nos pedidos de objeto tridimensional, exclusivamente a forma
montada da configuragdo externa, sem destacar detalhes ou partes separadamente;

IV - apresentar, nos pedidos de objeto tridimensional, figuras em perspectiva e nas
vistas frontal, posterior, laterais, superior, inferior e outras que se fagam necessarias
a plena compreensdo da forma do objeto;

V - apresentar, nos pedidos de objeto bidimensional, figura com vista planificada do
padrao ornamental; (...). (INPI, 2015a, p. 8).

E importante destacar que esses Atos e Instrugdes Normativas visavam disciplinar o
processamento dos pedidos de desenhos industriais, baseados, todos, na mesma Lei de
Propriedade Industrial, que mantém os mesmos dispositivos legais desde que foi promulgada,
em 1996. Isso ndo impediu que, ao longo dos anos, novas e diversas interpretacdes para esses

mesmos dispositivos fossem apresentadas e traduzidas em novos e diversos procedimentos,

6 “A Classificagdo Locarno, estabelecida pelo Acordo de Locarno (1968), é uma classificagdo internacional utilizada para

fins de registro de desenhos industriais”. Fonte: <http://www.inpi.gov.br/comunicados/classificacao-locarno-em-portugues-e-
ordem-alfabetica>. Acesso em: 27 jan. 2020.
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que refletiam as caracteristicas e o entendimento técnico e legal das mais variadas equipes de
examinadores que ja passaram pela divisdo de desenho industrial do INPI.

Além disso, a IN 45/15, publicada logo depois e com validade de dois anos, visava
acelerar o procedimento do exame técnico, considerando-se “a preméncia na adogdo de
medidas para eliminag¢do do atraso na concessdo dos registros de Desenho Industrial” (INPI,
2015b, p. 1). Assim, estipulava que, caso houvessem sido apresentados relatério e
reivindicagdes no ato do deposito, estes ndo seriam examinados durante o exame do pedido,
sendo considerados, apenas, no caso de eventual recurso administrativo. Passaria a constar, do
certificado de registro, “ressalva de que os dados contidos nos eventuais relatorios descritivos
e reivindicagdes ndo exercem efeitos sobre a protecdo conferida pelo registro” (INPI, 2015b,
p. 2). Essa Instru¢do Normativa viria a ser prorrogada por mais dois anos, de forma que a
Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicagdes Geograficas (DIRMA) pudesse
“envidar os esforgos necessarios para reducdo do backlog'” de Desenhos Industriais”'® (INPI,
2017b, p. 1).

A Figura 1 mostra que a estratégia deu certo. O gréafico revela o numero de pedidos de
desenho industrial que ainda ndo haviam sofrido nenhuma decisdo final (concessdo,
indeferimento, arquivamento, pedido retirado, pedido inexistente e desisténcia homologada),
ao fim de cada ano. O nimero decrescente no estoque de pedidos a partir de 2015, ano em que
foi instituida a IN 45, representa a reducdo no atraso de exames de desenho industrial. Essa
normativa, que dava mais celeridade ao exame técnico, acompanhada do incremento no
niimero de examinadores, em 2017", foi a responsavel pela maior queda no numero de
pedidos de desenho industrial pendentes de decisdo, entre 2017 e 2018 (63%), o que trouxe
como resultado, durante o ano de 2019, praticamente o fim do estoque de pedidos a serem

examinados.

7" Estoque de pedidos pendente de decisdo final.

8 A partir do Decreto n° 8.854, de 22 de setembro de 2016, a Divisdo de Desenhos Industriais do INPI deixa a entdo extinta
Diretoria de Contratos, Indicagdes Geogréficas e Registros (DICIG), passando a integrar a recém-criada Diretoria de Marcas,
Desenhos Industriais e Indicagdes Geograficas (DIRMA).

9 Nesse ano, tomaram posse os aprovados no concurso publico realizado em 2014, fazendo com que o nimero de
examinadores de desenho industrial dobrasse, passando para os atuais seis examinadores.
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Figura 1 — Estoque de pedidos de desenho industrial pendentes de decisdo final (2009-2018).
Fonte: Assessoria para Assuntos Econdmicos (AECON)/INPI, 2019.
Disponivel em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/desenho/arquivos/painel _di_-agosto 2019-vf.pdf>.
Acesso em: 14 out. 2019.

Com a reducdo expressiva no seu backlog e sem a pressdo por concentrar suas
atividades apenas no exame dos pedidos, a DIRMA, por meio de seu corpo técnico, pode se
debrugar na elabora¢do de um manual relativo ao trAmite dos pedidos de desenho industrial,
cobrindo todos os procedimentos administrativos e técnicos, desde seu depdsito até sua
decisdo final, incluindo os necessarios para a manuten¢do do direito e para a interposicdo de
eventuais recursos administrativos.

Apos a elaboragdo de uma Minuta, levada a consulta publica entre 11 de agosto e 29
de setembro de 2017, com a incorporacdo de algumas sugestdes dos usudrios na versao final,
finalmente, apds mais de dois anos de discussdes, na RPI 2505, de 8 de janeiro de 2019, ¢
publicada a Resolugdo 232/19, que institui a primeira edi¢do do Manual de Desenhos
Industriais (doravante apenas Manual).

Mesmo ndo conseguindo ainda abarcar toda a gama de problemas e falta de
procedimentos relativos ao processamento dos pedidos de desenho industrial, pela primeira
vez foram elaboradas e publicadas normas e procedimentos objetivos, trazendo maior
seguranga juridica ao interessado em depositar seu pedido e deixando de lado (ou
incorporando) grande parte das decisdes ditadas por procedimentos decididos e assumidos
apenas internamente pelas equipes técnica e administrativa do Instituto.

O Manual reforga o carater acessorio (exceto em situagdes especificas) do relatdrio
descritivo e da reivindicagdo para os pedidos de desenho industrial que, se apresentados,
deverdo seguir um modelo padronizado (Anexo E) e proclama que “(o)s desenhos ou
fotografias definem o escopo da prote¢do do registro, portanto, constituem os elementos mais
importantes do pedido” (INPI, 2019, p. 86). Para isso, podem ser apresentados desenhos ou

fotografias, em cores, preto e branco ou em escala de cinzas, do objeto ou do padrao
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ornamental requerido, que deve ser mostrado de maneira clara e nitida, permitindo uma

perfeita visualizacdo de todos os seus detalhes. Além disso:

Apbs o depdsito, a configuragdo inicial do desenho industrial requerido ndo podera
sofrer acréscimos ou alteracdes, ressalvadas as correcdes requeridas por meio de
exigéncia direcionada aos desenhos ou fotografias do pedido e as modifica¢des
requeridas pelo depositante, antes do primeiro exame técnico, destinadas a corregao
de irregularidades nas figuras e/ou melhor visualizacdo do objeto. (INPI, 2019, p.
86).

O pedido de desenho industrial deve fazer referéncia a apenas um objeto, sendo
permitido, no entanto, um maximo de 20 variagdes por pedido, desde que estas possuam as
mesmas caracteristicas formais preponderantes entre si (BRASIL, 1996). Nos pedidos de
objetos tridimensionais, deverdo ser apresentadas pelo menos uma perspectiva e todas as
vistas ortogonais do objeto necessdrias a sua perfeita representacdo: anterior, posterior,

laterais, superior e inferior, como mostrado na Figura 2 (INPI, 2019).

Figura 2 — Objeto representado por uma perspectiva e por todas as suas vistas ortogonais.
Fonte: Manual de Desenhos Industriais.

Excepcionalmente, quando o objeto possuir vistas simétricas ou espelhadas®, estas
poderdo ser omitidas, apresentando-se apenas as demais (Figura 3), devendo-se informar, no
relatorio e nas reivindicacdes, que passam a ser obrigatdrios nesses casos, tal omissdo,

conforme modelos dos respectivos documentos constantes no Manual (INPI, 2019).

Figura 3 — Objeto com vistas simétricas ou espelhadas, que foram omitidas.
Fonte: Manual de Desenhos Industriais.

% Vistas simétricas: quando duas (ou mais) vistas de um objeto sdo idénticas; Vistas espelhadas: quando duas (ou mais)

vistas de um objeto sdo idénticas mas opostas entre si, como na imagem refletida em um espelho.
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Ja com relagdo aos pedidos de padrao ornamental, os desenhos ou fotografias podem
representa-lo aplicado ao produto ao qual se destina, devendo-se apresentar, novamente, pelo
menos uma perspectiva e as demais vistas ortogonais do objeto com o padrdo ornamental
aplicado. Neste caso, o objeto deveré estar representado em linhas tracejadas, ndo fazendo
parte do escopo de protegdo reivindicado (Figura 4). O relatério descritivo e a reivindicacao,

também obrigatorios neste caso, deverao explicitar a renuncia da forma pléstica do objeto.

Figura 4 — Padrdo ornamental (linhas continuas) representado aplicado a um objeto (linhas tracejadas).
Fonte: Manual de Desenhos Industriais.

Opcionalmente, pode-se apresentar apenas a vista planificada do padrdo ornamental,
ndo aplicado, através de uma sé figura do padrdo planificado (Figura 5), fazendo constar, no
relatério e na reivindicacdo, a omissdo de vistas do objeto. Novamente, nessas situagdes, a

apresentacao de ambos os documentos passa a ser obrigatéria (INPI, 2019).

Figura 5 — Padrdo ornamental - Vista planificada.
Fonte: Manual de Desenhos Industriais.

Muito embora as interfaces graficas de usuario (ou GUI, Graphic User Interface, na
sigla em inglés) também sejam aceitas e consideradas como padrdes ornamentais, por suas
caracteristicas proprias estas ndo serdo abordadas aqui, uma vez que ainda demandam um
estudo mais detalhado e aprofundado de qual deve ser seu correto tratamento e como devem
ser incorporadas e internalizadas pela legislagdo brasileira vigente. Desta forma, uma
abordagem, mesmo que simplificada, com relagdo a essa natureza especifica, ultrapassaria o

escopo delimitado para este trabalho, sendo necessdrio um estudo a parte para melhor
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compreensao desta forma sui generis de prote¢do do desenho industrial, que, inclusive, ja esta
sendo conduzido por outro mestrando desta Academia®'.

O titulo do pedido “deverd indicar o objeto do registro de maneira breve, clara e
concisa, sem usar palavras ou expressdes irrelevantes, desnecessarias ou que denotem
vantagens praticas, especificagdes técnicas ou termos meramente qualificativos™ (INPI, 2019,
p. 103). Continuam proibidas as representacdes de elementos como “molduras, linhas
delimitadoras, marcas, logotipos, marcas d’agua, timbres, rubricas, assinaturas e outras
informacgdes de mesma natureza” (INPI, 2019, p. 71). Linhas de constru¢ao e hachuras sio
permitidas, desde que ndo afetem a compreensdo do objeto. Neste caso, as mesmas deverdo

ser excluidas ou simplificadas, como na Figura 6 (INPI, 2019).

Figura 6 — Representagdo de um objeto com hachuras em excesso (esq.) e sem hachuras (dir.).
Fonte: Manual de Desenhos Industriais.

Cortes e detalhes ampliados (Figura 7) que demonstrem apenas caracteristicas técnicas
ou funcionais de um determinado objeto ndo serdo permitidos. Estes somente poderdo ser
apresentados nos casos em que revelarem algum aspecto ornamental do objeto ndo perceptivel

pelas demais figuras (INPI, 2019).

Figura 7 — Detalhe ampliado (dir.), que também ¢ um detalhe em corte, mostrando apenas o encaixe das pecas.
Fonte: Manual de Desenhos Industriais.

21 Flavio A. Queiroz, “A protegdo do desenho industrial das GUI no Brasil”.
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De modo similar, vistas explodidas (Figura 8) ndo sdo permitidas, pois o pedido devera

revelar a forma completa e montada do objeto (INPI, 2019).

Figura 8 — Representacgdo da vista explodida (esq.) e da forma montada (dir.) de um objeto.
Fonte: Manual de Desenhos Industriais.

O maior incremento trazido pelo Manual, com relagdo aos Atos e Instrucdes
Normativas anteriores, foi a possibilidade de permitir a apresentacdo dos denominados
“elementos meramente ilustrativos”, ou elementos que ndo fazem parte do escopo de
protecdo, servindo apenas para ilustrar o uso do objeto reivindicado quando este ndo estiver
claro a partir das figuras apresentadas ou do titulo do pedido:

Além das figuras do desenho industrial requerido, o pedido podera incluir figuras
que revelem elementos meramente ilustrativos que ndo componham o escopo da
protecdo reivindicada. Tais elementos poderdo ser representados por meio de linhas
tracejadas, desde que necessarios para a compreensdo do objeto ou do padrdo
ornamental.

Essas figuras devem mostrar o desenho industrial reivindicado aplicado, montado,
acoplado, encaixado, vestido ou fixado (ou em situagdes andlogas) em elementos
que ndo facam parte da reivindicag¢do do pedido de registro. (INPIL, 2019, p. 97).

Apesar da possibilidade de apresentacdo de figuras com elementos meramente
ilustrativos, esta ndo elimina a obrigatoriedade da apresentacdo do objeto reivindicado per se,

isoladamente, representado todas as suas vistas ortogonais e respectiva perspectiva (Figura 9).
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Figura 9 — A apresentagdo de elementos meramente ilustrativos (Fig. 1.9, em linhas tracejadas) ndo dispensa a
obrigatoriedade das demais figuras do objeto reivindicado (Fig. 1.1 a Fig. 1.8).
Fonte: Manual de Desenhos Industriais.

Ademais, ndo ¢ permitido a representacao de elementos fora do contexto de aplicagdo

ou uso do objeto requerido, como se vé na Figura 10 (INPI, 2019).

Figura 10 — Elemento meramente ilustrativo (mao) ndo permitido, pois ndo contextualiza o uso do desenho
industrial requerido (porta-copos).
Fonte: Manual de Desenhos Industriais.

Finalmente, a prote¢do para mascotes e personagens pode ser requerida como padrao
ornamental, ndo recaindo tal prote¢do sobre os personagens em si, mas apenas sobre a
representacao grafica apresentada (Figura 11). O titulo do pedido devera explicitar claramente

o produto no qual o padrdo ornamental sera aplicado.
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Figura 11 — Personagem requerido como padrdo ornamental.
Fonte: Manual de Desenhos Industriais.

Caso o objeto reproduza imagem de terceiros ou apresente elementos conhecidos
(Figura 12), a respectiva autoriza¢do de uso de imagem devera ser apresentada pelo titular do
pedido (INPI, 2019).

Figura 12 — Configuragdo aplicada a objeto que incorpora imagem de terceiros.
Fonte: Manual de Desenhos Industriais.

Embora nao haja uma proibi¢@o explicita na LPI com relagdo a protecdo de partes de
um objeto, a propria definicdo legal de desenho industrial corrobora com essa pratica, pois
este ¢ definido como “a forma plastica ornamental de um objeto” (BRASIL, 1996). Desta
forma, entende-se que somente sdo passiveis de protecdo “os elementos e fragmentos
fabricados de forma independente e que tenham forma fisica completamente definida™ (INPI,
2019, p. 100), mesmo que tais elementos constituam partes componentes de um produto
complexo (Figura 13), ou seja, aquele formado por diversas partes que se combinam para
constituir um unico objeto. Em outras palavras, “(o) pedido de registro de forma plastica
ornamental de um objeto podera referir-se a partes de objetos quando essas partes forem

dissociaveis da forma complexa a qual estdo integradas” (INPI, 2019, p. 100).



55

Figura 13 — Configuragao aplicada em pé para movel escolar.
Fonte: Manual de Desenhos Industriais.

Por outro lado:

O desenho industrial ndo ¢ registravel caso refira-se a partes de objeto que nao
estejam completamente reivindicados nos desenhos ou fotografias. Nestes casos, a
configuragdo ndo constitui nem a forma plastica de um objeto nem o conjunto
ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto. (INPI, 2019, p.
100).

Nas situagdes em que as figuras do pedido ndo revelem o objeto reivindicado de forma
integral, o mesmo ndo podera ser registrado, por tratar-se da parte indissociavel de um objeto
(Figura 14). Por forca do Art. 106 da LPI, o registro devera ser concedido, sendo proposto um
Processo Administrativo de Nulidade (PAN) de oficio por infringéncia da definicdo legal de

desenho industrial dada pelo Art. 95 da mesma lei, para o qual cabe recurso.

Figura 14 — Configuragdo aplicada em instrumento médico.
Fonte: Manual de Desenhos Industriais.

Ap6s a decisdo final com respeito ao pedido, por parte da divisdo técnica (em primeira
instancia), em qualquer situagdo (concessdo, indeferimento ou arquivamento definitivo),
embora ndo houvesse nenhuma previsao legal a esse respeito, os dados do titular do pedido,

bem como de seus autores e a matéria reivindicada, eram publicados, passando a compor o



56

estado da técnica. Essa situacdo perdurou até recentemente, quando, na RPI 2558, de 14 de
janeiro de 2020%, foi publicado um comunicado da DIRMA informando que, para preservar a
novidade dos pedidos indeferidos e arquivados, os respectivos desenhos ou fotografias nao
seriam mais publicizados. Desta forma, o interessado conta com a possibilidade de redeposita-
lo, sem prejuizo da novidade.

Apobs a concessdo do registro, o titular podera, a qualquer momento de sua vigéncia,
solicitar o exame de mérito do objeto reivindicado com relagdo aos requisitos de novidade e
originalidade, apds o qual “(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
instauracao de oficio de processo de nulidade do registro” (BRASIL, 1996).

A nulidade do registro também pode ser proposta administrativamente, pelo proprio
INPI ou por terceiros legitimamente interessados, a instancia recursal do Instituto (segunda
instancia) num prazo de até 5 anos contados a partir da data de sua concessdo. Findo esse
prazo, encerra-se a instancia administrativa e qualquer agdo de tentativa de nulidade do

registro somente podera ser efetuada por via judicial (BRASIL, 1996).

1.3 OQUENAO E PROTEGIDO COMO DESENHO INDUSTRIAL

O Art. 100 da LPI define que nao ¢é registravel como desenho industrial o que for
contrario a moral ou aos bons costumes ou que possa ser ofensivo a terceiros (BRASIL,
1996). Desta forma, “(n)dao sera objeto de registro o desenho industrial que constituir ou
contiver elementos obscenos ou fizer apologia ao crime ou as drogas, bem como aquele que
denegrir, difamar ou violar a honra ou a imagem de pessoas ou grupos” (INPI, 2019, p. 81).
Apesar deste ser um critério por vezes subjetivo, a andlise dos pedidos com relagdo a esse
artigo acaba baseando-se no bom senso.

O mesmo artigo impede o registro da “forma necessaria comum ou vulgar do objeto
ou, ainda, aquela determinada essencialmente por consideragdes técnicas ou funcionais”
(BRASIL, 1996). Na opinido de Silveira (1982):

(...) a forma tecnicamente necessaria de um objeto ¢ aquela que se acha
indissoluvelmente ligada a sua funcao técnica, de modo que outra forma ndo possa
atender 2 mesma finalidade. Assim, o que importa ndo ¢ que a forma represente
utilidade apenas, mas que tal efeito técnico s6 possa ser obtido por meio daquela
determinada forma. (SILVEIRA, 1982, p. 100).

Tal opinido ¢ corroborada por Barbosa (2002), quando este afirma que:

A vedacdo de registro da forma essencialmente por consideragdes técnicas ou
funcionais aponta para um dos mais interessantes aspectos da Propriedade
Intelectual, que ¢ a apropriabilidade apenas da forma livre. Apenas o que ndo ¢

22

Disponivel em: <http://revistas.inpi.gov.br/pdf/Comunicados2558.pdf>. Acesso em: 13 fev. 2020.
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determinado pelas caracteristicas funcionais do objeto pode ser tido como
ornamental, e assim suscetivel de protecdo como desenho industrial. (BARBOSA,
2002b, p. 10, grifo do autor).

Em outras palavras, ¢ apenas o carater acessorio da ornamentalidade de um objeto que
o torna capaz de se diferenciar dos seus demais similares, uma vez que todos deverdo cumprir

com uma mesma e determinada fungao:

O desenho industrial se distingue das demais modalidades de propriedade industrial
pelo caracteristico da ornamentalidade. Embora, para ser desenho industrial, o
objeto tenha de ser um produto industrial com alguma finalidade ou efeito técnico, a
protegdo conferida pela lei recai sobre aquilo que ¢ puramente ornamental,
acessorio, supérfluo (...). Tudo o que ndo for ornamental e supérfluo, tudo o que for
essencialmente funcional e 1til, estd excluido da protecdo por desenho industrial, por
pertencer ao ramo das patentes ou por ja estar no dominio publico. (OQUENDO,
2014, f. 20-21).

A jurista Carmen Reija complementa o assunto, apresentando algumas razdes para a
proibicao da protecdo, por desenho industrial, daqueles objetos cujas formas sdo ditadas por

questdes técnicas ou funcionais:

El fundamento de esta prohibicion reside en la necesidad de fomentar la libre
competencia y en favorecer a los consumidores, ampliando sus posibilidades de
eleccion (...). Esto obliga a excluir del ambito del Derecho del Diserio las
configuraciones formales cuya disponibilidad sin restricciones es el presupuesto
para una competencia real. Esta exclusion también encuentra justificacion en
razones de técnica legislativa, consistentes en separar el Derecho del Diserio de
otros sectores de la propiedad industrial, como el Derecho de Patentes o de
modelos de utilidad” (REIJA, 2004, p. 29).

Raciocinio analogo ¢ utilizado para se justificar a vedagdo da prote¢do, por desenho

industrial, sobre as formas necessarias do objeto:

O termo necessario advém do latim nec cedere, aquilo que ndo cede e que ndo tem
volta. No vernaculo, significa “aquilo de que ndo se pode prescindir; o que ndo pode
deixar de ser ou de se fazer” (...). Uma forma necessaria, portanto, ¢ aquela de que
um agente econdmico ndo pode prescindir caso se dedique a fabricagdo do objeto
em questdo. Portanto, essa forma necessdria pode estar até protegida por patente,
mas ndo pode ser albergada na protegdo do registro de desenho industrial, sob pena
de restricdo excessiva a concorréncia. Embora possa ser alegado que o termo
“necessario” comunga da mesma finalidade legislativa que o termo “essencialmente
determinado por considera¢des técnicas ou funcionais”, ha que se louvar seu
emprego pelo legislador, que reforga, na interpretagdo sistematica, as finalidades
ultimas do inciso. (OQUENDO, 2014, f. 76).

Diz-se que um objeto possui uma forma vulgar quando sua configuracdo externa
resume-se a reproduzir algum sélido geométrico conhecido (paralelepipedos, cilindros, cones,
piramides, etc.), de forma isolada ou combinada, sem nenhuma ornamentalidade ou padrio
aplicado que o permita distinguir-se dos demais s6lidos ja incluidos no estado da técnica. E

denomina-se como forma comum aquela configuragdo que ¢ assumida pela grande maioria

¥ Em tradugdo livre: “O fundamento desta proibigéo reside na necessidade de fomentar a livre concorréncia e em favorecer

os consumidores, ampliando suas possibilidades de escolha (...). Isto obriga a excluir do ambito do Direito do Desenho
Industrial as configuragdes formais cuja disponibilidade sem restri¢cdes é o alicerce para uma concorréncia real. Esta exclusao
também encontra justificativa em termos de técnica legislativa, consistentes em separar o Direito do Desenho Industrial de
outros setores da propriedade industrial, como o Direito de Patentes ou de modelos de utilidade”.
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dos objetos similares em um mesmo campo de aplicacdo. Novamente, busca-se apoio em

Barbosa (2002), que aclara:

A vedacdo de registro da forma necessaria, comum ou vulgar do objeto indica,
aparentemente, mais uma vez o requisito de novidade ou, talvez, o de originalidade.
A forma necessaria, comum ou vulgar ja estara no estado da técnica, ou carecera da
distintividade propria a protecdo. Nao ha, ai, requisito novo para a protecdao. De
outro lado, evidencia-se aqui uma vez mais a indispensabilidade do elemento
ornamental: a forma necessaria ¢ aquela imposta pelos requisitos técnicos, ¢ nao
serd nunca ornamental. (BARBOSA, 2002b, p. 11, grifo do autor).

Assim, para concluir:

Uma forma necessaria, assim como aquela determinada essencialmente por
consideragdes técnicas ou funcionais, pode ter um apelo ornamental distinto daquilo
a que o publico estava acostumado, sobretudo quando o objeto ¢ novo do ponto de
vista técnico e funcional. Mas, se a forma foi determinada pela funcdo, se ela ¢
necessaria no sentido de ndo haver outra forma disponivel, ndo h4 originalidade no
sentido de esforco criativo que desdgua num resultado ornamental. Nao ha aquela
inutilidade da forma que aponta para seu carater meramente ornamental.

Ja a forma vulgar ou comum ndo precisa ser unica e exclusiva, determinando o
processo criativo do desenhista industrial. Se assim o fosse, melhor seria enquadra-
la na categoria “forma necessaria”. Portanto, parece que o legislador quis atender,
com esses vocabulos, aos casos em que houve liberdade de escolha da forma, por
esta ndo ser necessaria, tendo contudo o desenhista industrial escolhido
conscientemente a forma vulgar ou tornada comum e usual naquele mercado,
justamente por carecer de originalidade. (OQUENDO, 2014, f. 76-77).

Caracteres tipograficos ndo sao passiveis de protecdo, “a medida que ndo constituem a
forma plastica ornamental de um objeto nem o padrdo de linhas e cores que se pretenda
aplicar em um produto” (INPI, 2019, p. 102). Perfis podem ser registraveis, desde que
apresentem alguma caracteristica ornamental em sua configuracdo externa. O mesmo ndo
ocorre nas situacdes em que sua forma for determinada essencialmente por encaixes (Figura

15), quando seré indeferido por for¢a do Art. 100 da LPI.

Figura 15 — Configuragao aplicada em perfil.
Fonte: Manual de Desenhos Industriais.

De forma similar, fachadas e similares ndo sdo registraveis por tratar-se de construgdes

arquitetonicas (Figura 16), ndo configurando a forma plastica de um objeto (INPI, 2019).
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Figura 16 — Configuragao aplicada em fachada.
Fonte: Manual de Desenhos Industriais.

Por fim, ndo se considera como desenho industrial qualquer obra que possua um

carater exclusivamente artistico (BRASIL, 1996).

14 A PRIORIDADE UNIONISTA NA LEGISLACAO BRASILEIRA

Uma vez que o objetivo principal deste trabalho ¢ analisar a internalizagdo da
prioridade unionista na legislacdo brasileira de prote¢do ao desenho industrial, cabe aqui
detalhar um pouco mais acerca de como este direito passou a integrar a matéria legal sobre o
tema.

O direito a reivindicacdo de prioridade ¢ um dos pontos originais e fundamentais da
CUP. Remetendo-se as palavras do Conde de Villeneuve, representante do Brasil nas reunides
que precederam a assinatura do acordo que viria a ser conhecido como Convengao da Unido
de Paris, sobre a importancia do direito a prioridade:

Hoje em dia, quando um individuo obtem privilegio de inven¢do n’um paiz, ou
quando registra marca ou desenho, resulta do farto da concessdo da patente ou do
registro da marca e do desenho uma publicidade de que outro individuo pdde
aproveitar-se indevidamente, dando-se pressa em adquirir a propriedade de patente
idéntica, ou em registrar a mesma marca ou o mesmo desenho em outro paiz. O art.
IV acaba com essa injustica, e, alam disso, dispensa os inventores da onerosa
obrigagdo de registrar os seus pedidos de patente em todos os Estados afim de
resalvar os proprios direitos; a declaragdo feita em quaisquer dos paizes contratantes
servira de declaragdo em todos os outros. Sem duvida, o inventor ndo obtem ipso
facto uma patente, mas assiste-lhe o direito de a requerer durante certo prazo, por
isso que, dentro desse prazo, s6 elle pode registral-a util e validamente.
(VILLENEUVE, 1880, p. 14).

E este termina complementando: “A pedido meu e dos meus collegas da America
latina, esse prazo de conservacgao foi prolongado por mais um mez para os paizes de além-

mar” (VILLENEUVE, 1880, p. 14).



60

Assim, desde sua promulgacdo, a CUP estabelece as definigdes e os requisitos

minimos para a solicitacdo de prioridade a partir de um pedido anterior:

Art. 4° Aquelle que tiver feito regularmente o deposito de um pedido de privilegio
de inven¢do, de um desenho ou modelo industrial, de uma marca de fabrica ou de
commercio, n’um dos Estados contratantes, gozara, para effectuar o deposito nos
outros Estados, e sob reserva dos direitos de terceiros, de um direito de prioridade
durante os prazos abaixo determinados.

Em consequencia, o deposito ulteriormente operado n’'um dos Estados da Unido,
antes de terminarem esses prazos, ndo podera ser invalidado por factos
consummados no intervallo, principalmente, por outro deposito, pela publicacdo da
inven¢do ou sua utilisagdo (exploitation) por um terceiro, pela exposi¢do & venda de
exemplares do desenho ou do modelo, pelo emprego da marca.

Os prazos de prioridade mencionados acima serdao de seis mezes para os privilegios
de invengdo e de tres mezes para os desenhos ou modelos industriaes, assim como
para as marcas de fabrica ou de commercio. Serdo augnentados de um mez para os
paizes ultramarinos. (BRASIL, 1884).

Embora o direito a reivindicacdo de prioridade tenha sido formalizado com a CUP, a
época de sua promulgacgdo a legislacdo que regulava a concessdo de patentes vigente no Brasil
eraa Lei 3.129 de 1882, que, curiosamente, ja trazia em seu Art. 2° uma clausula que garantia
o direito de prioridade aos inventores, provavelmente como resultado do que ja havia sido

discutido a respeito nas conferéncias anteriores aquela que formalizou a Convengao:

Art. 2° Os inventores privilegiados em outras na¢des poderdo obter a confirmagédo de
seus direitos no Imperio, comtanto que preencham as formalidades e condig¢oes desta
lei e observem as mais disposi¢cdes em vigor applicaveis ao caso. A confirmacdo
dara os mesmos direitos que a patente concedida no Imperio.

§ 1° A prioridade do direito de propriedade do inventor que, tendo requerido patente
em nagdo estrangeira, fizer igual pedido ao Governo Imperial dentro de sete mezes,
ndo sera invalidada por factos, que occorram durante esse periodo, como sejam
outro igual pedido, a publicagdo da invengdo e o seu uso ou emprego. (BRASIL,
1882).

O direito de prioridade estd ancorado apenas ao primeiro depdsito realizado em um
dos paises-membros da Unido. Este principio, “designed to avoid a chain of successive claims
of priority for the same subject”* (BODENHAUSEN, 1969, p. 38), ndo estd explicitamente
previsto no artigo citado, mas ampara-se no Art. 4 C(2), que afirma que o direito de prioridade
inicia-se a partir da data do primeiro deposito. Portanto, “(i)t is therefore not possible, after
filing an application in one country of the Union, to base a right of priority on a later

application for the same subject in the same or in another such country™

(BODENHAUSEN, 1969, p. 38).
Desta forma, os depositos subsequentes que reivindicarem o direito de prioridade com

relagdo a um primeiro pedido anterior, devem pertencer ao mesmo titular e apresentar a

% Em tradugdo livre: “projetado para evitar uma cadeia de reivindicagdes sucessivas de prioridade para o mesmo assunto”.

% Em tradugdo livre: “(n)do é possivel, portanto, apés a apresentacdo de um pedido em um pais da Unido, basear um direito

de prioridade em um pedido posterior para 0 mesmo assunto, no mesmo ou em outro pais desse tipo”.
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mesma matéria. “(¢)his means that (...) in the case of industrial designs, the same design
(...)”* (BODENHAUSEN, 1969, p. 40).

Ainda com relagdo a este primeiro deposito, efetuado em um dos paises da Unido, que
dara origem a reivindica¢cdo de um direito de prioridade, Bodenhausen langa um importante
questionamento: “Is it necessary that such filing only be correct as to form or also valid as to
substance, so that a patent, etc., can be granted on it? Does it matter whether the application
once filled is later withdraw, abandoned, or rejected, etc.?””’ (BODENHAUSEN, 1969, p.
40).

Essas questdes foram resolvidas com a inclusdo, no Artigo 4, do pardgrafo 2 (na
Revisdo de Londres, em 1934) e, por este ndo ter sido suficiente, do paragrafo 3 (na Revisao
de Lisboa, em 1958)*. Destarte, desde que seja possivel verificar a data em que o pedido foi
apresentado em um dos paises da Unido, este primeiro depdsito dara direito a reivindicagdo de
um pedido de prioridade, independente do seu resultado posterior (desisténcia, concessao,
indeferimento, arquivamento, etc.) (BODENHAUSEN, 1969).

Além disso, no texto original da CUP, ndo havia nenhuma regulamentacio com

relacdo a como os direitos de prioridade deveriam ser reivindicados. Assim:

This was unsatisfactory because national legislation could then allow priority to be
claimed at a large stage, for example, when the nullity (...) was alleged in court. The
claim of priority could thus come as a surprise to third parties, who could not have
known of its existence and who had acted accordingly.”” (BODENHAUSEN, 1969,
p. 49).

E apenas na Revisio de Washington, em 1911, que ¢ regulamentado quando e como o
direito a reivindicacdo de prioridade pode ser reivindicado: “(q)uem quiser prevalecer-se da
prioridade de um pedido anterior devera formular declaragdo em que indique a data e o pais
desse pedido” (BRASIL, 1975). O texto deixava ainda a cargo de cada pais a data limite em

que a declaragdo deveria ser apresentada.

% Em tradugdo livre: “(i)sso significa que (...) no caso de desenhos industriais, o mesmo desenho (...)".

¥ Em traducdo livre: “E necessario que tal pedido esteja correto apenas quanto a forma ou também valido quanto a
substancia, para que uma patente etc. possa ser concedida? Importa se o pedido, uma vez depositado, é posteriormente
retirado, abandonado ou rejeitado, etc.?”. O autor, aqui, esta se referindo a pedidos de patente. Cabe ressaltar que, em
diversas legislagdes, como a brasileira, o desenho industrial era, inicialmente, considerado como uma patente, caracteristica
ainda predominante em algumas outras jurisdi¢oes, como a norte-americana.

% «Art. 4. (...) 2) Reconhece-se como dando origem ao direito de prioridade qualquer pedido com o valor de pedido

nacional regular (...). 3) Deve entender-se por pedido nacional regular qualquer pedido efetuado em condigdes de estabelecer
a data em que o mesmo foi apresentado no pais em causa, independentemente do resultado ulterior do pedido”. (BRASIL,
1975).

¥ Em tradugdo livre: “Isso era insatisfatorio, porque a legislacdo nacional poderia entdo permitir que a prioridade fosse

reivindicada em um estéagio posterior, por exemplo, quando a nulidade (...) fosse alegada em um tribunal. A reivindicacdo de
prioridade poderia, portanto, surpreender terceiros, que ndo sabiam de sua existéncia e agiram em conformidade”.
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Segundo Mathély, com relacdo ao direito de reivindicacdo de prioridade, “le droit a
éte purement et simplement institué; et les améliorations qui lui ont été apportées sont venues
en quatre etapes”** (MATHELY, 1965, p. 22).

Inicialmente de trés meses para os modelos e desenhos industriais, o prazo para a
reivindicagdo de prioridade com relagdo a esses ativos de propriedade industrial passou a ser
de quatro meses a partir da revisdo de Bruxelas; na revisdo de Washington, as formalidades
para a reivindicacdo do direito foram estabelecidas e decidiu-se que o mesmo poderia ser
transferido e exercido por herdeiros diretos do titular; na revisdo de Haia, o prazo para
reivindicagdo chegou aos atuais seis meses e passou a ser permitido a reivindicacdo de
multiplas prioridades®'; finalmente, na revisdo de Londres, a previsdo de reserva dos direitos

de terceiros, incluido no texto original, foi retirada (WIPO, 1983; MATHELY, 1965):

En 1883, lorsque le droit de priorité avait été institué, il I’avait été “sous la réserve
du droit des tiers”, ¢ est-a-dire sous la réserve des droits qui pourraient étre acquis
par des tiers pendant que le délai de priorité courait. Cette réserve du droit des tiers
risquait de frapper la priorité de stérilité (...).* (MATHELY, 1965, p. 22).

Bodenhausen (1969) ainda afirma que nenhuma regulamentagdo adicional, com
relacdo aos prazos para reivindicagdo de prioridade, foi estabelecida no texto original da
Convengao, deixando-se esse computo a cargo dos paises-membros.

Essa flutuagdo nos prazos para reivindicagdo de prioridade, ao longo das varias
revisdes pelas quais o texto original passou, privilegiava um equilibrio entre os interesses dos
depositantes, de um lado, que necessitavam de um periodo de tempo para organizar a
solicitagdo da extensdo de seus direitos junto aos demais paises da Unido, e o interesse de
terceiros, que ndo gostariam de ver prazos muito extensos, uma vez que ndo poderiam
solicitar pedidos de matérias semelhantes dentro desse periodo, pois estes seriam invalidados
pelo pedido inicial (BODENHAUSEN, 1969).

Ainda segundo o autor, aparentemente os prazos atuais para a reivindicagdo do direito
de prioridade representam um denominador comum, uma vez que se mantém inalterados
desde a Revisdo de Haia, em 1925 (BODENHAUSEN, 1969).

Com relagdo a prote¢do por desenho industrial no Brasil, no Decreto de 1934, o
primeiro a mencionar esse tipo de protecdo, ndo consta nenhuma men¢do ao direito a

prioridade. Uma vez que o desenho e o modelo industrial eram considerados como um tipo de

% Em tradugdo livre: “o direito foi pura e simplesmente instituido; e os avangos subsequentes feitos em relacio a ele

ocorreram em quatro estagios”.

3 Um mesmo pedido poderia passar a reivindicar mais de uma prioridade, mesmo que de datas distintas, de um tinico ou de

varios paises, desde que todas dentro do prazo maximo estipulado em lei.

*  Em tradugdo livre: “Em 1883, quando o direito de prioridade foi instituido, estava ‘sujeito aos direitos de terceiros’, ou

seja, sujeito a quaisquer direitos que poderiam ter sido adquiridos por terceiros durante o periodo de prioridade. Essa reserva
dos direitos de terceiros ameagou esterilizar a prioridade (...)”.
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patente, o decreto, em seu Art. 16, estipulava que “(a)plicam-se aos desenhos ou modelos
industriaes, nos casos omissos, os dispositivos estabelecidos para as patentes de invengdo
(...)” (BRASIL, 1934), que, por sua vez, eram ditados pelo Decreto n° 16.264, de 19 de
dezembro de 1923. Assim:

Art. 38. O inventor, que tiver depositado regularmente em algum dos paizes da
Unido para a Protec¢do da Propriedade Industrial um pedido de patente de invengao,
gozara de prioridade, sob reserva dos direitos de terceiros, si fizer igual pedido 4
Directoria Geral da Propriedade Industrial, no prazo de 12 mezes, contado da data
do deposito do pedido. A prioridade, neste caso, ndo sera invalidada por factos que
occorram durante esse periodo, como sejam outro pedido identico, a publicagdo da
inveng¢do e seu uso ou exploragdo. (BRASIL, 1923).

O decreto seguinte, de 1945, por sua vez, j4 regulava claramente o direito a

reivindicagdo de prioridade para os depdsitos nacionais de desenhos e modelos industriais:

Art. 21. O inventor que tiver depositado regularmente em Estado, com o qual o
Brasil mantenha convengdo ou tratado, um pedido de (...) desenho ou modélo
industrial, gozara, para fazer igual pedido no Brasil, do direito de prioridade pelo
prazo estipulado na respectiva convengao ou tratado. A prioridade em nenhum caso
podera ser invalidada por fatos ocorridos durante €sse prazo, tais como pedido
idéntico, publicacdo (...) do modélo ou do desenho, seu uso ou exploragdo.
(BRASIL, 1945).

Tais condicdes, em regras gerais, foram mantidas nos decretos seguintes, promulgados
em 1967 e em 1969 e no Codigo da Propriedade Industrial de 1971.

Em 1958, na revisdo de Lisboa, a CUP introduz e regulamenta o conceito de
reivindicagdo de multiplas prioridades e o de prioridades parciais. Enquanto o primeiro
permite que se reivindique varios documentos de prioridade (ou depositos anteriores) para um
mesmo pedido, o segundo admite que se reivindique apenas um (ou alguns) dos objetos
contidos em um determinado documento de prioridade. Ainda neste Gltimo caso, nas situagdes
em que fossem adicionados novos objetos em um pedido que reivindique uma prioridade
parcial, “cette demande correspondante était elle-méme considérée comme une premiere
demande, ouvrant un droit de priorité, pour les éléments différents et nouveaux qu’elle avait
ajoutés a la priorité invoquée™> (MATHELY, 1965, p. 23). Em comum, ambos exigem que
haja uma correspondéncia entre os objetos das prioridades e o do pedido que as reivindica, ou
seja, que ambos possuam as mesmas caracteristicas distintivas (MATHELY, 1965).

A partir da revisao de Lisboa, acordou-se que, em situacdes especificas, um depdsito
posterior pode dar origem a um direito de prioridade. Um pedido posterior, apresentando a
mesma matéria do anterior, depositado no mesmo pais da Unido podera ser considerado como
sendo o primeiro deposito desde que, na data do pedido posterior, o pedido anterior tenha sido

retirado, abandonado ou recusado e que ndo tenha ainda servido de base para reivindicagdo do

*#  Em tradugdo livre: “esse pedido correspondente poderia ser considerado como um primeiro pedido, dando origem a um

direito de prioridade com relagdo aos diferentes e novos elementos acrescentados a prioridade invocada”.
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direito de prioridade, nem tenha sido divulgado a terceiros. O pedido anterior, entdo, niao
podera mais servir de base para reivindicagdo do direito de prioridade (BODENHAUSEN,
1969).

Tal expediente foi introduzido para permitir que alguns pedidos, que tenham sido
depositados primordialmente para garantir uma determinada data de prioridade e, por
consequéncia, ainda encontram-se imaturos com relagdo a seu desenvolvimento, possam ser
reapresentados, reformulados e aperfeigoados, sem que o pedido inicialmente reivindicado
como dando origem ao direito de prioridade, por conter a mesma matéria, sirva de
anterioridade ao pedido subsequente, terminando por invalida-lo (BODENHAUSEN, 1969).

A partir da revisdo de Estocolmo, realizada em 1967, promulgada no Brasil em 1975,
mas a qual o pais s6 aderiu em 1992, por meio do Decreto n° 635 de 21 de agosto, atualmente
em vigor, passam o0s critérios necessarios para a reivindicag¢do de prioridade a serem redigidos
da seguinte forma:

Artigo 4

A. 1) Aquele que tiver devidamente apresentado pedido (...) de desenho ou modelo
industrial, (...) num dos paises da Unido, ou o seu sucessor, gozard, para apresentar
o pedido nos outros paises, do direito de prioridade durante os prazos adiante
fixados. (...)

B. Em consequéncia, o pedido apresentado ulteriormente num dos outros paises da
Unido, antes de expirados estes prazos ndo poderd ser invalidado por fatos
verificados nesse intervalo, como por exemplo outro pedido, (...) oferecimento a
venda de exemplares do desenho ou do modelo (...), e esses fatos ndo poderdo
fundamentar qualquer direito de terceiros ou posse pessoal (...).

C. 1) Os prazos de prioridade acima mencionados serdo (...) de seis meses para os
desenhos ou modelos industriais (...).

2) Estes prazos correm a partir da data da apresentagdo do primeiro pedido (...).

D. 1) Quem quiser prevalecer-se da prioridade de um pedido anterior devera
formular declaragdo em que indique a data e o pais desse pedido. Cada pais fixara o
momento até ao qual esta declaragio devera ser efetuada (...).

3) Os paises da Unido poderdo exigir daquele que fizer uma declaragdo de
prioridade a apresentacdo de uma copia do pedido (descri¢do, desenhos, etc.)
entregue anteriormente (...). (BRASIL, 1975).

Na LPI, apesar desta apresentar os diversos ativos de propriedade industrial em
capitulos independentes, muitos dos artigos relativos aos pedidos de desenho industrial ainda
remetem a artigos relacionados as patentes e modelos de utilidade. O que trata do direito a
reivindicagdo de prioridade ¢ um deles:

Art. 99 - Aplicam-se ao pedido de registro, no que couber, as disposi¢des do art. 16,
exceto o prazo previsto no seu Paragrafo 3°, que sera de 90 (noventa) dias.

Desta forma:

Art. 16 - Ao pedido de patente depositado em pais que mantenha acordo com o
Brasil, ou em organizagdo internacional, que produza efeito de deposito nacional,
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serd assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, ndo sendo
o deposito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

Paragrafo lo.- A reivindicagdo de prioridade sera feita no ato de deposito, podendo
ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores a
data do deposito no Brasil.

Paragrafo 20.- A reivindicag@o de prioridade sera comprovada por documento habil
da origem, contendo numero, data, titulo, relatério descritivo e, se for o caso,
reivindicagdes e desenhos, acompanhado de tradugdo simples da certiddo de
deposito ou documento equivalente, contendo dados identificadores do pedido, cujo
teor sera de inteira responsabilidade do depositante.

Paragrafo 30.- Se ndo efetuada por ocasido do deposito, a comprovacio devera
ocorrer em até 180 (cento e oitenta dias) contados do deposito. (...)

Paragrafo 70.- A falta de comprovagdo nos prazos estabelecidos neste artigo
acarretard a perda da prioridade. (...) (BRASIL, 1996).

Atualmente, um pedido de desenho industrial depositado no Brasil pode reivindicar,
dentro do prazo de seis meses a contar de um primeiro pedido depositado em algum outro pais
signatario da Convengdo, o direito de que, para fins de protecdo, se considere como efetiva a
data de deposito desse primeiro pedido, e ndo a do depdsito do pedido no territdrio brasileiro,
sem prejuizo a seu titular por acontecimentos e divulgagdes que venham a decorrer dentro do
intervalo entre os dois pedidos.

Na fase de exame técnico do pedido, “sera analisado se o desenho industrial
reivindicado no pedido de registro corresponde integralmente ao representado nos desenhos
ou fotografias do documento de prioridade unionista” (INPI, 2019). Caso haja alguma
divergéncia entre as figuras do deposito nacional e as do documento de prioridade, serad
formulada exigéncia para que o documento de prioridade correspondente seja apresentado,
sob pena de publicagdo de perda da prioridade. Se este for o caso, a partir dessa data, cabera
recurso dentro do prazo de 60 dias, durante o qual o exame do pedido sera sobrestado, até a
publicacdo da decisdo final correspondente (INPI, 2019).

De acordo com o Art. 95 da LPI, a forma plastica reivindicada deve subsistir como
objeto. Caso o objeto seja representado por fotografias, este devera ser apresentado
integralmente; se a representacdo for através de desenhos, estes deverdo ser construidos
apenas com linhas continuas. “Caso um objeto possua elementos ndo reivindicados (ex.:
linhas tracejadas) na prioridade unionista, estes deverdo ser incorporados a reivindicagdo do
objeto no pedido nacional (ex.: linhas continuas), configurando objeto que subsista por si”
(INPI, 2019, p. 74-75), como mostrado na Figura 17. E, no caso de fotografias, “a forma do
objeto deve ser apresentada de maneira nitida e integral, sem recursos graficos de

representacao, tais como desfoques, mascaras e sombreados, entre outros” (INPI, 2019, p. 75).
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Figura 17 — Objeto apresentado no documento de prioridade (esq.) e no depdsito nacional (dir.).
Fonte: Manual de Desenhos Industriais.

Caso haja representagdo de elementos meramente ilustrativos no documento de
prioridade, ou partes de um objeto complexo que subsista por si s6, mesmo que nao se
encontrem totalmente reveladas (Figura 18), estas deverdo ser complementadas ou excluidas,
de forma que o objeto do pedido nacional possa subsistir como tal. Esta alteracdo ndo ensejara
na perda da prioridade e, a critério do titular, tais figuras ilustrativas poderdo ser apresentadas

como tal no pedido nacional (INPI, 2019).

Figura 18 — O recipiente (em linhas continuas) subsiste como objeto ap0s a retirada da tampa (em linhas
tracejadas). As areas inicialmente ndo reveladas do recipiente deverao ser apresentadas.
Fonte: Manual de Desenhos Industriais.

Com relacdo aos pedidos de padrdes ornamentais, se o documento de prioridade
apresentar o padrdo aplicado ao objeto, as figuras do pedido nacional também deverdo
apresentar o padrao aplicado, com o objeto representado com linhas tracejadas, pois este ndo
faz parte do escopo de protecdo (Figura 19). Caso o objeto seja apresentado em linhas
continuas, o pedido nacional deixard de reivindicar um padrdo bidimensional aplicado a um
objeto para reivindicar o proprio objeto, o que ensejard na formulagdo de uma exigéncia para
alteragdo do titulo, com o objetivo de refletir a nova natureza do objeto reivindicado (INPI,

2019).
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~~

Figura 19 — Padrdo ornamental aplicado em uma aeronave (representada em linhas tracejadas).
Fonte: Manual de Desenhos Industriais.

O pedido nacional deverd conter apenas os objetos reivindicados no documento de

prioridade. Caso contrério:

Quando o pedido de registro contiver mais de uma forma plastica ornamental ou
mais de um conjunto ornamental de linhas e cores, mas nem todas as variagoes
configurativas estiverem contempladas pelo documento de prioridade, sera
formulada exigéncia para que o requerente esclarega se deseja manter a prioridade
unionista com a exclusdo das variagdes que ndo estejam incluidas na documentacdo
comprobatoéria, ou que divida o pedido.

No caso de divisdo, os pedidos constituidos pelas variagdes configurativas que ndo
estejam incluidas na prioridade unionista terdo como marco de protecdo a data de
deposito no Brasil, ndo fazendo jus ao direito de prioridade. Os pedidos formados
pelas variagdes contempladas no documento comprobatoério manterdo a data de
prioridade reivindicada. (INPI, 2019, p. 79).

Em caso de davidas ou divergéncias entre o documento de prioridade e o depodsito
nacional, serdo sempre formuladas exigéncias para que o requerente as esclarega, apresente o
documento de prioridade correspondente e/ou adéque as figuras do pedido. Em todo caso, nas
situacdes que ensejem a perda de prioridade e o pedido nacional tenha sido depositado fora do
prazo do periodo de graca previsto no § 3° do Art. 96*, o proprio documento original de
prioridade poderd ser utilizado como anterioridade impeditiva ao depdsito nacional, por este
ndo se adequar mais ao requisito de novidade previsto neste mesmo artigo™. Desta forma, o
mesmo serd concedido para, posteriormente, sofrer uma proposi¢do de nulidade
administrativa de oficio (BRASIL, 1996; INPI, 2019).

Portanto, consonante com o estipulado na CUP, a atual legislagdo brasileira de
prote¢do a propriedade industrial garante aos titulares dos pedidos depositados no pais o

direito de reivindicacdo a prioridade de um pedido anterior. Por outro lado, a mesma

¥ “Art. 96. (...) § 3° Ndo ser4 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 (...)”.
(BRASIL, 1996).

% Como o periodo de graga estipulado na LPI é de 180 dias e o prazo para reivindicagio de prioridade é de 6 meses
(periodo geralmente maior que 180 dias), caso o pedido nacional tenha sido depositado num dos tltimos dias desse prazo e
tenha sofrido uma perda de prioridade, este mesmo depésito internacional inicial que foi utilizado para reivindicagdo de
prioridade podera ser utilizado como anterioridade impeditiva quanto ao requisito da novidade.
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Convengdo permite a cada um de seus paises-membros elaborar sua propria legislagio de
propriedade industrial, com os respectivos critérios, condi¢des e requisitos a serem cumpridos
para a concessao de tais direitos.

Os problemas comegam a surgir, particularmente, quando o disposto na LPI ndo
abrange toda a gama de possibilidades previstas em algumas das vdrias legislagdes
internacionais, principalmente no que tange a possibilidade de protecdo de partes
indissocidveis de um objeto, ou seja, a protecdo de um design parcial. Uma vez que a
legislacdo da maioria dos paises prevé e admite esse expediente, uma parcela expressiva dos
pedidos depositados no Brasil, que reivindiquem alguma prioridade sobre um design parcial,
tera seu escopo de protecdo inicial ampliado ou reduzido, ou sera penalizada com a perda

dessa prioridade, a depender da situagdo, como sera visto mais adiante.
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2 A LEGISLACAO DE PROTECAO AO DESENHO INDUSTRIAL EM OUTROS
PAISES

A partir da implantagdo da LPI, que retirava o desenho industrial do mesmo guarda-
chuva de protecdo que englobava as patentes, transformando-o em um registro e facilitando os
critérios e requisitos para sua protecdo, o numero de depdsitos desse tipo no Brasil vinha
sofrendo aumentos graduais até 2013, quando atingiu o seu pico de pouco mais de 6.800
depositos. Atualmente, apoés uma leve queda, esse nimero se encontra estacionado em torno
dos 6.000 pedidos ao ano, apresentando um percentual um pouco maior para os pedidos
depositados por residentes (cerca de 60% do total), conforme se verifica pelas informagdes

apresentadas na Figura 20.

Depasitos de Desenhos Industriais
Série Historica
| Ultimos 5 anos @ Total de Depdsitos

15 anos anteriores o Depositos de Residentes 6.889
(intervalos de 3 anos)
5.990
5.209
4.354
2.958 : : : ;57 4.419
3.829 -
3.465 '
2.138
1999 2002 2005 2008 201 2014 2015 2016 2017 201¢

Figura 20 — Depositos de desenhos industriais no Brasil — 1999-2018.
Fonte: INPI, Relatorio de Atividades 2018, p. 11.

Periodicamente, o INPI publica estatisticas de indicadores de propriedade industrial,
disponibilizadas em seu proprio site*, elaborado a partir de um banco de dados proprio, o
BADEPI (Base de Dados Estatisticos sobre Propriedade Industrial). Baseado nesses dados,
podem ser obtidas as informag¢des mostradas na Tabela 1, que revelam a quantidade de
depositos nacionais e a dos maiores depositantes internacionais de pedidos de registro de

desenho industrial efetuados nos ultimos dez anos:

% hitp://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas.
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Tabela 1 — Evolucdo dos depdsitos de desenho industrial, por pais, no Brasil — 2009-2018.

= Ano

Pais 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 Total
Brasil 3711 4138 4419 3826 3818 3693 3288 3400 3532 3447 37272
Estados Unidos 521 619 853 1163 850 1093 1073 862 939 767 8740
Japso 187 202 357 243 241 238 226 287 256 196 2433
Alemanha 103 176 251 292 328 300 245 316 186 126 2323
Franca 97 129 122 150 130 140 184 192 224 311 1679
Repuiblica da Coréia (Sul) 37 115 98 8 472 167 174 105 103 39 1396
Holanda 98 174 192 150 158 134 110 142 131 70 1359
Suica 54 60 108 150 131 120 117 102 81 86 1009
Italia 94 97 72 101 113 101 110 100 82 62 932
Suécia 59 52 46 8 149 95 59 186 104 47 883
Reino Unido 30 54 58 52 70 102 138 69 85 54 712

Fonte: Tabela elaborada pelo autor, baseada em: INPI, Assessoria de Assuntos Economicos, BADEPI v4.0.
Disponivel em: http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas. Acesso em: 28 jan. 2020.

Embora a tabela apresente os Estados Unidos, Japao e Alemanha como os trés maiores
paises de origem de depositos internacionais nesse periodo, esse mesmo posicionamento nao €
verificado quando fazemos referéncia aos pedidos internacionais depositados reivindicando
algum tipo de prioridade. A partir de uma busca no Sistema Integrado da Propriedade
Industrial (SINPI), uma ferramenta de uso interno do INPI, dentro do mesmo periodo, mas
buscando pela origem da prioridade, ou seja, do pedido inicial que servira de base para efetuar
os depdsitos posteriores nos demais paises-membros da CUP, sdo encontradas as informagdes
mostradas na Tabela 2.

Tabela 2 — Depdsitos de desenho industrial no Brasil, por origem da prioridade - 2009-2018.

Origem da prioridade Total
Estados Unidos 7.830
Unido Europeia 5.799

Japdo 1.907
Republica da Coreia (Sul) 1.352
China 655

Fonte: Tabela elaborada pelo autor, baseada em dados fornecidos pelo SINPL

Uma vez que o objetivo deste trabalho ¢ verificar as discordancias entre o permitido
pelas legislacdes internacionais e brasileira, no tocante a apresentagdo das figuras nos pedidos
de registro de desenho industrial que reivindicam alguma prioridade, passa-se a descrever
quais os requisitos e condi¢des ditados por cada uma dessas legislagdes especificas, limitando
essa andlise aos trés maiores escritorios de propriedade industrial para os quais as prioridades
sdo as mais reivindicadas quando do depoésito de pedidos de registro de desenho industrial no
Brasil, a saber: Estados Unidos (USPTO - United States of Patent and Trademark Olffice),
Instituto da Propriedade Intelectual da Unido Europeia (EUIPO - European Union Intellectual
Property Office) e Japao (JPO - Japan Patent Office).
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2.1 ESTADOS UNIDOS — USPTO
Em abril de 1790, os Estados Unidos da América (EUA) promulgam o que seria sua
primeira lei de propriedade industrial, o Patent Act - An act to promote the progress of usefull

Arts”’, onde estipulava-se que se:

(...) he, she, or they, hath or have invented or discovered any useful art,
manufacture, engine, machine, or device, or any improvement therein not before
known or used, and praying that a patent may be granted therefor (...), if they shall
deem the invention or discovery sufficiently useful and important, (...) and
describing the said invention or discovery, clearly, truly and fully, and thereupon
granting to such petitioner or petitioners, his, her or their heirs, administrators or
assigns for any term not exceeding fourteen years, the sole and exclusive right and
liberty of making, constructing, using and vending to others to be used, the said
invention or discovery (...).** (USA, 1790, p. 1).

Poucos anos depois, em 1793, um novo Patent Act chega para substituir este primeiro,
com defini¢des mais claras a respeito do que poderia ser protegido por tal Ato, ou seja, “any
new and useful art, machine, manufacture or composition of matter, or any new and useful
improvement on any art, machine, manufacture or composition of matter”’** (USA, 1793). E

definindo com maior precisdo as condi¢cdes necessarias para que tal direito fosse concedido:

(...) a written description of his invention, and of the manner of using, or process of

compounding the same, in such full, clear and exact terms, as to distinguish the
same from all other things before known, and to enable any person skilled in the art
or science, of which it is a branch, or with which it is most nearly connected, to
make, compound, and use the same. And in the case of any machine, he shall fully
explain the principle, and the several modes in which he has contemplated the
application of that principle or character, by which it may be distinguished from
other inventions; and he shall accompany the whole with drawings and written
references, where the nature of the case admits of drawings, or with specimens of
the ingredients, and of the composition of matter (...).** (USA, 1793, p.1).

Ja se pode encontrar ai alguns dos principios que regem atualmente o moderno sistema
patentario: a novidade, a atividade inventiva e a suficiéncia descritiva. Apesar disso, 0s
direitos de exploragdo eram concedidos exclusivamente para os cidaddos norte-americanos,
situacdo mantida até a alteracdo seguinte no Ato, em 1800, que permitiu que estrangeiros

residentes nos EUA por pelo menos dois anos pudessem obter uma patente e apresentava, pela

¥ Em tradugdo livre: Lei de Patentes — Uma lei para promover o progresso das Artes uteis.

% Em tradugdo livre: “(...) ele, ela, ou eles, inventaram ou descobriram qualquer arte, manufatura, motor, méquina ou

dispositivo ttil, ou qualquer melhoria nela nunca antes conhecida ou usada, e rezando para que uma patente possa ser
concedida (. ..), se considerarem a invencdo ou descoberta suficientemente util e importante, (...) e descrever a referida
invencdo ou descoberta, de forma clara, verdadeira e plena e, assim, conceder a tais peticiondrio ou peticiondrios, seus
herdeiros, administradores ou cessiondrios, por qualquer periodo que ndo exceda quatorze anos, o tnico e exclusivo direito e
liberdade de fazer, construir, usar e vender a terceiros para uso, a referida invengdo ou descoberta (...)”.

®  Em tradugdo livre: “qualquer arte, maquina, fabricagio ou composicio de matéria nova e 1itil, ou qualquer melhoria nova

e util em qualquer arte, maquina, fabricagdo ou composicdo de matéria”.

% Em tradugio livre: “(...) uma descrigdo escrita de sua invengdo, e da maneira de usar, ou processo de compor a mesma,
em termos completos, claros e exatos, para distinguir a mesma de todas as outras coisas antes conhecidas e permitir qualquer
pessoa versada na arte ou ciéncia, da qual seja um ramo ou com a qual esteja quase conectada, fazer, compor e usar o mesmo.
E, no caso de qualquer maquina, ele deve explicar completamente o principio e os varios modos em que contemplou a
aplicacdo desse principio ou carater, pelo qual ela pode ser distinguida de outras invengdes; e ele deve acompanhar o todo
com desenhos e referéncias escritas, onde a natureza do caso admita desenhos ou com amostras dos ingredientes e da
composigdo da matéria (...)".
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primeira vez, a possibilidade de ressarcimento em caso de infracdo com relacdo ao objeto da
patente. Em 1832, nova mudanga permitiria a concessdo do privilégio para todos os
estrangeiros que declarassem a intencdo de se tornarem cidaddos americanos (LADAS &
PERRY, 2014).

A primeira grande mudanga no sistema americano surge em 1836, apds reclamacdes
acerca da concessdo de patentes que ndo cumpriam com o requisito da novidade. E criado o
Patent Office, para onde toda solicitagdo deveria ser encaminhada para que fosse examinada
sob esse critério, antes de sua concessdo (LADAS & PERRY, 2014). Como consequéncia,
passou a ser exigido do requerente para “specify and point out the part, improvement, or
combination, which he claims as his own invention or discovery”*' (USA, 1836), o que pode
ser encarado como o precursor das reivindicacdes dos atuais documentos de patente.

O Ato também possibilitava uma extensdo de sete anos para além do tempo de
protecdo, no caso de o titular ndo ter obtido um retorno financeiro compativel com seu
investimento (USA, 1836) e acabou com a barreira da nacionalidade para os postulantes ao
privilégio, embora ainda mantendo uma certa discriminacdo com relagdo a residentes e
estrangeiros ao cobrar taxas diferenciadas para o deposito e tramitagdo do pedido (LADAS &
PERRY, 2014).

Em 1839, houve a inclusdo de um periodo de graca para uma divulgagdo anterior ndo
prejudicial a novidade do objeto do pedido realizada pelo depositante (de dois anos anteriores
ao deposito) (LADAS & PERRY, 2014).

Em 1842, tem-se a inclusdo na legislacdo da possibilidade de concessdo de patentes

para:

(...) any person or persons who (...) may have invented or produced any new and
original design for a manufacture (...), or any new and original design for the
printing (...), or any new and original impression or ornament, or to be placed on
any article of manufacture (...), or any new and useful pattern, or print, or picture to
be (...) fixed on, any article of manufacture, or any new and original shape or
configuration of any article of manufacture not known or used by others before (...)
and who shall desire to obtain an exclusive property or right therein to make, use
and sell, and vend the same, or copies of the same, to others, by them to be made,
used and sold, may make application in writing (...) expressing such desire (...) and
the duration of said patent shall be seven years.** (USA, 1842, p. 1-3)

4 Em tradugdo livre: “particularmente especificar e apontar a parte, melhoria ou combinagéo, que ele reivindica como sua

propria invengdo ou descoberta”.

“  Em tradugdo livre: “(...) qualquer pessoa ou pessoas que (...) possam ter inventado ou produzido qualquer design novo e

original para uma manufatura (...) ou qualquer design novo e original para impressdo (...) ou qualquer impressdo ou
ornamento novo e original, ou para ser colocado em qualquer artigo de manufatura (...), ou qualquer padrdo novo e util, ou
impressdo ou imagem para ser (...) fixado em qualquer artigo de manufatura, ou qualquer forma ou configuracdo nova e
original de qualquer artigo de manufatura ndo conhecido ou usado por outras pessoas antes (...) e que desejem obter uma
propriedade exclusiva ou dela fazer, usar, vender e negociar a mesma, ou copias da mesma, a outras pessoas, que por elas
sejam fabricadas, usadas e vendidas, pode fazer uma solicitagdo por escrito (...) expressando esse desejo (...) e a duragdo
dessa patente sera de sete anos”.
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Em 9 de novembro desse mesmo ano ¢ emitida a primeira patente de design norte-
americana, de titularidade do novaiorquino George Bruce (Anexo F). Curiosamente, esta
patente, que reivindicava uma nova fonte tipografica, ndo possui desenhos (QUINN, 2008).
Todo o objeto da patente ¢ descrito textualmente, assim como a justificativa do criador para

que ela fosse concedida:

I do not pretend that I am the first who have cast the Types called Script, nor the
first who have cast them of the size called Double Small Pica, nor to originality in
the outlines of any of the types for which I now ask a patent, nor do I wish to prevent
other founders from cutting and casting similar and better articles. But these Types
are different from all others in their size, proportions, details and impressive effects,
combining peculiarities by which they are distinguishable from all others, and these
as a whole I claim to be mine...** (QUINN, 2008).

E, mais tarde, a revisao de 1861 do Ato permitiria, ao titular da patente de design,
optar por um periodo de trés anos e meio, sete ou 14 anos de protecdo (LADAS & PERRY,
2014).

As patentes de design foram a solugdo encontrada pelos EUA para abarcar as
necessidades dos objetos elaborados com o fim essencial de ornamentar, uma vez que tais
criagdes ndo estavam totalmente contempladas por meio do direito autoral ou das patentes de
modelos de utilidade, que se referiam apenas as caracteristicas funcionais do objeto. Neste
sentido, as patentes de design possuem uma maior flexibilidade, pois englobam as
caracteristicas ornamentais do objeto, sem descuidar de certo grau de funcionalidade que o
mesmo deve possuir. Apenas se o objeto tiver suas formas ditadas essencialmente por
questdes funcionais ¢ que este ¢ retirado da protecdo por patentes de design e enquadrado
como um modelo de utilidade (DIAMOND, 2015).

Tal caracteristica pode ser explicada a partir das origens desse tipo de protecao:

In the mid-19th century, cast-iron stove manufacturers complained to Congress that
because they had no legal protection for their designs, competitors were ruinously
copying their designs. Recent advancements in molding techniques had enabled
manufacturers to add decorative elements to their cast-iron stoves which resulted in
greater sales of their products. According to the manufacturers, the competitors’
copies were limiting the "salable value" of their products. Henry Ellsworth, the
Commissioner of Patents at the time, urged Congress to enact the 1842 Patent Act
to create design rights and provide the financial incentives necessary for increasing
manufacturer design output and quality. Utility patent protection is based on a
similar incentive rationale, suggesting one reason for placing industrial design
protection under a patent regime*. (DIAMOND, 2013, p. 7-8).

“  Em tradugdo livre: “Ndo pretendo ser o primeiro a lancar os Tipos chamados Script, nem o primeiro a langé-los do
tamanho chamado Double Small Pica, nem obter a originalidade nas formas de qualquer um dos tipos pelos quais agora
solicito uma patente, nem desejo impedir que outros fundadores utilizem e fundem objetos semelhantes e melhores. Mas
esses tipos sdo diferentes de todos os outros em tamanho, proporcdes, detalhes e efeitos impressionantes, combinando
peculiaridades pelas quais sdo distinguiveis de todos os outros, e, como um todo, pretendo que seja meu...”.

“ Em tradugdo livre: “Em meados do século XIX, os fabricantes de fogdes de ferro fundido reclamaram ao Congresso que,
por ndo terem protecdo legal para seus designs, os concorrentes estavam copiando seus designs de maneira ruinosa. Os
recentes avangos nas técnicas de moldagem permitiram aos fabricantes adicionar elementos decorativos aos seus fogoes de
ferro fundido, o que resultou em maiores vendas de seus produtos. Segundo os fabricantes, as copias dos concorrentes
estavam limitando o ‘valor vendavel’ de seus produtos. Henry Ellsworth, o Comissario de Patentes da época, instou o
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Finalmente, em 1870, todas essas alteracdes no Ato original foram compiladas em um
unico documento, promulgado em 8 de julho, que definia, em sua Se¢do 71, os critérios e

requisitos necessarios para o requerimento e concessdo de uma patente de design:

That any person who (...) has invented or produced any new and original design for
a manufacture, bust, statue, alto-relievo, or bas-relief; any new and original design
for the printing of wool[l]en, silk, cotton, or other fabrics, any new and original
impression, ornament, pattern, print or picture, to be printed, painted, cast or
otherwise placed on or worked into any article of manufacture; or any new, useful,
and original shape or configuration of any article of manufacture, the same not
having been known or used by others before his invention or production thereof, or
patented or described in any printed publication, may (...) had the same as in cases
of inventions or discoveries, obtain a patent therefor.”® (USA, 1870, p. 18).

Em 1887, os EUA aderem a CUP passando a adotar, com isso, um prazo, inicialmente
de seis meses, para que nacionais ou residentes de qualquer pais signatario da Convencao
possam reivindicar seu direito a prioridade com relacdo a um pedido de design anteriormente
depositado (LADAS & PERRY, 2014). Em 1902, surge a mais importante mudanga na
legislacdo norte-americana, com relagdo as patentes de desenho industrial: “(f)rom that time
on, ‘any new, original, and ornamental design for an article of manufacture’ has been
eligible for design patent protection”*® (SCHICKL, 2013, p. 18).

Viérias outras revisdes ao longo do tempo inseriram mudangas como a reducdo de dois
para um ano no periodo de graga, ocorrida em 1940, e a inclusdo na legislacao do critério de
“first to invent” (primeiro a inventar), promovida em 1946. Todavia, apenas em 1952 ¢ que
foi promulgada a base da legislacdo patentaria norte-americana que se conhece hoje (LADAS
& PERRY, 2014).

Embora continue sendo alterada constantemente por forga, principalmente, de
jurisprudéncias surgidas na Suprema Corte norte-americana, o escopo geral de protecao
permanece inalterado. Deve-se destacar as necessarias alteragdes efetuadas quando da época
da adesdo dos EUA ao TRIPS, que impunha critérios minimos a serem implementados pelos
paises membros, o que fez com que o pais alterasse o periodo minimo de prote¢do para as

patentes e acabasse com a discrepancia entre os pedidos depositados nos EUA e os

Congresso a promulgar a Lei de Patentes de 1842 para criar direitos de design e fornecer os incentivos financeiros
necessarios para aumentar a producéo e a qualidade do projeto do fabricante. A protecdo de patentes de modelo de utilidade é
baseada em uma légica de incentivo semelhante, sugerindo uma razdo para colocar a protecao de desenho industrial sob um
regime de patentes”.

4 Em tradugdo livre: “Que qualquer pessoa que (...) tenha inventado ou produzido qualquer design novo e original para
uma manufatura, busto, estatua, alto-relevo ou baixo-relevo; qualquer design novo e original para a impressdo de 13 em seda,
algoddo ou outros tecidos; qualquer impressdo, ornamento, padrao, impressao ou gravura nova e original, a ser impressa,
pintada, moldada ou de outro modo colocada ou trabalhada em qualquer artigo de fabricagdo; ou qualquer forma ou
configuracdo nova, 1itil e original de qualquer artigo de fabricagcdo, o mesmo nio sendo conhecido ou utilizado por terceiros
antes de sua invencdo ou produgdo, ou patenteado ou descrito em qualquer publicagdo impressa, pode (...) ter o mesmo que
em casos de invengdes ou descobertas, obter uma patente”.

“ Em tradugdo livre: “(a) partir de entdo, ‘qualquer design novo, original e ornamental de um artigo de fabricacio’ é
elegivel para protecdo por patente de design”.
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depositados nos demais paises. Passava-se a conceder 20 anos de protecdo a partir da data do
primeiro pedido (em vez dos 17 anos a contar da concessdo), possibilitando a prorrogacao
desse prazo como forma de compensagao por atrasos na concessio da patente e a alteragdo do
critério vigente até entdo para o do “first inventor to file” (primeiro inventor a depositar), em
2013 (LADAS & PERRY, 2014).

Se concedida, uma patente garante a seu titular “the right to exclude others from
making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or

importing the invention into the United States™’

(USPTO, 2015).

pelo tempo definido para sua protegdo

Este direito de exclusdo conferido por uma patente de design é de cunho gestaltista®®,
uma vez que engloba ndo s6 a aparéncia geral de um determinado objeto, mas abarca também
os demais objetos similares que possam ter sido desenvolvidos com base neste primeiro:
“(d)esign patent infringement is defined to include designs which ‘an ordinary observer’
familiar with the prior art designs, would be deceived into purchasing thinking it is the same

as the patented design™” (DIAMOND, 2015, p. 32).

2.1.1 O conceito de desenho industrial

Para que seja patenteavel, “a design must be ‘created for the purpose of ornamenting’
the article in which it is embodied™. (USPTO, 2018, p. 20).

A atual versdo da legislagdo americana de patentes foi revista em 31 de agosto de 2017
e publicada em janeiro do ano seguinte. Dividida em quatro partes, 37 capitulos e 376 secgoes,
o US Patent Act corresponde ao titulo 35 do United States Code (Codigo dos Estados Unidos)
e possui um capitulo dedicado as patentes de design, com apenas 3 se¢des, que definem o que
sdo, o direito a reivindicagdo de prioridade (com previsdo legal para pedidos depositados
antes e depois do sistema “first inventor to file”) e o tempo de concessdo, a saber:

Chapter 16 — Designs (...)

171 Patents for designs. (a) IN GENERAL. - Whoever invents any new, original, and
ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent therefor,
subject to the conditions and requirements of this title. (...)

¥ Em tradugdo livre: “o direito de excluir outros de fazer, usar, oferecer para venda ou vender a invencio nos Estados

Unidos ou importar a invencdo nos Estados Unidos”.

% «A teoria da Gestalt enfatiza que o todo de qualquer coisa é maior que suas partes. Ou seja, os atributos do todo ndo sdo

dedutiveis da analise das partes isoladamente” (em traducao livre). Fonte: <https:/www.britannica.com/science/Gestalt-
psychology>. Acesso em: 28 jan. 2020.

“  Em tradugdo livre: “(a) violagdo de uma patente de design é definida de forma a incluir aqueles designs que ‘um
observador comum’, familiarizado com os designs no estado da técnica, seria enganado ao comprar um objeto que acredita
ser 0 mesmo que o do design patenteado™.

*  Em tradugdo livre: “um design deve ser ‘criado com a finalidade de ornamentar’ o artigo no qual esta incorporado”.
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172 Right of priority. - The right of priority (...) shall be six months in the case
of designs. (...)

173 Term of design patent. - Patents for designs shall be granted for the term of 15
years from the date of grant.” (USA, 2018, p. 49).

O USPTO disponibiliza em seu site o seu MPEP - Manual of Patent Examining
Procedure (Manual de Procedimentos para o Exame de Patentes), onde detalha a legislagdo e
os conceitos relativos a esse tipo de protecdo, os requisitos necessarios para a preparagdo e
solicitacdo de um pedido, e os procedimentos e critérios a serem adotados pelos examinadores
na andlise técnica do pedido e em sua decisdo de concessdo ou recusa de tal solicitagdo.
Englobando todos os aspectos procedimentais com relagdo ao exame do pedido, o site
disponibiliza, ainda, todos os manuais publicados desde 1948. Em sua versdo atual, revista em
janeiro de 2018, possui 29 capitulos, um deles tratando exclusivamente das patentes de
design.

O Manual comega por apresentar a defini¢do de design, para os propdsitos dessa
legislacdo: “the subject matter which is claimed is the design embodied in or applied to an
article of manufacture (or portion thereof) and not the article itself”>* (USPTO, 2018, p. 2),
ou seja, as caracteristicas ornamentais aplicadas a um objeto, ou a uma parte desse objeto,
incluindo ai sua configuragdo externa (total ou parcial). Ao se solicitar a protecdo para um
objeto (ou parte do mesmo), tal protecdo ndo recai sobre o objeto per se, mas as
caracteristicas ornamentais e/ou de forma aplicadas a esse objeto (ou parte dele) em
especifico. “The design for an article consists of the visual characteristics embodied in or

applied to an article”” (USPTO, 2018, p. 2). Dito de outra maneira:

Under U.S. design patent practice, the design must be “for an article” rather than
“of an article”, and it is therefore not possible to receive a design patent for a
generalized scheme of design.

(...) the fact that the design must be “for an article” rather than “of an article”

means that protection can be limited to specific novel features of the article and
other parts of the article’s design may be disclaimed. (...)*. (RICHARDS, 2014).

Tal definicdo vai de encontro ao disposto na legislacdo brasileira, que define que o
desenho industrial ¢ a forma plastica de um objeto, ndo possibilitando, a0 menos na

interpretagdo que se faz hoje da letra da lei, a prote¢do para apenas uma determinada parte do

' Em tradugdo livre: “Capitulo 16 — Designs (...) 171 Patentes para designs. (a) EM GERAL. - Quem inventar qualquer
design novo, original e ornamental para um artigo de fabricacdo pode obter uma patente para ele, sujeito as condi¢Ges e
requisitos deste titulo. (...) 172 Direito de prioridade. - O direito de prioridade (...) é de seis meses no caso de designs. (...)
173 Duragdo da patente de design. - As patentes de design serdo validas pelo prazo de 15 anos a partir da data da concessao”.

2 Em tradugdo livre: “o objeto reivindicado é o design incorporado ou aplicado a um artigo de fabricagdo (ou parte dele) e

nao o proprio artigo”

% Em tradugdo livre: “O design de um artigo consiste nas caracteristicas visuais incorporadas ou aplicadas a um artigo”.

% Em tradugdo livre: “Segundo a pratica de patentes de design dos EUA, o design deve ser ‘para um artigo’ em vez de ‘de
um artigo’ e, portanto, ndo é possivel receber uma patente de design para um esquema generalizado de design. (...) o fato de
que o design deve ser ‘para um artigo’ em vez de ‘de um artigo’ significa que a protecao pode ser limitada a novas
caracteristicas especificas do artigo e outras partes do design do artigo podem ser renunciadas. (...)”.
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objeto, excegdo feita aquelas partes que podem ser separadas do conjunto. Porém, nesses
casos, ainda ¢ necessario que se requeira a prote¢do, para cada uma dessas partes, de forma
independente das demais.

Como uma conclusdo do exposto, pode-se dizer que o objeto de um pedido de patente
de design, de acordo com a legislacdo norte-americana, pode englobar a forma caracteristica
de um determinado objeto (ou parte dele) ou a ornamentagdo aplicada a um objeto (ou a uma
parte do objeto), ou ambos, que, nesse caso, seriam indissociaveis: “(d)esign is inseparable
from the article to which it is applied and cannot exist alone merely as a scheme of surface
ornamentation (...)”> (USPTO, 2018, p. 2).

Assim, embora isso ndo seja explicitado pela legislagdo norte-americana, talvez seja
correto afirmar que qualquer manifestagdo artistica que ndo tenha sido criada com o objetivo
claro de tornar-se uma caracteristica ornamental de um determinado objeto, mesmo que
desempenhando alguma funcdo especifica, ou obras artisticas per se, ndo estdo sujeitas a
protecdo por patente de design, sendo necessario que se socorram de outras formas de

protecdo, como o copyright.

2.1.2 Diretrizes para a apresentacio do pedido de desenho industrial

De acordo com o manual de procedimentos do USPTO, “(i)n design patent
applications, ornamentality, novelty, nonobviousness enablement and definiteness are
necessary prerequisites to the grant of a patent”™ (USPTO, 2018, p. 13). A novidade pode ser
expressa através da forma do objeto ou da configuracdo ornamental aplicada ao mesmo e ¢
validada a partir de uma busca por formas iguais ou similares incluidas numa mesma classe de
objetos. A afericdo da novidade inclui ainda buscas por pedidos de patentes em campos
similares aos de aplicacdo do objeto, catdlogos e revistas especializadas, além de bancos de
dados estrangeiros (USPTO, 2018).

Ornamentalidade, para os propodsitos desta lei, pode ser definida como algo “‘created
for the purpose of ornamenting’ and cannot be the result or ‘merely a by-product’ of
functional or mechanical considerations”’ (USPTO, 2018, p. 18), e deve ser resultado de um

ato consciente do inventor, com o unico proposito de ornamentar o objeto por ele criado

% Em tradugdo livre: “(0) design é inseparavel do artigo ao qual é aplicado e ndo pode existir isolado, apenas como um
padrdo de ornamentagdo da superficie (...)".

% Em tradugdo livre: “(n)os pedidos de patente de design, ornamentalidade, novidade, ndo-obviedade e defini¢do de uso sdo
pré-requisitos necessarios para a concessdo de uma patente”.

* Em tradugdo livre: ““criado para fins de ornamentagdo’ e ndo pode ser o resultado ou ‘meramente um subproduto’ de
consideragdes funcionais ou mecanicas”.
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(USPTO, 2018). Assim, para que seja patenteavel, o objeto deve ser “primordialmente

ornamental’;

In determining whether a design is primarily functional or primarily ornamental the
claimed design is viewed in its entirety, for the ultimate question is not the
functional or decorative aspect of each separate feature, but the overall appearance
of the article, in determining whether the claimed design is dictated by the
utilitarian purpose of the article.® (USPTO, 2018, p. 18).

Todo objeto, por mais ornamental que seja, cumpre também com uma fungdo, ou seja,
ele foi criado para servir para alguma coisa ou desempenhar alguma tarefa. A nocao de quanto
um objeto ¢ ou ndo ornamental ndo se da através de questdes quantitativas, baseado no quanto
de ornamentalidade um objeto possui, mas deve-se levar em conta qual a contribui¢do da
ornamentalidade no design do objeto em sua totalidade. Uma patente de design norte-
americana ndo protege a func¢ao ou o uso de um determinado objeto, mas apenas sua forma e/
ou caracteristicas ornamentais. De qualquer modo, para um mesmo objeto, ¢ facultado mais

de uma forma de prote¢do, como também previsto pela legislacdo brasileira:

In general terms, a “utility patent” protects the way an article is used and works
(...), while a “design patent” protects the way an article looks (...). Both design and
utility patents may be obtained on an article if invention resides both in its utility
and ornamental appearance.”® (USPTO, 2018, p. 2).

No entanto, “a distinction exists between the functionality of an article or features
thereof and the functionality of the particular design of such article or features thereof that
perform a function”® (USPTO, 2018, p. 19). Nio se pode supor que nio haja ornamentalidade
em um objeto apenas porque este parece ter sido desenvolvido para cumprir com uma
determinada funcao.

Um terceiro requisito para a patenteabilidade de um objeto por patente de design ¢ a
ndo-obviedade, ou seja, o objeto ndo pode ser um resultante dbvio, para um técnico no
assunto, daquilo ja existente no estado da técnica. Este conceito foi herdado dos

procedimentos aplicados para a concessao das patentes de invencao, onde:

A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the
claimed invention is not identically disclosed (...), if the differences between the
claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole
would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a

% Em tradugio livre: “Ao determinar se um design é primariamente funcional ou primariamente ornamental, o design

reivindicado é visualizado em sua totalidade, pois a questdo final ndo é o aspecto funcional ou decorativo de cada elemento
separado, mas a aparéncia geral do artigo, para determinar se o design reivindicado é ditado pelo objetivo utilitario do
artigo”.

% Em tradugdo livre: “Em termos gerais, uma ‘patente de utilidade’ protege a maneira como um artigo é usado e funciona
(-..), enquanto uma ‘patente de design’ protege a aparéncia de um artigo (...). As patentes de design e de utilidade podem ser
obtidas para um artigo se a invengao residir tanto na sua utilidade quanto na aparéncia ornamental”.

% Em traducgdo livre: “existe uma distingdo entre a funcionalidade de um artigo ou caracteristicas do mesmo e a

funcionalidade do design especifico desse artigo ou caracteristicas do mesmo que desempenham uma fungdo”.
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person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains.®'
(USPTO, 2018, p. 34).

Ou ainda:

In the design patent context, the ultimate inquiry (...) is whether the claimed design
would have been obvious to a designer of ordinary skill who designs articles of the
type involved. More specifically, the inquiry is whether one of ordinary skill would
have combined teachings of the prior art to create the same overall visual
appearance as the claimed design. The focus in the obviousness inquiry in the
design context is on visual appearances rather than design concepts. For design
patents, the question of obviousness is determined by whether the overall
appearance of the design is suggested by the art; not whether individual features
may have been suggested by the prior art or whether a modification was “obvious
from a utility standpoint”. However, simply replacing one well known geometrical
form with another, which does not modify any other features of the design, may be
found obvious. For there to be an obviousness rejection of a design, there must first

be a basic design reference in the prior art; “something in existence, the design

characteristics of which are basically the same as the claimed design” .

(RICHARDS, 2014).

Essa ndo-obviedade, tal qual definida pela legislagdo norte-americana, seria
comparavel a nocao de originalidade como requisito para a concessdo do direito em desenho
industrial, disposta na legislagdo brasileira.

Um pedido de patente de design deve apresentar os dados relativos ao pedido
(depositante[s], inventor[es], prioridade [se houver], titulo do pedido), uma breve descri¢cao
das caracteristicas do objeto do pedido (onde pode constar o nome do[s] autor[es]), uma unica
reivindicagdo e desenhos ou fotografias. O titulo deverd identificar o objeto do pedido e,
quanto mais especifico e descritivo, mais corretamente classificado o objeto estard e a busca
por anterioridades serd efetuada com maior precisdo, dentro de um universo mais reduzido e
preciso. Caso o objeto do pedido compreenda diversas fungdes ou partes independentes, um
titulo mais amplo podera ser usado, utilizando-se de termos como combinagdo, conjunto, etc;
a descri¢do do mesmo pode ser feita de modo breve e conciso, uma vez que sdao os desenhos
que deverdo representd-lo clara e suficientemente (USPTO, 2018).

A reivindicagdo do pedido deverda ser redigida de modo formal e, geralmente,

padronizado: “The ornamental design for (the article which embodies the design or to which

' Em tradugdo livre: “Uma patente para uma invengdo reivindicada ndo pode ser obtida, apesar de a invengdo reivindicada

ndo ter sido identicamente divulgada (...), se as diferencas entre a invencéo reivindicada e a técnica anterior forem tais que a
invencéo reivindicada como um todo teria sido 6bvia antes da data efetiva de depésito da invengdo reivindicada a uma pessoa
versada na técnica a qual a invencgao reivindicada pertence”.

% Em tradugdo livre: “No contexto da patente de design, a Gltima pergunta (...) é se o design reivindicado teria sido 6bvio

para um designer de habilidade comum que cria artigos do mesmo tipo. Mais especificamente, a investigacdo é se alguém
com habilidade comum combinaria elementos do estado da técnica para criar a mesma aparéncia visual geral que o design
reivindicado. O foco na investigacdo da obviedade no contexto do design esta nas aparéncias visuais, e ndo nos conceitos de
design. Para patentes de design, a questdo da obviedade é determinada se a aparéncia geral do design é sugerida pelo estado
da arte; ndo se caracteristicas individuais podem ter sido sugeridas pelo estado da técnica ou se uma modificagdo foi ‘6bvia
do ponto de vista da utilidade’. No entanto, a simples substituicio de uma forma geométrica conhecida por outra, que ndo
modifica nenhum outro recurso do design, pode ser considerada 6bvia. Para que haja uma rejeigdo 6bvia de um design, deve
primeiro haver uma referéncia basica do design no estado da arte; ‘algo existente, cujas caracteristicas de design sdo

39

basicamente as mesmas que o design reivindicado’”.
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it is applied) as shown™* (USPTO, 2018, p. 7). O que esta sendo reivindicado num pedido de
patente de design, ou aquilo para o qual estd sendo reivindicada a protecdo, deve encontrar
eco na representacdo fornecida através dos desenhos, como mostrado (“as shown™), com
especificagdes proprias para cada tipo de situagdo, traduzidas nas formas permitidas para a

representacao do objeto e da matéria reivindicada:

Full lines in the drawing show the claimed design. Broken lines are used for
numerous purposes. Undersome circumstances, broken lines are used to illustrate
the claimed design (i.e., stitching and foldlines). Broken lines are not permitted for
the purpose of identifying portions of the claimed design which are immaterial or
unimportant. (...) (there are “no portions of a design which are ‘immaterial’ or ‘not
important’. A design is a unitary thing and all of its portions are material in that
they contribute to the appearance which constitutes the design™).** (USPO, 2018,
p.7-8).

A adocgdo desse tipo de representagdo para definir o escopo de protecdo do objeto de
um pedido de patente de design ndo foi simples, tendo sido baseada em uma decisao judicial,
como costuma ser a maioria das decisdes adotadas pelo USPTO na conducdo de seus
procedimentos. A questdo teve inicio a partir do depdsito do pedido norte-americano 611,034,
de 8 de setembro de 1975, inicialmente negado pelos examinadores do escritdrio, o que
acabou gerando a agdo conhecida como “In re Zahn”, proposta pelo depositante da patente a
Patent and Trademark Office Board of Appeals (Camara de Recursos do Escritorio de
Patentes e Marcas Registradas)®.

No pedido em questdo, ¢ apresentada uma broca para perfuragdo. Os desenhos
mostram o objeto do pedido, com a base da broca em linhas cheias e a sua por¢ao perfurante

em linhas tracejadas (Figura 21).

% Em tradugdo livre: “O design ornamental para (o artigo que incorpora o design ou ao qual ¢ aplicado) como mostrado”.

% Em tradugdo livre: “Linhas continuas no desenho mostram o design reivindicado. Linhas tracejadas sdo usadas para
diversos fins. Em circunstancias adversas, linhas tracejadas sdo usadas para ilustrar o design reivindicado (isto é, pontos de
costura e dobras). Linhas tracejadas ndo sdo permitidas com a finalidade de identificar partes do design reivindicadas que sdo
irrelevantes ou sem importancia. (...) (ndo ha ‘partes de um design que sejam ‘imateriais’ ou ‘ndo importantes’. Um design é
uma coisa unitaria e todas as suas partes sdo materiais, pois contribuem para a aparéncia que constitui o design’)”.

%  Uma visdo geral acerca da agdo e seus desdobramentos, pode ser vista em: <https:/casetext.com/case/application-of-

zahn>.
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Figura 21 — Objetos reivindicados no pedido de patente de design US611,034
Fonte: USPTO.

O depositante alegava que “(?)he phantom representation of the cutting portion of a
drill bit is made in the drawings merely for the purpose of illustrating the environment in
which this invention is used. The structure shown in broken lines is not part of the design
sought to be patented”®® (OLIN CORPORATION, 1975). Tal alega¢do ndo foi aceita pelo
examinador, que afirmava que a parte reivindicada, por ndo compreender um objeto em sua
totalidade, ndo se enquadrava na defini¢do legal de objetos passiveis de protecao pelo desenho
industrial (DU MONT; JANIS, 2013).

Ao ser apreciado pela Corte, o juiz do caso, Rich, apresentou uma nova interpretagdo

para o referido dispositivo legal, contrariando a opinido do examinador:

(...) the critical point was that the statute authorized the protection of designs ‘‘for”
articles of manufacture, it was not limited to designs “of” articles of manufacture.
While the latter formulation might hint at a requirement for including the article in
the design claim, the former, according to Judge Rich, supported the view that the
claimed design need not be for a design for an entire article. “While the design must
be embodied in some article, the statute is not limited to designs for complete
articles, or ‘discrete’ articles, and certainly not to articles separately sold,” Judge
Rich opined (...).*” (DU MONT; JANIS, 2013, p. 115-116).

Posteriormente, em nova apreciagdo do caso, dois novos juizes, Baldwin e Watson,

agregaram um novo posicionamento:

% Em tradugdo livre: “(a) representa¢do fantasma da porgdo de corte de uma broca é mostrada nos desenhos apenas com o
objetivo de ilustrar o ambiente em que esta invengdo é usada. A estrutura mostrada nas linhas tracejadas néo faz parte do
design que se pretende patentear”.

% Em tradugdo livre: “(...) o ponto critico era que o estatuto autorizava a protecdo de designs ‘para’ artigos de manufatura;
ndo se limitando a designs ‘de’ artigos de manufatura. Embora a dltima formulacdo possa sugerir um requisito para a inclusdo
do artigo na reivindicagdo do design, o primeiro, de acordo com o juiz Rich, apoiou a visdo de que o design reivindicado ndo
precisa ser um design de um artigo inteiro. ‘Embora o design deva ser incorporado em algum artigo, o estatuto ndo se limita
ao design de artigos completos, ou artigos ‘discretos’, e certamente ndo a artigos vendidos separadamente’, opinou o juiz
Rich (...)”.
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They would have permitted a design to be embodied in less than all of an article of
manufacture, but they would have required the disclosure (in solid lines) of
sufficient detail to allow the observer to perceive the overall visual impression of the
article. Otherwise, Judge Baldwin asserted, designers could secure design patents
that effectively claimed “abstract designs.”.*® (DU MONT; JANIS, 2013, p. 116).

O caso “In re Zahn” terminou por servir de jusrisprudéncia para que o USPTO
passasse a permitir a adogdo da representagcdo de linhas cheias e tracejadas, na apresentacao
das figuras, com o intuito de definir o escopo de protecdo reivindicado, embora isso ndo tenha
sido explicitamente inserido na legislagdo patentaria do pais, sendo os examinadores
instruidos a rejeitar, em determinadas situacdes, pedidos que ndo apresentem um escopo de

prote¢do bem definido:

The MPEP specifies that in order to satisfy eligibility requirements, “the design
must be shown as applied to or embodied in an article of manufacture.” That
language does not answer the question in any specific case as to what exactly must
be “shown,” and the USPTO’s own regulations have shifted on the matter.

Until 1997, Rule 152, dealing with permissible drawings in design patent matters,
formerly specified that the design must be represented by a drawing, including a
sufficient number of views “to constitute a complete disclosure of the appearance of
the article.” Currently, the regulation states (more correctly in our view) that the
drawings must include a sufficient number of views ‘“to constitute a complete
disclosure of the appearance of the design”. (DU MONT; JANIS, 2013, p. 117-
118).

A patente de design que originou o caso “In re Zahn”, acabou por ser concedida em 11
de novembro de 1980. Ao ser aceito, a alternancia dessa forma de representacdo, criando
varias configuragdes a partir de um objeto em comum, permite que o titular do registro possa
ampliar o seu escopo de protecdo, ao combinar distintas regides de reivindicacdo e renlincia
do escopo de protecdo em um mesmo objeto, de modo que obtenha uma ampla protegao,
principalmente nas situagdes em que o registro venha a ser questionado judicialmente por

parte de terceiros:

The use of broken lines in a design patent to create multiple embodiments (and to
therefore broaden the scope of protection) can be of critical importance when
enforcing a design patent because infringement can be claimed for any embodiment
of the design. By having multiple embodiments with different combinations of solid
and broken lines, allows a patent owner to “pick and choose” embodiments that
claim common elements with an infringer’s product, but conveniently disclaim any
differing elements. Thus, an infringer who may not infringe certain embodiments of
the design may nevertheless be found to infringe a particular embodiment of the

% Em tradugdo livre: “Eles teriam permitido que um design fosse incorporado em menos que todo um artigo de manufatura,

mas teriam exigido a divulgacdo (em linhas sélidas) de detalhes suficientes para permitir que o observador percebesse a
impressdo visual geral do artigo. Caso contrério, afirmou o juiz Baldwin, os designers poderiam receber patentes de design

que efetivamente reivindicassem ° designs abstratos’.

% Em tradugio livre: “O MPEP especifica que, para atender aos requisitos de elegibilidade, ‘o design deve ser mostrado

conforme aplicado ou incorporado em um artigo de manufatura’. Isso ndo responde a pergunta em nenhum caso especifico
sobre o que exatamente deve ser ‘mostrado’ e os proprios regulamentos do USPTO mudaram com relagdo ao assunto. Até
1997, a Regra 152, que tratava de designs permitidos em matéria de patente de design, especificava anteriormente que o
design deveria ser representado por um desenho, incluindo um ntimero suficiente de vistas ‘para constituir uma divulgagdo
completa da aparéncia do artigo’. Atualmente, a regulamentacdo afirma (mais corretamente, em nossa visdo) que os designs
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devem incluir um nimero suficiente de vistas ‘para constituir uma divulgacdo completa da aparéncia do design’.
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design, and therefore be found guilty of infringing the entire design patent.”
(RICHARDS, 2014).

Os desenhos ou fotografias de um pedido de patente de design devem representar clara
e suficientemente o objeto reivindicado, com um niimero suficiente de vistas ortogonais que
permitam uma perfeita identificacdo de todos os detalhes do mesmo. De modo similar, vistas
desnecessarias, que ndo acrescentam nenhuma informag¢ao adicional ou ornamental ao objeto,
podem ser descartadas. Perspectivas ndo sdo obrigatdrias, mas desejadas, e, no caso de sua
apresentacao, se esta representar completamente o objeto, a necessidade das vistas ortogonais
pode ser dispensada (USPTO, s.d.). A Figura 22 mostra um objeto sendo representado por
todas as suas vistas ortogonais (frontal, superior, inferior, lateral direita, lateral esquerda e

posterior).

Fig-4

Fig. & Fig- 2

Figura 22 — Representagdo de um objeto por meio de suas vistas ortogonais.
Fonte: Design Patent Application Guide.

Vistas em corte do objeto (Figura 23) podem ser mostradas, desde que com o objetivo

de indicar ou aclarar algum aspecto do mesmo que ndo tenha sido revelado na apresentagdo

" Em tradugdo livre: “O uso de linhas tracejadas em uma patente de design para criar vdarias configuracdes (e, portanto,
ampliar o escopo de protecdo) pode ser de importancia critica ao fazer uso de uma patente de design, pois pode ser
reivindicada uma infracdo para qualquer configuracdo do design. Por ter vérias configuragdes com diferentes combinagdes de
linhas sélidas e tracejadas, isso permite ao proprietario da patente ‘pincar e escolher’ configuracdes que reivindicam
elementos comuns com o produto de um infrator, mas nega convenientemente quaisquer elementos diferentes. Assim, um
infrator que pode ndo infringir certas configuracdes do design pode, no entanto, ser considerado infrator de uma configuragdo
especifica do design e, portanto, ser considerado culpado de violar toda a patente de design”.
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das demais figuras ou se houver algum detalhe interno do objeto que ndo seja essencialmente

funcional e incorpore alguma caracteristica ornamental (USPTO, s.d.).

Figura 23 — Vista em corte de um objeto, revelando detalhes internos.
Fonte: Design Patent Application Guide.

Objetos uniformes e com dimensdes muito grandes podem ser representados com
linhas de interrup¢do (Figura 24), desde que uma das figuras mostre o objeto na integra, com
seu comprimento total. Porém, se o objeto for representado com linhas de interrup¢do em
todas as figuras, o escopo de prote¢do recaira somente sobre as partes mostradas. A descri¢ao
deve trazer a informacdo de que qualquer parte do objeto compreendido entre as linhas de

interrupcao ndo € englobada pelas reivindicagdes (USPTO, s.d.).

Figura 24 — Objeto representado com linhas de interrupgao.
Fonte: Design Patent Application Guide.

De modo geral, como ja foi dito, com relagdo aos desenhos de uma patente de design
norte-americana, as partes do objeto para a qual se reivindicam prote¢do sdo ilustradas em
linhas cheias e as partes do mesmo que ficardo de fora do escopo de prote¢do, em linhas
tracejadas (Figura 25). Nesses casos, o objetivo das linhas tracejadas nos desenhos deve vir
explicitado na descricdio do pedido, indicando o motivo para sua utilizacdo e o que
representam (partes do objeto nao reivindicadas, demonstragdo da aplicacdo do objeto em um

determinado ambiente ou produto, etc.) (USPTO, s.d.).
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S ;. =
Figura 25 — Exemplo do uso de linhas cheias e tracejadas para indicar o escopo de protecao.
Fonte: Design Patent Application Guide.

Os desenhos devem, ainda, ser apresentados com superficies hachuradas ou
sombreadas, de modo a simular e mostrar claramente o aspecto tridimensional do objeto

(Figura 26) (USPTO, s.d.).

Figura 26 — Exemplo da apresentacdo de superficies para simular tridimensionalidade.
Fonte: Design Patent Application Guide.

As hachuras também devem ser utilizadas para distinguir entre as areas vazadas (ou

transparentes) e solidas do objeto (Figura 27) (USPTO, s.d.).

Figura 27 — Exemplo da representacdo da transparéncia de um objeto.
Fonte: Design Patent Application Guide.
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A prote¢dao sobre um conjunto de objetos ou um objeto composto por varias partes
pode ser solicitada, desde que estes compartilhem caracteristicas comuns entre si. O titulo do
pedido deve indicar que a protegdo esta sendo solicitada para o conjunto e a descrigdo do
mesmo deve deixar claro que a reivindicagdo recaird sobre a aparéncia do conjunto dos
objetos representados. Se o objeto for representado por uma vista explodida, mostrando suas
partes separadamente, o conjunto deve ser indicado através do simbolo “}” (Figura 28). Caso
a representacdo se d€ pelas tradicionais linhas cheias e tracejadas para indicar os objetos da

protecao, o uso do simbolo ndo ¢ necessario (USPTO, s.d.).

Figura 28 — Objeto composto: representag@o do conjunto (esq.) e vista explodida (dir.).
Fonte: Design Patent Application Guide.

Desenhos e fotografias ndo podem ser combinados em um Unico pedido; caso opte-se
por representar o objeto por meio de fotografias, as mesmas devem limitar-se a mostrar
unicamente o objeto do pedido e devem ser apresentadas em preto e branco, assim como 0s
desenhos. Desenhos e fotografias em cores podem ser aceitos, desde que peticionados a parte,
acompanhados de uma explicagdo de porque sdo necessarios. Tanto no caso de desenhos
quanto no de fotografias, caso as cores nao facam parte do escopo de protecao, tal informagao
deve ser apresentada: “The color shown on the claimed design forms no part thereof”’'. Caso
contrario, a cor serd considerada parte integrante e indissocidvel do objeto e de seu escopo de
protecao (USPTO, s.d.).

Em relagdo aos padrdes de superficie bidimensionais, uma vez que a legislagdo norte-
americana considera que os mesmos devem ser indissocidveis do objeto aos quais sdo
aplicados e ndo podem subsistir isoladamente, para que sejam registraveis os desenhos devem
representa-los incorporados a um objeto especifico, como um artigo de vestudrio ou de

decoragdo, por exemplo (Figura 29) (USPTO, s.d.).

"t Em tradugdo livre: “A cor mostrada no design reivindicado ndo faz parte dele”.
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Figura 29 — Padrdo de superficie aplicada a um objeto.
Fonte: Design Patent Application Guide.

fcones gerados por computador, bem como telas de interfaces graficas ou outro painel
de exibi¢do qualquer, podem ser considerados como imagens bidimensionais de
ornamenta¢do de uma superficie e, portanto, passiveis de protecdo por patentes de design,
desde que incorporados a um objeto (Figura 30). O objeto ao qual o padrao esta incorporado

ndo estara incluido no escopo de protecdo (USPTO, 2018).

Figura 30 — icone aplicado a um telefone celular.
Fonte: https://ladas.com/wp-content/uploads/2014/05/U.S.-Design-Patent-D702726.jpg

De forma similar, interfaces e icones animados também podem ser objetos de registro
por patentes de design. A animacdo deve ser representada por uma série de figuras estaticas
simulando a mudanca entre elas, cada uma representando e significando um padrdo de
superficie distinto, ndo sendo considerada, para efeitos de matéria reivindicada, qualquer
configuragdo diferente que possa ter decorrido no intervalo entre as figuras. Ademais, ¢
necessario que seja incluida uma descricao acerca da natureza animada do padrdo, deixando

claro que o escopo de protecdo limita-se ao revelado pelas figuras apresentadas (USPTO,

2018).
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Por fim, as fontes tipograficas sempre foram tradicionalmente registraveis pelo USPTO
por tratarem-se de objetos tridimensionais, uma vez que eram produzidas a partir da
construcdo e utilizacao de blocos fisicos (tipos); assim, mesmo que as modernas fontes sejam
geradas por computador, ndo necessitando mais de um substrato fisico que as suporte, o
Escritorio continua considerando-as como passiveis de registro por desenho industrial
(USPTO, 2018).

Por defini¢do, o USPTO determina que seja apresentado apenas um objeto por pedido,
uma vez que uma patente de design s6 pode ter uma tUnica reivindicagdo, mas podem ser
aceitas multiplas variagdes desse objeto, em um numero maximo ndo especificado pela
legislacdo, quando todos envolvam um mesmo “conceito inventivo™: “(t)wo designs involve a
single inventive concept when the two designs are patentably indistinct (...)”* (USPTO,
2018, p. 53). Tal conceito seria similar ao de caracteristicas distintivas preponderantes, como
disposto na legislacdo brasileira.

O conceito de “obviedade” devera ser utilizado para se determinar se dois ou mais
objetos podem conviver em um mesmo pedido: se os objetos possuem, em sua totalidade, a
mesma aparéncia e se as diferencas entre eles sdo 6bvias para um técnico no assunto (USPTO,
2018).

Com relagdo a apresentacao dos pedidos, se estes ndo estiverem adequados ao disposto
no manual de procedimentos, mas a matéria seja patentedvel e esteja revelada nos desenhos
inicialmente depositados, o USPTO pode formular uma exigéncia, acompanhada de uma
copia do “Guide to filing a Design Patent application”” (Guia para depositar um pedido de
design) e sugerir que o requerente contrate um advogado ou um agente da propriedade

industrial registrado para auxilid-lo na corre¢ao do pedido:

As the value of a design patent is largely dependent upon the skillful preparation of
the drawings and specification, applicant might consider it desirable to employ the
services of a registered patent attorney or agent. The U.S. Patent and Trademark
Office cannot aid in the selection of an attorney or agent.” (USPTO, 2018, p. 15).

Embora informe que ndo pode indicar nenhum em especial, o Escritorio disponibiliza
em seu sife uma ferramenta de busca de agentes habilitados”, que pode ser consultada por

qualquer interessado.

7 Em tradugdo livre: “(d)ois designs envolvem um tinico conceito inventivo quando os dois designs sdo patentemente

indistintos (...)”

7 Disponivel em: <https://www.uspto.gov/patents-getting-started/patent-basics/types-patent-applications/design-patent-

application-guide>. Acesso em: 8 set. 2017.

7 Em tradugdo livre: “Como o valor de uma patente de design depende em grande parte da preparagdo habil dos desenhos e

especificacdes, o requerente pode considerar desejavel empregar os servicos de um advogado ou agente de patentes
registrado. O Escritério de Marcas e Patentes dos EUA ndo pode ajudar na selecdo de um advogado ou agente”.

> Disponivel em: <https://oedci.uspto.gov/OEDCI/>. Acesso em: 10 out. 2018.
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2.1.3 O que nao é protegido como desenho industrial

Um pedido ¢ rejeitado se estiver incluido em pelo menos uma de duas situagdes: ou o
objeto ndo possui caracteristicas ornamentais, baseado em sua descri¢do e nos desenhos
apresentados; ou este ndo estara visivel durante seu uso, o que implica que a ornamentalidade
ndo ¢ um fator decisivo em seu projeto (USPTO, 2018).

O critério com relacdo a falta de ornamentalidade (“lack of ornamentality”) deriva da
exigéncia expressa na lei norte-americana: “(z)o be patentable, a design must be ‘created for
the purpose of ornamenting’ the article in which it is embodied”’® (USPTO, 2018, p. 20). Ao
depositar um pedido, o solicitante deve informar ao Escritério quais os aspectos ornamentais
do objeto e identificar aqueles que atendem a essa exigéncia, além de fazé-los constar na
reivindicagdo do pedido (USPTO, 2018).

Da mesma forma, se um objeto reivindicado nao for visivel durante seu uso normal, a
ornamentalidade aplicada ao mesmo, caso haja, ndo cumpre com uma funcio decisiva com
relacdo a sua preferéncia em detrimento de outros objetos similares. Para que seja concedida
uma patente de design para um objeto nessas condi¢des, € necessario que o depositante
apresente documentagdo que comprove que a ornamentalidade aplicada ao objeto cumpre com
um papel importante como fator de compra em algum momento de sua trajetdria comercial,
como, por exemplo, anincios ou catdlogos que demonstrem que a aparéncia do produto
possui caracteristicas ornamentais que atuam de forma decisiva para a sua escolha e que
devam ir além de sua utilidade técnica (USPTO, 2018).

Embora tal critério de decisdo ndo se encontre explicito na legislagdo brasileira,
também ¢ uma pratica, por parte da divisdo técnica do INPI, ndo conceder registros de
desenho industrial para objetos que ndo permanegam visiveis durante o seu uso.

Por fim, um objeto, para ser patentedvel, deve ser original e, portanto, ndo sdo
registraveis objetos que simulam pessoas ou outros objetos ja existentes. Também ndo sdo
aceitos pedidos que possam ser considerados ofensivos a qualquer raga, religido, sexo, etnia

ou nacionalidade (USPTO, 2018).

2.2 O DEPOSITO COMUNITARIO DA UNIAO EUROPEIA — EUIPO
As discussdes sobre a protecdo do desenho industrial na Unido Europeia (UE) tiveram
seu inicio dificultado pelas distintas caracteristicas das particulares legislagdes dos seus

paises-membros:

* Em tradugdo livre: “(p)ara ser patenteavel, um design deve ser ‘criado com a finalidade de ornamentar’ o artigo no qual

esta incorporado”.
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Lo que entonces era la Comunidad Economica Europea de solo seis Estados estudio
por primera vez la armonizacion de la legislacion sobre dibujos y modelos en 1959,
vy en un informe del grupo de trabajo correspondiente se llego a la conclusion de
que cualquier intento de armonizacion seria initil.”” (STONE, 2013).

Apesar disso, as negociagdes prosseguiram, no intuito de se buscar um sistema comum
para o registro de desenhos industriais, objetivando “establecer unas condiciones de igualdad
entre todos los Estados miembros de la Union, en apoyo del objetivo de un mercado unico
europeo, mediante la armonizacion de las normas nacionales de derecho material sobre
dibujos y modelos registrados™” (STONE, 2013).

Fundado em 1994, com sede em Alicante, Espanha, e conhecido como Instituto de
Harmonizagdo do Mercado Interno (OHIM — Office for Harmonization in the Internal
Market) até 23 de marco de 2016, o Instituto da Propriedade Intelectual da Unido Europeia
(EUIPO, em sua sigla em inglés) ¢ o 6rgdo da Unido Europeia responsavel pelo registro
comunitario de marcas e desenhos industriais dos paises-membros. E responsavel, também,
por harmonizar as distintas legislacdes dos paises-membros da Unido Europeia. Abriga ainda
o Observatério Europeu das Infragdes aos Direitos de Propriedade Intelectual (European
Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights), responsavel por agdes contra
pirataria e contrafagdo de direitos (EUIPO, s.d. b).

Os primeiros pedidos de desenhos industriais comunitarios depositados junto a antiga
OHIM foram efetuados no inicio de 2003 (STONE, 2013). Em uma busca pela base de dados
do escritorio, o registro de desenho industrial mais antigo encontrado ¢ o de uma calculadora
eletronica, de titularidade da empresa japonesa Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio
Computer Co., Ltd.), depositado em 01/04/2003 e registrado na mesma data (Anexo G).

A Uniao Europeia oferece duas modalidades de prote¢do para os desenhos ou modelos
industriais: o desenho ou modelo da Unido Europeia registrado (DMUER) e o desenho ou
modelo da Unido Europeia ndo registrado (DMUENR). Independente da opg¢ao escolhida, os
titulares de ambos contam com prote¢do contra fabricagdo ou incorporagdo das caracteristicas
ornamentais do objeto em algum outro produto, e venda, comercializagdo, importagdo e
exportacdo no mercado de produto que incorpore tais caracteristicas, sem seu consentimento.
O interessado conta ainda com um periodo de graca de 12 meses, a partir da primeira

divulgacdo de seu produto, para poder registra-lo (EUIPO, s.d. a).

7 Em tradugdo livre: “O que era entdo a Comunidade Econdmica Europeia de apenas seis Estados, estudou pela primeira

vez a harmonizacdo da legislagdo sobre desenhos e modelos em 1959 e, em um relatério do grupo de trabalho
correspondente, concluiu-se que qualquer tentativa de harmonizacdo seria intitil”.

®  Em tradugdo livre: “estabelecer condi¢des de igualdade entre todos os Estados-Membros da Unido, em apoio ao objetivo
de um mercado dnico europeu, mediante a harmonizacdo das normas nacionais do direito material sobre desenhos e modelos
registrados”.
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A principal diferenga entre as duas formas de prote¢do reside no tempo de duracao das
mesmas: o desenho ou modelo ndo registrado possui uma protecdo de apenas trés anos a
contar da data em que ele foi tornado publico na UE e, ap0ds esse periodo, a protecdo ndo pode
ser prorrogada; ja o desenho ou modelo registrado possui protecdo de cinco anos a partir da
data de seu deposito, renovaveis por iguais periodos, até um total de 25 anos. Outra diferenca
entre os dois € que, enquanto o desenho ou modelo industrial registrado protege contra objetos
semelhantes, a prote¢do do ndo registrado recai apenas sobre cOpias idénticas e intencionais
do objeto, produzidas de ma-f¢ (EUIPO, s.d. a).

O DMUER ainda possui mais uma caracteristica propria: nessa modalidade de
registro, o objeto fica protegido em todos os paises da UE: “(0) DMUER ¢ uma questdo de
tudo ou nada: ou recebe protecdo em todos ou ndo lhe é concedida de todo” (EUIPO, s.d. a).
Isso deve ser levado em consideracdo na hora de optar por ele, pois poderd ndo ser
economicamente viavel naqueles casos em que a atividade comercial do produto fica restrita a
um ou alguns poucos paises. De qualquer forma, existem algumas vantagens em sua escolha,
tais como registros protegidos por um sistema juridico unico, facilidade no deposito do
pedido, possibilidade de se realizar multiplos pedidos (diversos desenhos ou modelos em um
unico pedido), além das vantagens financeiras de um pedido Unico se comparado a cada

pedido realizado isoladamente nos mercados de interesse (EUIPO, s.d. a).

2.2.1 O conceito de desenho industrial

Em 1998, é promulgada o que seria a primeira legislagdo transnacional a tratar da
protecdo legal de desenhos e modelos industriais comunitarios registrados no marco legal da
Unido Europeia, uma vez que considerava que “para o correcto funcionamento do mercado
interno ¢ necessario aproximar as legislacdes dos Estados-membros em matéria de protecgao
de desenhos ¢ modelos” (PARLAMENTO EUROPEU, 1998).

A Diretiva 98/71/CE considerava ainda que ndo haveria necessidade de se harmonizar
integralmente as distintas legislacdes relativas ao tema em vigor nos paises-membros,
“bastando que a aproximacao se limite as disposi¢des legislativas nacionais que afectam mais
directamente o funcionamento do mercado interno” (PARLAMENTO EUROPEU, 1998).
Deixava a estes a responsabilidade por estabelecer “as normas processuais relativas ao registo,
renovagdo e anulacdo dos direitos sobre desenhos e modelos, bem como as disposi¢des
relativas aos efeitos dessa anulagdo” (PARLAMENTO EUROPEU, 1998) e definia o que
seria ou ndo considerado como desenho ou modelo industrial, para efeitos de protecao legal, e

as condi¢des necessarias para dita protecao:
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Artigo 1°. Defini¢des
Para efeitos do disposto na presente directiva:

a) “Desenho ou modelo” designa a aparéncia da totalidade ou de uma parte de um
produto, resultante das caracteristicas, nomeadamente de linhas, contornos, cores,
forma, textura e/ou materiais do proprio produto e/ou da sua ornamentagao;

b) “Produto” designa qualquer artigo industrial ou de artesanato, incluindo, entre
outros, os componentes para montagem de um produto complexo, as embalagens, os
elementos de apresentagdo, os simbolos graficos e os caracteres tipograficos, mas
excluindo os programas de computador;

¢) “Produto complexo” designa qualquer produto composto por componentes
multiplos susceptiveis de serem dele retirados para o desmontar e nele recolocados
para o montar novamente. (PARLAMENTO EUROPEU, 1998).

As duas ultimas defini¢cdes trazidas pela Diretiva, de “produto” e de “produto
complexo” abordam de uma maneira particular e clara as possibilidades permitidas pela
legislacdo da Unido Europeia com relagdo ao depdsito de um registro de desenho ou modelo
industrial comunitario: tanto as partes independentes de um objeto (“produto”) quanto o
proprio objeto constituido por todas as suas partes constitutivas (“produto complexo”) sdo
passiveis de protecdo, de forma independente. Apesar de este expediente ser possibilitado por
diversas outras legislagdes (incluindo a brasileira), isso ndo fica tdo bem definido e
conceituado quanto na legislagao europeia.

Se concedido, um registro de desenho ou modelo industrial comunitario da UE confere

ao seu titular:

(...) o direito exclusivo de o utilizar e de proibir a sua utiliza¢do por terceiros, sem o
seu consentimento. Essa utilizacdo abrange, em especial, o fabrico, a oferta, a
colocacdo no mercado, a importacdo, a exportacdo ou a utilizagdo de um produto em
que esse desenho ou modelo foi incorporado, ou a que foi aplicado (...).
(PARLAMENTO EUROPEU, 1998).

Tais direitos, porém, ndo podem ser reivindicados naqueles casos em que o desenho
ou modelo for utilizado para fins privados, sem uso comercial, de forma experimental, ou
reproduzido com o intuito de ser utilizado como referéncia ou para fins didaticos
(PARLAMENTO EUROPEU, 1998).

Em sua ultima versdo consolidada da legislacdo, de 2002, o Conselho da Unido
Europeia manteve as premissas, condi¢des e requisitos para a solicitacdo e concessdo de um

pedido de desenho ou modelo industrial comunitario.

2.2.2 Diretrizes para a apresentacio do pedido de desenho industrial
Ao estabelecer as condi¢des para que o desenho ou modelo industrial sejam

protegidos pelo registro comunitario da Unido Europeia, a diretriz estabelece:
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Artigo 3°. Condigdes de proteccao

1. Os Estados-membros protegerdo desenhos e modelos mediante registo,
conferindo aos seus titulares direitos exclusivos nos termos da presente directiva.

2. Um desenho ou modelo sera protegido pelo registo na medida em que seja novo e
possua caracter singular.

3. Considera-se que o desenho ou modelo que se aplica ou esta incorporado num
produto que constitua um componente de um produto complexo ¢ novo e possui
caracter singular:

a) Se o componente, depois de incorporado no produto complexo, continuar visivel
durante a utilizagao normal deste ltimo; e

b) Na medida em que as proprias caracteristicas visiveis desse componente
preencham os requisitos de novidade e de caracter singular.

4. Para efeitos do disposto na alinea a) do n° 3, entende-se por “utilizagdo normal” a
utilizacdo pelo consumidor final, sem incluir as medidas de conservagdo,
manutencdo ou reparagdo. (PARLAMENTO EUROPEU, 1998).

E prossegue, definindo com mais propriedade os requisitos necessarios de novidade e

carater singular do objeto:

Artigo 4°. Novidade

Um desenho ou modelo serd considerado novo se nenhum desenho ou modelo
idéntico tiver sido divulgado ao publico antes da data do pedido de registo ou, se for
reivindicada uma prioridade, antes da data de prioridade.

Consideram-se idénticos os desenhos e modelos cujas caracteristicas especificas
difiram apenas em pormenores sem importancia.

Artigo 5°. Caracter singular

1. Considera-se que um desenho ou modelo possui caracter singular se a impressao
global que suscita no utilizador informado diferir da impressdo global suscitada
nesse utilizador por qualquer desenho ou modelo divulgado ao publico antes da data
do pedido de registo ou, se for reivindicada uma prioridade, antes da data de
prioridade.

2. Na apreciagdo do caracter singular, serd tomado em consideragdo o grau de
liberdade do criador na realizagdo do desenho ou modelo. (PARLAMENTO
EUROPEU, 1998).

Desta forma, podemos equiparar o conceito de carater singular da legislacdo europeia
com o de ndo-obviedade, encontrado na legislagdo norte-americana, € com a nog¢do de
originalidade apresentada pela legislacdo brasileira.

Um pedido comunitario da UE pode ser requerido diretamente através do EUIPO ou a
partir de algum escritério de propriedade industrial de qualquer um dos paises-membros, e
pode ser redigido em qualquer uma de suas linguas oficiais (inglés, francés, alemao, italiano
ou espanhol) (EUIPO, 2018).

O pedido deve apresentar uma requisicdo contendo informacgdes identificadoras do
depositante e seu representante legal (se houver) e uma representagdo do design que esta
sendo submetido, com a respectiva indicagdo do produto ao qual o0 mesmo serd incorporado

ou aplicado (no caso de padrdes bidimensionais). Opcionalmente, o pedido podera apresentar
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uma descricdo explicativa dos desenhos, a classificacdo de produtos no qual o objeto se
encaixa e uma cessdo de direitos dos autores em favor do depositante (THE COUNCIL OF
THE EUROPEAN UNION, 2002).

Este pode conter ainda multiplos objetos, desde que todos pertencam a mesma classe
de produtos, de acordo com a Classificagdo de Locarno, e goza do direito a reivindicacdo de
prioridade com relagdo a um pedido anterior, desde que depositado dentro de um prazo
maximo de seis meses a contar da data desse primeiro pedido (THE COUNCIL OF THE
EUROPEAN UNION, 2002).

Com relacdo a representacdo do objeto do pedido, que deve ser feita através de
desenhos, o EUIPO possui um manual de procedimentos de exame, intitulado Guidelines for
examination of registered community designs” (Procedimentos para o exame de desenhos
comunitérios registrados), que estipula que estes podem ser apresentados de forma grafica ou
através de fotografias, tanto em preto e branco quanto em cores. Devem possuir qualidade tal
que permita a visualizag¢do de todos os detalhes pertinentes ao objeto, que devera ser mostrado
em um fundo neutro (ndo necessariamente inexistente, mas que contraste com o objeto), que
permita uma perfeita visualizacdo do mesmo; sombras e reflexos sdo aceitaveis, desde que
ndo comprometam a visibilidade das caracteristicas do objeto (EUIPO, 2018). Isso pode ser

melhor visualizado na Figura 31.

P

Figura 31 — Exemplos aceitos (esq.) € ndo aceitos (dir.) na representagdo de um objeto.
Fonte: Guidelines for examination of registered community designs.

7 Disponivel em:  <https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_
practice/designs_practice_manual/WP_Designs_2018/examination_of_applications_for_registered_community_designs_en .
pdf>. Acesso em: 8 set. 2017.
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Os objetos a esquerda da figura, mostram, respectivamente, uma peca de roupa com
um fundo que, apesar de ndo ser inexistente, ¢ neutro o suficiente para que seja possivel
distinguir entre este e o objeto do pedido, e um meio de transporte cuja sombra mostrada em
sua representacao ndo interfere com a sua compreensdo. J4 com relagdo aos objetos mostrados
a direita, o fundo do primeiro, na mesma cor predominante do objeto, e o brilho visivel na
superficie espelhada do segundo, impedem que os detalhes dos mesmos sejam visualizados
adequadamente.

Plantas baixas e projetos arquitetonicos ou de interiores podem ser aceitos, desde que
incluidos na classe 19-08 da Classificagdo de Locarno (material impresso); cores per se (bem
como suas combinagdes) ndo podem ser objeto de registro, embora possam ser apresentadas
como um elemento de design de um produto; interfaces, icones e outros elementos visiveis de
softwares sdo passiveis de registro, ao contrario de elementos verbais ou letras e nimeros
isolados, por nao constituirem a aparéncia de um produto; musica pode ser passivel de
protecdo, desde que sob a forma de notagdo musical, requerida como padrdo ornamental
aplicado a um produto; uma fotografia pode ser requerida, por constituir a aparéncia de um
produto, desde que inserida na classificagdo adequada ao produto na qual a imagem sera
aplicada; produtos com a aparéncia de organismos vivos serdo recusados se nada nos
desenhos indicar que a forma do mesmo pode ser obtida através de produgdo industrial ou
artesanal, mas poderdo ser aceitos se a indicacdo do mesmo especificar tratar-se de um
produto artificial; material de ensino, como graficos, diagramas, tabelas, mapas, etc., podem
ser registrados na classe 19-07 de Locarno (materiais de ensino) (EUIPO, 21018).

A representacdo grafica exigida tem como objetivo apresentar as caracteristicas do
produto para o qual se esta reivindicando protecdo: “The graphic representation must be self-
contained in order to determine with clarity and precision the subject matter of the protection
(...). This rule is dictated by the requirement of legal certainty.”® (EUIPO, 2018). Para que tal
representacdo seja completa, o Escritdrio recomenda o uso das vistas ortogonais do produto
(frontal, posterior, laterais, superior e inferior), além de, pelo menos, uma perspectiva do
mesmo (Figura 32), em um méaximo de sete figuras, entre vistas ortogonais, segdes ou vistas
explodidas ou ampliadas. Caso esse numero seja excedido, o Escritdrio mantera as figuras

exigidas e dispensard as demais no momento da publicacao do registro (EUIPO, 2018).

% Em tradugdo livre: “A representacdo grafica deve ser independente, para determinar com clareza e precisdo o objeto da

protecdo (...). Estaregra é ditada pela exigéncia da seguranca juridica”.
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Figura 32 — Perspectivas e vistas ortogonais de um objeto.
Fonte: Guidelines for examination of registered community designs.

Caso o produto possua partes médveis ou removiveis, este pode ser representado de
diferentes maneiras, relativas as varias configuragdes assumidas (EUIPO, 2018). A Figura 33

mostra um telefone celular, representado em seus modos de uso “fechado” e “aberto”.

Figura 33 — Produto apresentado em sua forma “fechada” (esq.) e “aberta” (dir.).
Fonte: Guidelines for examination of registered community designs.

As diferentes variacdes nas configuragdes que um objeto pode assumir, em
determinadas situagdes podem dar origem a produtos diferentes cujas formas podem ser
protegidas (EUIPO, 2018). A Figura 34 mostra uma toalha que, quando desdobrada,
transforma-se num saco de dormir. Os diferentes estagios do objeto, entre as configuragdes

inicial e final, devem ser representados.

Figura 34— Varias configura¢des de um mesmo produto.
Fonte: Guidelines for examination of registered community designs.

Vistas explodidas, mostrando as diversas partes das quais um objeto ¢ composto,
devem vir acompanhadas de uma ilustracdo do produto completo e montado, e devem ser
representadas com todas as partes desmontadas e na ordem de montagem (Figura 35)

(EUIPO, 2018).
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Figura 35 — Vista explodida (dir.) de um produto (esq.), apresentando suas distintas partes.
Fonte: Guidelines for examination of registered community designs.

De modo similar, uma vista ampliada de parte do produto, demonstrada em uma figura
separada, pode ser apresentada, desde que a parte em destaque seja visivel em alguma outra

vista (Figura 36) (EUIPO, 2018).
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Figura 36 — Vista ampliada (dir.) de um detalhe do objeto (esq.).
Fonte: Guidelines for examination of registered community designs.

Ilustragdes de partes de um produto complexo podem ser apresentadas separadamente,
desde que estas sejam interconectaveis ¢ venham acompanhadas de uma figura do produto

montado (Figura 37) (EUIPO, 2018).

e, BN

Figura 37 — Produto montado (esq.), acompanhado de suas partes constitutivas.
Fonte: Guidelines for examination of registered community designs.

Vistas seccionais (ou em corte) de um produto podem ser apresentadas com o intuito
de revelar detalhes do mesmo ndo visiveis através das demais representacdes (Figura 38),
caso estas sejam necessarias para uma melhor compreensdo de sua configuragdo (EUIPO,

2018).
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Figura 38 — Vista em corte (dir.) de um produto (esq.), mostrando um detalhe relevante do mesmo.
Fonte: Guidelines for examination of registered community designs.

Da mesma forma, linhas de interrupcdo podem ser utilizadas para representar uma
dimensdo ndo definida do objeto, que seria irrelevante com relagdo a protecao reivindicada

(Figura 39) (EUIPO, 2018).

Figura 39 — Linhas de interrupc¢ao indicando uma altura indeterminada para o objeto.
Fonte: Guidelines for examination of registered community designs.

Icones ou interfaces animadas devem ser representados através de uma série de
instantdneos em diferentes momentos no tempo, cada qual com uma figura estatica, de forma
que possibilite uma clara compreensdo da sequéncia de movimentos reivindicada pela

animacao (Figura 40) (EUIPO, 2018).
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Figura 40 — Sequéncia de imagens representando um icone animado.
Fonte: Guidelines for examination of registered community designs.

Um conjunto de artigos (Figura 41) pode ser considerado como um produto, podendo
ter sua protecdo reivindicada por desenho industrial, se os objetos que compdem o dito
conjunto mantiverem entre si as mesmas caracteristicas estéticas e funcionais e se forem
comumente comercializados juntos, como um unico produto, como tabuleiros de jogos e suas

pecas, conjuntos de talheres, café ou jantar, etc (EUIPO 2018).
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Figura 41 — Tabuleiro e pecas de jogo de xadrez depositados como um conjunto de artigos.
Fonte: Guidelines for examination of registered community designs.

Deve ficar claro, entretanto, que a protecdo concedida recaira sobre a combinagdo
representada pelo conjunto, ndo para seus artigos separadamente. Opcionalmente, o conjunto
pode ser apresentado como um depdsito multiplo, com cada uma das pecas sendo apresentada
separadamente; neste caso, a protecdo se dard para cada uma das pegas depositadas, ndo para
o conjunto (EUIPO 2018).

Um conjunto de artigos ndo deve ser confundido com varia¢des configurativas de um
mesmo produto (Figura 42), onde cada produto representa um design em si mesmo; estes nao

podem conviver em um mesmo pedido, excecdo feita aos depositos multiplos (EUIPO 2018).

Figura 42 — Variagdes configurativas de um mesmo objeto.
Fonte: Guidelines for examination of registered community designs.

Independente do objeto do pedido, as figuras podem ser apresentadas em preto e
branco ou em cores, mas ndo ¢ permitido as duas formas de representacdo num mesmo
pedido, nem que o produto seja mostrado com cores diferentes nas distintas vistas: essa
inconsisténcia sugeriria que cada uma poderia representar uma varia¢ao distinta com relagao
ao produto (EUIPO 2018).

Como excegdo a regra, tal variagdo de cores pode ser apresentada e reivindicada desde

que o depositante demonstre que essa alteracdo ¢ uma caracteristica relevante do produto e se
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deve ao uso do produto ao longo do tempo (EUIPO, 2018). A Figura 43 mostra um objeto
cujas cores variam durante seu uso, o que permitiria que se reivindicasse tais cores, em

conjunto com as demais caracteristicas do objeto, como parte do escopo de protegao.

Figura 43 — Variagdes na cor de um objeto durante o uso.
Fonte: Guidelines for examination of registered community designs.

As figuras também nao podem apresentar elementos externos e irrelevantes ao produto
reivindicado, exceto quando ndo houver duvidas de que se tratam simplesmente de elementos
exemplificativos de uso e ndo estdo incluidos no escopo da protecdo (EUIPO, 2018). No
ultimo quadro mostrado na Figura 44, a mao do utilizador foi incluida na representacdo

apenas de forma a demonstrar o correto uso do objeto reivindicado.

Figura 44 — Demonstracao de uso de um objeto reivindicado (mostrado a dir.).
Fonte: Guidelines for examination of registered community designs.

A protecdo que recaira sobre um pedido de desenho ou modelo industrial comunitario
da UE, pode ser reivindicada para o produto como um todo ou para uma parte do mesmo. O
EUIPO, em seus Guidelines, oferece varias formas de representacdo visual para delimitar o
escopo de protecado reivindicada para um produto, € aquilo que estd ou ndo sendo reivindicado

deve ficar evidente na apresentacdo visual do produto:

* by excluding with broken lines, blurring or colour shading the features of the
design for which protection is not sought, or
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* by including the features of the design for which protection is sought within a
boundary, thus making it clear that no protection is sought for what falls outside the
boundary.®' (EUIPO, 2018, p. 38).

Como regra, sugere-se que os desenhos ou fotografias apresentem apenas a parte do
produto para o qual se reivindica prote¢do, embora ndo seja incomum que a reivindicacao
recaia apenas sobre parte do produto representado visualmente. Nestes casos, tal distingdo
entre o escopo de protecdo e o que ndo estard sujeito a reivindicagdo devera estar claramente
definido. Uma das formas de representagdo utilizada para isso ¢ o uso de linhas tracejadas
para excluir a parte do produto cuja protegdo nao esta sendo reivindicada (EUIPO, 2018). Na
Figura 45, o escopo de protecdo reivindicada para os objetos recaird apenas sobre as areas

mostradas em linhas cheias.

Figura 45 — Uso de linhas tracejadas para indicar a parte nao reivindicada de um objeto.
Fonte: Guidelines for examination of registered community designs.

Uma das razdes para se optar por esse tipo de representagdo € a possibilidade de poder

ilustrar o contexto ou o Ambito onde o objeto para o qual se requer protecdo esta inserido:

The inclusion of features in dotted lines tends to be for illustrative purposes. Dotted
lines may for instance indicate the context of the design by showing its intended
purpose or its scale. In this regard dotted lines can be limiting even if the features
depicted in dotted lines do not form part of the protected design themselves.®
(RIEGER-JANSEN; GRIST, 2015).

Ademais, de forma similar a pratica norte-americana, tal representacdo, aliado a
alternancia entre as partes reivindicadas e renunciadas de um mesmo objeto, gerando uma
série de variantes configurativas, tende a aumentar o escopo de protecdo requerido e afastar os

potenciais concorrentes dentro de um determinado segmento de mercado:

Increasingly, there is a trend for designers to file a series of registered designs
(usually by way of multiple applications) for a single central design, each with a
different feature or combination of non-essential features “dotted out”. The aim is
to create a thicket of registrations capable of catching third party designs which
copy the underlying central design concept but are perhaps missing one or more
less important features.* (RIEGER-JANSEN; GRIST, 2015).

8 Em tradugdo livre: “excluindo com linhas tracejadas, desfoque ou sombreamento de cores as caracteristicas do design

para os quais a protecdo ndo é solicitada; ou incluindo as caracteristicas do design para os quais a protecdo é buscada dentro
de um limite, deixando claro que nenhuma protecéo é procurada para o que esta fora do limite”.

% Em tradugdo livre: “A inclusdo de caracteristicas em linhas tracejadas tende a ser para fins ilustrativos. As linhas

tracejadas podem, por exemplo, indicar o contexto do projeto, mostrando sua finalidade ou escala. Nesse sentido, as linhas
tracejadas podem ser limitantes, mesmo que as caracteristicas representadas nas linhas tracejadas ndo fagam parte do design
protegido”.

®  Em tradugdo livre: “Cada vez mais, existe uma tendéncia dos designers possuirem uma série de designs registrados

(geralmente por meio de varios depdsitos) para um tinico design central, cada um com uma caracteristica diferente ou uma
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Porém, os mesmos autores que justificam essa pratica, alertam para o fato de que esse
tipo de estratégia, se utilizada sem controle, pode acabar gerando resultados inesperados ou

ineficazes:

It is all too easy to find registrations in which the vast majority of the design has
been disclaimed, with only a commonplace, non-essential or unimportant feature left
in. Such extreme cropping is likely to result in designs which are either invalid or
given such a narrow scope of protection as to be unenforceable against anything
other than an exact copy.* (RIEGER-JANSEN; GRIST, 2015).

Outra forma de representacdo permitida, para definir o que estd ou ndo sendo
reivindicado, ¢ mostrando-se a parte ndo reivindicada de maneira “desfocada” ou esmaecida

com relagdo ao restante do objeto, mostrado em linhas cheias (Figura 46) (EUIPO, 2018).

—— -

Figura 46 — Desfoque de parte do objeto para representar a area ndo reivindicada.
Fonte: Guidelines for examination of registered community designs.

Ou ainda valendo-se do recurso de sombreamento de cor para indicar sobre que parte
do produto recaird a protecao, através do contraste de cores assim obtido (EUIPO, 2018). Na
Figura 47, as partes dos objetos mostradas de forma indelével nas regides de cor (branca no
objeto a esquerda e azul no objeto a direita) ndo fazem parte do escopo de prote¢do

reivindicado, que recaird apenas na regido mostrada em destaque nas figuras.

Figura 47 — Contraste de cores indicando as partes reivindicadas de um objeto.
Fonte: Guidelines for examination of registered community designs.

combinagdo de caracteristicas ndo essenciais ‘tracejadas’. O objetivo é criar um emaranhado de registros capazes de capturar

designs de terceiros que copiam o conceito de design central subjacente, mas omitindo uma ou mais caracteristicas menos
importantes”.

% Em traducdo livre: “E muito facil encontrar registros nos quais a grande maioria do design foi renunciada, restando
apenas uma caracteristica comum, ndo essencial ou sem importancia. Isso, a extremo, provavelmente resultara em designs
invélidos ou em um escopo restrito de protecéo, que néo é aplicavel contra qualquer coisa que ndo seja uma cépia exata”.
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Outro recurso utilizado para definir o escopo de protegdo ¢ a indicagdo visual de linhas
delimitadoras na representacdo do produto, informando que a parte reivindicada é apenas
aquela contida dentro dos limites mostrado: toda a area fora desses limites sera considerada

como nao abrangida pela reivindicagdo solicitada (Figura 48) (EUIPO, 2018).

Figura 48 — Uso de linhas delimitadoras indicando corretamente o escopo de protecao.
Fonte: Guidelines for examination of registered community designs.

Devido a imprecisao dessa representagdo, o Escritorio sugere cautela na sua utilizacao,
uma vez que podera ser incluido mais do que a parte efetivamente reivindicada dentro dos
limites mostrados (EUIPO, 2018). Na Figura 49, partes dos objetos para as quais ndo sao
reivindicadas protecdo estdo inseridas na regido delimitada pelas elipses vermelhas, podendo

gerar confusdao no momento do exame.

Figura 49 — Uso incorreto de linhas delimitadoras para indicar o escopo de protecao.
Fonte: Guidelines for examination of registered community designs.

Quando o produto apresentado for resultante da repeticdo de um determinado padrdo
de superficie (uma imagem bidimensional), a representacdo do produto deverd mostrar o
padrdo completo e um pedaco indicativo da parte que se repete; caso essa repeticdo ndo seja
indicada, o examinador assumird que o padrdo se limita a parte representada (Figura 50). Se
forem apresentadas outras vistas mostrando o padrao aplicado a mais de um produto, com fins
ilustrativos, deve ser indicado, de alguma maneira, que a forma dos produtos ndo esta sendo

solicitada juntamente com o padrao (EUIPO, 2018).
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Figura 50 — Exemplo de um padrdo ornamental bidimensional.
Fonte: Guidelines for examination of registered community designs.

Se o pedido reivindicar protecdo sobre uma fonte tipografica, esta devera ser
representada por todas as letras do alfabeto, maitsculas e minusculas, e todos os algarismos,
além de um texto de cinco linhas, em corpo 16, produzido utilizando-se a fonte pleiteada
(EUIPO, 2018).

Finalmente, nenhum texto explicativo, palavras, nimeros ou simbolos podem ser
utilizados na representacdo do design reivindicado, exceto se fizerem parte do produto, como
simbolos graficos incorporados ao mesmo, onde sua apresentacdo poderd ser aceita. Se
utilizados e claramente percebidos como ndo sendo parte integrante do produto, o examinador

pode, utilizando-se de uma ferramenta especifica, exclui-los das figuras.

2.2.3 O que nao é protegido como desenho industrial
Com relagdo a matéria ndo protegivel como desenho ou modelo industrial, a Diretiva

europeia também ¢ clara ao definir que
Artigo 7°. (...)

1. As caracteristicas da aparéncia de um produto determinadas exclusivamente pela
sua fun¢do técnica nao sao protegidas pelo registo de desenhos e modelos.

2. Nao sdo protegidas pelo direito sobre desenhos e modelos as caracteristicas da
aparéncia de um produto que devam necessariamente ser reproduzidas na sua forma
e dimensoOes exactas para permitir que o produto a que o desenho ou modelo se
aplica ou em que ¢ incorporado seja ligado mecanicamente a outro produto, ou
colocado dentro, a volta ou contra esse outro produto, de modo a que ambos possam
desempenhar a sua fungao (...).

Artigo 8°. (...)

Os desenhos e modelos que forem contrarios @ ordem publica ou a moralidade
publica ndo sdo protegidos pelo direito sobre desenhos e modelos. (PARLAMENTO
EUROPEU, 1998).

Apesar do disposto no item 2 do Art. 7°, citado acima, parecer entrar em contradi¢cao

com a prerrogativa da possibilidade de protecdo para partes de um objeto, ou de um “produto
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complexo”, definido pelo Art. 1° dessa mesma Diretiva, este item faz referéncia a produtos
que sdo projetados baseados no conceito do que ficou caracterizado como objetos must-fit
(deve caber). Numa explicagdo simples, os objetos must-fit sdo aqueles cuja forma foi
projetada exclusivamente por questdes técnicas, para possibilitar seu encaixe em um produto
complexo do qual faz parte; esses objetos ndo estdo sujeitos a prote¢do por desenho industrial,
mesmo que sua forma ndo seja ditada exclusivamente por questdes técnicas ou funcionais.

Em contrapartida, os chamados objetos must-match (deve combinar), sdo aqueles
produzidos com a forma necessaria para restaurar um produto complexo de volta a sua
aparéncia original (pecas de reposi¢do). Estes ndo teriam sua forma ditada pela funcdo, mas
pela aparéncia, e deveriam ter direito a requerer sua prote¢do por desenho industrial, uma vez
que ndo ha nenhuma proibicdo expressa na legislagdo da UE. Tal possibilidade, porém,
acabou por se tornar a maior fonte de discordia dentre as disposi¢des propostas para a
Diretiva:

El principal punto de desacuerdo entre el Parlamento y el Consejo reside em la
llamada “clausula de reparacion” que introduce una limitacion a las facultades que
confiere la titularidad del diserio. Concretamente, implica que el uso del disernio de
parte de un producto complejo no constituirda infraccion si tiene por finalidad
reparar la aparencia original del producto complejo y se realiza bajo ciertas
condiciones.” (REIJA, 1997, p. 1013-1014).

Desta forma, os paises-membros contariam com um prazo de cinco anos, a contar da
entrada em vigor da Diretiva, para acordar o que fazer com relacdo as pegas de reposicdo
dentro da UE:

Artigo 18°. Revisdo

Trés anos apds a data de execucdo (...), a Comissdo apresentara uma analise das
consequéncias da presente directiva sobre a industria comunitaria, em especial para
os sectores industriais mais afectados, particularmente os fabricantes dos produtos
complexos e de componentes, para os consumidores, para a concorréncia e para o
funcionamento do mercado interno. Um ano depois, o mais tardar, a Comissdo
propora ao Parlamento Europeu e ao Conselho as alteracdes a presente directiva
necessarias para completar o mercado interno de componentes de produtos
complexos, bem como quaisquer outras alteracdes que considere necessarias, a luz
das consultas efectuadas as partes mais afectadas. (PARLAMENTO EUROPEU,
1998).

Todavia, como ndo se chegou a nenhum acordo a respeito do tema ao fim do prazo
estipulado, a op¢do adotada foi a de inserir na Diretiva um artigo que deixaria a cargo de cada
legislacdo local essa decisdao (REIJA, 1997):

Artigo 14°. Disposi¢ao transitoria

Enquanto ndo tiverem sido adoptadas alteragdes a presente directiva, (...) os
Estados-membros manterdo em vigor as respectivas disposi¢des juridicas existentes

& Em tradugdo livre: “O principal ponto de desacordo entre o Parlamento e o Conselho reside na chamada ‘clausula de

reparacdo’, que introduz uma limitacdo aos poderes conferidos pela propriedade do desenho ou modelo. Especificamente,
isso implica que o uso do design de parte de um produto complexo ndo constituird uma infracdo se se pretender reparar a
aparéncia original do produto complexo e for realizado sob certas condi¢oes”.
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em matéria de utilizagdo do desenho ou modelo de componentes utilizados com

vista a reparacdo dos produtos complexos por forma a restituir-lhes a aparéncia
original, e apenas introduzirdo alteragdes a essas disposigdes quando o objectivo das
mesmas for a liberalizagdo do mercado desses componentes. (PARLAMENTO
EUROPEU, 1998).

Até o momento, ndo houve consenso entre os paises-membros da UE com relacdo a
protegdo, fabricagio e comercializagio das pegas de reposi¢do® (M-D, 2016).

Ainda de acordo com a Diretiva Europeia, sdo motivos principais para a recusa de um
pedido ou a anulagdo posterior de um registro: se o objeto ndo estiver de acordo com o
definido em seu Art. 1° (que define o que ¢ desenho ou modelo industrial) ou ndo preencher
as condigdes ditadas pelos Arts. 3° a 8° (que estabelecem as condigdes necessarias para a
concessdo da prote¢do); se o requerente ou titular ndo tiver o direito de reivindicar prote¢do
sobre o objeto; e se este incorporar, de forma ndo autorizada, uma obra de terceiros protegida
por direito de autor em algum dos paises-membros. O pedido também serd recusado se for
contrario a ordem publica ou aos principios morais comumente estabelecidos, embora tais

conceitos possam variar entre os paises-membros (PARLAMENTO EUROPEU, 1998).

2.3 JAPAO-JPO

Em 1871, apos o fim da era Tokugawa (1603-1868), periodo marcado por forte
isolamento politico-econdmico do pais e rigido controle interno, o Japdo promulga sua
primeira lei de patentes, intitulada “Regulamentos Provisorios para o Monopolio”, cuja
aplicacdo foi suspensa logo no ano seguinte, uma vez que a populagdo japonesa ndo havia
compreendido muito bem como ela deveria ser colocada em pratica (JPO, s.d.). Apesar disso,
tornava-se cada vez mais evidente que uma legislagdo de patentes seria indispensavel para o

crescimento economico do pais:

En 1877 el inventor Tokimune Gaun presento una novedosa maquina para hilar
algodon denominada “Hiladora Gara”, esto en la primera exhibicion de la
industria nacional, en la cual gano el primer premio; no obstante, su invencion fue
plagiada, y como para la época no existia una legislacion que lo protegiera, Gaun
no recibio utilidades por su invencion y en consecuencia se empobrecio
drasticamente.”” (ARISTIZABAL, 2012, p. 143).

O Patent Monopoly Act (Lei de Monopolio de Patentes) foi finalmente promulgado no

ano 18 da Era Meiji (1885). Gradualmente, o sistema de prote¢do industrial do pais vai se

% Para uma discussdo mais aprofundada acerca desse assunto, notadamente com relagdo a indtistria automobilistica, a partir

de uma perspectiva da legislacdo brasileira, ver a Edi¢do Especial da Revista Eletronica do IBPI, “Sobre a questao das pegas
de reposicao must-match”, de janeiro de 2010, com artigos de Denis Borges Barbosa, Karin Grau-Kuntz e Newton Silveira.
Disponivel em: <https://ibpieuropa.org/book/revista-eletronica-do-ibpi-revel-especial-sobre-a-questao-das-pecas-de-
reposicao-must-match>. Acesso em: 16 nov. 2019.

¥ Em tradugdo livre: “Em 1877, o inventor Tokimune Gaun apresentou uma nova maquina para fiar algoddo chamada

‘Fiadora Gara’, na primeira exposicdo da industria nacional, na qual ganhou o primeiro prémio; no entanto, sua invencéo foi
plagiada e, como na época ndo havia legislacdo para protegé-lo, Gaun ndo recebeu lucros por sua invencdo e,
consequentemente, empobreceu drasticamente™.
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fortalecendo, com a criagdo da New Utility Model Law (Nova Lei de Modelo de Utilidade),
em 1905. E a partir da énfase no desenvolvimento de novos produtos ¢ da promulgagdo da
Patent Law (Lei de Patentes), no ano 10 da Era Taisho (1922), que criou-se a base do que ¢é
at¢ hoje o sistema de protecdo patentario japonés. Essa legislagdo terminou por ser
completamente revisada no ano 34 da Era Showa (1959) (JPO, s.d.).

O sistema legal de protecdo ao desenho industrial japonés comecou a surgir a partir de
um estatuto criado em 1888, no ano 21 da Era Meiji, intitulado Design Bylaws (Estatuto do
Design), com o primeiro desenho industrial do pais tendo sido requerido ja no ano seguinte,
compreendendo um padrdo de listras para tecidos, registrado em Ashikaga, pertencente a
prefeitura de Toshigi, por Yoshibei Sunaga (Anexo H).

Periodicamente, o governo japonés revisa e altera, caso necessario, sua legislagdo de
propriedade industrial, embora mantenha as defini¢des, critérios e requisitos basicos para a
concessdo desse direito (JPO, s.d.). Uma dessas reformas, “trajo por primera vez una clara
definicion de disefio e implemento el sistema de presentacion de una solicitud por diseiio”®
(ARISTIZABAL, 2012, p. 148). Em 1899, o Japio adere a Convengdo da Unido de Paris e,
para isso, teve que fazer, novamente, alguns ajustes em sua lei de design, dentre os quais
incluir “a provision for the protection of similar designs with the term of their rights set at 10
years™ (JPO, 2005, p. 29).

Apo6s novas revisoes, em 1909 (onde implementou o sistema de secret design) e 1921,
a lei permaneceu inalterada por mais de 30 anos, sofrendo nova revisdo apenas em 1959, a
partir da revisdo efetuada na lei japonesa de patentes, devido as grandes mudancas
econdmicas e industriais pelas quais o pais passou apés a Segunda Guerra Mundial (JPO,
2005). Algumas das alteragdes implementadas por essa revisao foram:

1. the integrity of an article with its shape was made clear by defining the
relationship between an article and its shape as “of an article”; 2. provisions were
modified and made clear concerning requirements for the registration of a design (a
provision was added to define the scope of novelty extending to an article known in
other parts of the world and a provision added concerning the degree of ease to
create a design); (...) 6. it was stipulated that a design for combined articles was
registrable as a single design (...); (...) 8. the term of a design right was extended
from 10 years to 15 years; 9. it was expressly stipulated that a design right took
effect upon registration of its establishment (...).”° (JPO, 2005, p. 32).

%  Em tradugdo livre: “trouxe pela primeira vez uma clara defini¢do de design e implementou o sistema de apresentagdo de

um design por pedido”.
% Em tradugdo livre: “uma provisdo para a prote¢do de designs similares com o prazo de seus direitos fixado em 10 anos”.

% Em tradugdo livre: “1. a integridade de um artigo com sua forma ficou clara ao definir a relagdo entre um artigo e sua

forma como ‘de um artigo’; 2. as provisdes foram modificadas e esclarecidas quanto aos requisitos para o registro de um
design (uma provisao foi adicionada para definir o escopo da novidade que se estende a um artigo conhecido em outras partes
do mundo e uma provisédo adicionada sobre o grau de facilidade para criar um design); (...) 6. foi estipulado que um design
para artigos combinados seria registravel como um design tnico (...); (...) 8. o prazo de um direito de design foi estendido de
10 para 15 anos; 9. estipulou expressamente que um direito de design entraria em vigor no momento de seu registro (...)”.
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Em 1998, visando o progresso economico em uma era de extrema concorréncia, onde
o design passa a ser um elemento essencial para tornar os produtos mais atraentes e
competitivos, o pais efetua uma nova revisdo em sua lei, com o objetivo de incentivar o

desenvolvimento de novos produtos (JPO, 2005). Assim, passa a admitir:

1) protection for partial designs, (...) 3) the exception of protection for applications
which are similar or identical to a part of a prior application, 4) the exception of
protection for designs based on only functional qualities, 5) the dissolution of the
design system for sets of articles, (...) and 7) the end to the system for similar
designs as well as the construction of a system for related designs.”* (JPO, 2005, p.
33).

Além das demais alteragdes citadas, ¢ importante frisar que o design parcial foi
introduzido na legislacdo japonesa “fo protect designers from the increasing number of
imitations that appropriated part of the original and creative characteristics of the design but
were able to avoid infringement of the product design as a whole”** (ID5, s.d., p. 7).

Ap6s o deposito do pedido, os examinadores do Escritdrio japonés realizam um exame
de busca prévia ao registro, para verificacdo dos requisitos legais necessarios com relagdao ao
objeto do pedido. Mesmo adotando a Classificacdo de Locarno como referéncia, utilizam um
detalhado sistema proprio de classificagdo” para os objetos dos pedidos de desenho industrial,
utilizado apenas no momento do exame substantivo desses pedidos (WTIPO, 2018).

Nessa etapa, os mesmos sdo classificados, pelos proprios examinadores, de forma
bastante minuciosa com relacdo a suas caracteristicas especificas: enquanto a Classificagdo de
Locarno possui 219 Classes compreendendo 7.024 produtos, a classificagdo japonesa, em sua
atual versdo, abrange 3.193 Classes relativas a aparéncia do objeto, totalizando 8.829
produtos, acrescidos de uma segunda classificagdo, denominada D-Term, abrangendo mais
1.843 classes, onde o objeto ¢ classificado por sua aparéncia. Um produto possui apenas uma
unica classificacdo principal, mas pode chegar a ter varios D-terms (WTIPO, 2018). No
exemplo mostrado na Figura 51, G2-2100 ¢ a classificacdo referente a “Carros de passageiros
ou similares”, enquanto os D-Terms AB, C e AA indicam, respectivamente, carros de

passageiros coupe, conversivel e seda (WTIPO, 2018).

8 Em tradugdo livre: “1) prote¢do para designs parciais, (...) 3) a excecdo de protecdo para pedidos semelhantes ou

idénticos a parte de um pedido anterior, 4) a excecdo de protecdo para designs baseados apenas em caracteristicas funcionais,
5) a dissolucdo do sistema de design para conjuntos de artigos, (...) e 7) o fim do sistema para designs similares, bem como a
construcao de um sistema para designs relacionados”.

% Em tradugdo livre: “para proteger os designers do crescente nimero de imitagdes que se apropriaram de parte das

caracteristicas originais e criativas do design, mas foram capazes de evitar a violagdo do design do produto como um todo”.

% Disponivel em: <https://www.jpo.go.jp/shiryou_e/s_sonota_e/pdf/j-classification_for_id/j-classification_for_id.pdf>.

Acesso em: 19 out. 2018.
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(D1326583) G2-2100: Passenger Cars or the like
G2-2100 AB: Coupe
G2-2100 C: Convertible

(D1317125) G2-2100: Passenger Cars or the like
G2-2100 AA: Sedan Type

Figura 51 — Exemplos do uso da classificagdo japonesa.
Fonte: Japanese Design Classification.

2.3.1 O conceito de desenho industrial

O Japan Design Act (Lei de Design do Japao) foi criado com o objetivo de promover
“the protection and the utilization of designs, to encourage creation of designs, and thereby to
contribute to the development of industry”* (JAPAN, 1959). Para isso, comeca por definir o

que ¢ considerado como desenho industrial por essa lei:

Article 2

(1) "Design" in this Act shall mean the shape, patterns or colors, or any
combination thereof, of an article (including a part of an article, [...]), which
creates an aesthetic impression through the eye.

(2) The shape, patterns or colors, or any combination thereof, of a part of an article
as used in the preceding paragraph shall include those in a graphic image on a
screen that is provided for use in the operation of the article (limited to the
operations carried out in order to enable the article to perform its functions) and is
displayed on the article itself or another article that is used with the article in an
integrated manner.

(3) "Use" of a design in this Act shall mean the manufacturing, using, assigning,
leasing, exporting or importing, or offering for assignment or lease (...) of an article
to the design.” (JAPAN, 1959).

Uma vez que a legislacdo japonesa somente admite um objeto por pedido, ndo ¢é

incomum que um deposito inicial seja dividido em um ou mais pedidos, principalmente

% Em tradugdo livre: “a protecdo e a utilizacdo de designs, para incentivar a criacdo de designs e, assim, contribuir para o
desenvolvimento da industria”.

% Em tradugio livre: “Artigo 2. (1) ‘Design’ nesta Lei significa a forma, padrdes ou cores, ou qualquer combinagdo dos

mesmos, de um artigo (incluindo parte de um artigo, [...]), que cria uma impressdo estética através do olho. (2) A forma, os
padrdes ou as cores, ou qualquer combinacdo dos mesmos, de uma parte de um artigo, conforme usado no paragrafo anterior,
incluem imagens gréaficas em uma tela fornecida para uso na operacdo do artigo (limitada as operacdes executadas para
permitir que o artigo desempenhe suas fungdes) e é exibido no préprio artigo ou em outro artigo usado com o artigo de
maneira integrada. (3) ‘Uso’ de um design nesta Lei significa a fabricagdo, uso, cessdo, locagdo, exportagdo ou importagdo ou
oferta para atribuigdo ou locagdo (...) de um artigo com o design”.
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quando este deriva de algum deposito internacional iniciado em um pais onde tal restricdo nao
seja aplicada (JAPAN, 1959).

Um pedido principal pode ter varios pedidos posteriores relacionados a ele (related
designs), devendo ser depositados dentro do periodo de prioridade de seis meses a partir da
data de depdsito do pedido principal (principal design) estabelecido na CUP e antes da
publicacdo desse primeiro pedido, mantendo as mesmas carateristicas distintivas e desde que

facam referéncia a este:

The “related design system” allows the respective registration of similar designs. It
is useful to cover design variations with only a few applications. Under the Japanese
design law, without using the ‘“related design system,” a similar design will be
rejected based on the prior similar designs.”* (SONDERHOFF & EINSEL, 2015).

Caso o primeiro pedido ja tenha sido publicado, os related designs depositados apos
essa data ndo serdo concedidos, por falta de originalidade, assim como nao ¢ concedida uma
prote¢do a um objeto similar a um ja publicado, exceto quando este for reivindicado dentro do
prazo legal como um related design do primeiro (JAPAN, 1959).

Mal comparando, podemos associar os related designs as variagcdes configurativas
previstas pela legislagdo brasileira, com a diferenca de que, em nosso caso, sdo permitidas até
20 variagdes por pedido, enquanto a legislacdo japonesa somente admite um objeto em cada.
O prazo permitido para que se efetue o depdsito dos designs relacionados ao pedido principal
¢ o correspondente ao nosso periodo de graca. Assim, neste particular, ambas as legisla¢des
aproximam-se bastante, uma vez que, em nosso caso, além da possibilidade da apresentacao
de objetos similares em um mesmo pedido, o interessado sempre poderad fazé-lo a posteriori,
desde que dentro do periodo de graca, sem que seja punido com o critério da originalidade.

Ha ainda a possibilidade de solicitacdo, no ato do deposito, de manter o objeto do
pedido em segredo (secret design) durante um periodo pré-especificado, ndo superior a trés
anos a contar da data do registro. O periodo inicialmente definido pode ser estendido ou
reduzido posteriormente e, enquanto esse periodo estiver em vigor, o objeto do registro s
pode ser divulgado a terceiros com o consentimento do titular, em caso de litigio ou por
solicitacdo judicial (JAPAN, 1959).

Um registro de design, se concedido, ¢ valido por 20 anos a contar da data de sua
concessdo; um related design registrado tem validade de 20 anos a partir da data de concessao
do pedido principal ao qual estd atrelado. Para ambos, o escopo de prote¢do ¢ dado pelo

reivindicado na solicita¢do e descrito nos desenhos apresentados no ato do deposito, e:

% Em tradugdo livre: “O ‘sistema de design relacionado’ permite o respectivo registro de designs semelhantes. E titil

abarcar variagdes de design com apenas alguns pedidos. Sob a lei de design japonesa, sem o uso do ‘sistema de design
relacionado’, um design semelhante seria rejeitado com base nos designs semelhantes anteriores™.
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A holder of a design right shall have the exclusive right to work the registered
design and designs similar thereto as a business (...)."" (JAPAN, 1959)

Constituindo infragao de tais direitos:

(i) acts of producing, assigning, etc. (...) or importing or offering for assignment,
etc. (...) any product to be used exclusively for the producing of the article to the
registered design or a designs similar thereto as a business;, and

(i) acts of possessing an article to the registered design or a design similar thereto
for the purpose of assigning, leasing or exporting it as a business.”® (JAPAN,
1959).

2.3.2 Diretrizes para a apresentacio do pedido de desenho industrial

Um pedido de desenho industrial, ao ser submetido ao Escritério japonés, deve conter
identificacdo e endereco do titular e do criador do produto e o objeto a ser protegido. O
interessado pode, alternativamente ao objeto do registro propriamente dito, apresentar
desenhos, fotografias ou modelos do mesmo, de forma que seja possivel, a um técnico no
assunto, compreender as caracteristicas formais e ornamentais do mesmo. Caso isso ndo seja
possivel, tais informagdes devem estar especificadas na solicitagdo (JAPAN, 1959).

Para cada objeto para o qual se pretende o registro, deve ser apresentada uma
solicitacdo independente, excecdo feita a pedidos que incluam conjuntos de artigos (dois ou
mais objetos utilizados em conjunto e caracterizados como um todo), para os quais serd
concedida protecdo para o conjunto apresentado, ndo para as suas partes separadamente
(JAPAN, 1959).

A semelhanga dos dois escritorios anteriores ja apresentados, o JPO também possui
recomendacdes explicitas acerca de como devem ser apresentados os desenhos
correspondentes ao objeto reivindicado. O seu manual de procedimentos, intitulado
Examination Guidelines for Design® (Procedimentos para o Exame de Design), cuja ultima
revisdo se deu em marco de 2017, comega por afirmar que os desenhos apresentados na
solicitacdo do pedido “represent the contents of the design created by the creator, that is, the
design for which the design registration is requested”'” (JPO, 2018, p. 42). Ou seja, “the

scope of a registered design must be determined based upon the statement in the application

¥ Em tradugdo livre: “Um detentor de um direito de design deve ter o direito exclusivo de explorar o design e os designs

registrados e similares em um negécio (...).”

% Em tradugdo livre: “(i) produgdo, cessdo, etc. (...) ou importagdo ou oferta para cessdo, etc. (...) de qualquer produto a

ser utilizado exclusivamente para a producdo do artigo com o design registrado ou de um design semelhante ao de uma
empresa; e (ii) posse de um artigo com o design registrado ou um design semelhante a ele com o objetivo de atribuir, arrendar
ou exportar como um negocio”.

99

Disponivel em: <http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo e/pdf/design es/all.pdf>. Acesso em: 9 ago. 2018.

1% Em tradugdo livre: “representa o conteido do design criado pelo criador, ou seja, o design para o qual o registro do
design é solicitado”.
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and the design represented in the drawings, etc. attached to the application”"" (JPO, 2018, p.
42).

O objeto submetido a apreciagdo do JPO deve cumprir com os requisitos de novidade,
ser passivel de producdo industrial, deve envolver uma “dificuldade criativa” em seu
desenvolvimento e ndo pode ser idéntico ou similar a uma parte de algum objeto ja
anteriormente depositado (JPO, 2018).

Ser passivel de produgdo industrial significa que o objeto ¢é passivel de ser reproduzido
em escala, utilizando-se métodos de produ¢do industrial, mas ndo implica que o objeto tenha,
necessariamente, que ser produzido. Ser novo implica em nunca ter sido divulgado ou tornado
publico, no pais ou no exterior, através de qualquer meio, antes da data do depdsito ou da
prioridade, acrescido de um periodo de graca durante os 12 meses anteriores, desde que
reivindicado no ato do deposito. Similaridade entre um objeto e outro (ou a parte de outro)
refere-se a impressdo estética produzida por ambos aos olhos do consumidor, incluindo
comerciantes, quando comparados e vistos a olho nu (JPO, 2018).

A “dificuldade criativa”, como critério para a concessdao de um pedido, ¢ um conceito

encontrado na legislagdo japonesa que pode ser assim definido:

Where, prior to the filing of the application for design registration, a person
ordinarily skilled in the art of the design would have been able to easily create the
design based on shape, patterns or colors, or any combination thereof that were
publicly known in Japan or a foreign country, a design registration shall not be
granted for such a design (...).

A person ordinarily skilled in the art of the design (...) is the entity that determines
the creative difficulty. A person skilled in the art refers to a person who had
ordinary skills concerning designs in the industry in which the article to the design
is to be manufactured or sold as of the time of the filing of the application for design
registration.'” (JPO, 2018, p. 51).

A guisa de comparagio, a “dificuldade criativa” dos japoneses ¢ similar a ndo-
obviedade norte-americana, ao carater individual europeu e a nocdo de originalidade dada
pela legislacao brasileira.

Para que seja concedido pelo JPO, um pedido de desenho industrial ndo pode
apresentar um produto que seja consequéncia de um resultado 6bvio do estado da técnica (ou

do que ja era conhecido a época do depdsito), com relagdo a forma, cores ou padrdes, de

1 Em tradugdo livre: “o escopo de um design registrado deve ser determinado com base na descri¢do do pedido e no design
representado nos desenhos, etc. anexados ao pedido™.

2 Em tradugdo livre: “Se, antes da apresentacdo do pedido de registro de design, uma pessoa experiente na arte do design
seria capaz de criar facilmente o design com base na forma, padres ou cores, ou qualquer combinacdo deles que fosse
conhecida publicamente no Japdo ou em um pais estrangeiro, ndo sera concedido um registro de design (...). Uma pessoa
normalmente habil na arte do design (...) é a entidade que determina a dificuldade criativa. Um especialista na técnica,
refere-se a uma pessoa que possuia habilidades comuns em relagdo a designs no setor industrial no qual o artigo com o design
deve ser fabricado ou vendido, a partir do momento da apresentacdo do pedido de registro de design™.
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acordo com os conhecimentos de uma pessoa atuante na area em que o produto esta inserido,
seja em sua fabrica¢do ou em sua comercializagdo (JPO, 2018).

Um produto pode ser considerado como sendo um resultado 6bvio e esperado do
estado da técnica quando suas caracteristicas ornamentais sdo baseadas em partes de outros
objetos ja conhecidos, seja substituindo uma parte de um objeto por outra ja conhecida, seja
agregando objetos ja conhecidos para formar um terceiro (JPO, 2018).

Objetos constituidos a partir da combina¢do de formas, padrdes ou cores ja
publicamente conhecidos, bem como baseados em objetos naturais ou arquitetdnicos, ndo sao
registraveis por ndo possuirem suficiente “dificuldade criativa”, assim como objetos ja
conhecidos que sdo convertidos em outros idénticos, mas com distinto apelo comercial (por
exemplo, um automovel transformado em um brinquedo) (JPO, 2018).

Além disso, um solicitante de um pedido de patente ou de modelo de utilidade que
tenha sofrido uma recusa por parte do examinador, podera converter tal pedido em um de
desenho industrial, se aplicavel, desde que a solicitacdo se dé dentro do prazo de trés meses a
contar da publicacdo da recusa do pedido inicial, que sera considerado como retirado e ndo
podera ser utilizado como anterioridade impeditiva ao novo pedido (JPO, 2018).

Quanto a sua apresentacdo, os desenhos representando objetos tridimensionais devem
ser apresentados em conjunto, mostrando uma perspectiva e as vistas isométricas (frontal,
posterior, laterais, superior e inferior) numa mesma escala, podendo ser omitida qualquer vista
que seja similar a sua vista espelhada ou que ndo traga informagdes relevantes com relagdo ao
objeto do pedido; para objetos planos e delgados, devem ser apresentadas apenas uma vista
frontal e uma posterior, omitindo-se as demais (JPO, 2018).

Quando as vistas ndo forem suficientes para uma perfeita descricdo do objeto, vistas
em corte, ampliadas ou explodidas, podem ser adicionadas, além de quaisquer outras que se
facam necessarias. Com relagdo a padrdes ornamentais té€xteis em que o padrao se repete em
alguma direcdo, uma parte do padrdo deve ser apresentada e a indicacdo da extensdo do
mesmo deve estar contida na descri¢do do pedido (JPO, 2018).

Para que seja registravel, o pedido deve apresentar a forma de um objeto, e como
forma e objeto sdo indissociaveis, “creation of the form alone detached from the article, such

as creation of the pattern alone or the color alone, is not found to be a design”'” (JPO, 2018,

p. 51).

% Em traducdo livre: “a criagdo da forma isolada, desanexada do artigo, como a criagdo apenas do padrdo ou da cor
sozinha, ndo é considerada um design”.
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Por isso, para uma melhor compreensao do que estd sendo reivindicado, em algumas
situacdes talvez se faca necessdria a apresentacdo de uma descricdo acerca do mesmo,
aclarando qual o escopo da protegdo requerida. Por exemplo, no padrdo apresentado na Figura
52, intitulado “Adesivo decorativo”, ndo ¢é possivel identificar, observando o desenho
apresentado, se o padrdo reivindicado resume-se apenas a ilustragdo do girassol ou se abarca

todo o conjunto, incluindo o fundo azul (JPO, 2018).

Figura 52 — Exemplo de objeto cuja descri¢do do escopo de protec@o ¢ necessaria.
Fonte: Examination Guidelines for Design.

Uma vez que a legislagdo japonesa permite a protecdo de partial designs (designs
parciais, onde o escopo de protecao recai em apenas parte do objeto apresentado), a forma de
reivindicagdo para tal protecdo também deve ser especifica, definindo claramente a parte do

objeto para o qual se requer a protecao:

Where requesting a design registration for a part of an article, in the graphic image
view (...), the part of the article to the design for which the design registration is
requested shall be specified by drawing the part for which the design registration is
requested with solid lines and any other parts with broken lines (...).'"" (JPO, 2018,
p. 118-119).

Os mesmos requisitos analisados para a concessdo de um objeto completo sdo exigidos
ao se solicitar a prote¢cdo de apenas uma (ou mais) de suas partes, desde que estas
compreendam uma por¢ao do objeto que possa ser bem definida. Regides nao fechadas de um
objeto, compreendido apenas por uma ou mais arestas, ndo sao passiveis de prote¢do (Figura
53): “(t)he ‘part for which the design registration is requested’ must be a part that occupies a
certain scope of the form of the entire article to the design of the partial design, that is, a

closed area that is included in the appearance of the design™'® (JPO, 2018, p. 166).

104 Em tradugdo livre: “Ao solicitar um registro de design para uma parte de um artigo, na visualiza¢io da imagem grafica
(...), a parte do artigo para o qual o registro de design é solicitado deve ser especificada, através do desenho da parte para a
qual o registro de design for solicitado, com linhas sdlidas, e quaisquer outras pegas com linhas tracejadas (...)”.

1% Em tradugdo livre: “(a) ‘parte para a qual o registro do design é solicitado’ deve ser uma parte que ocupa um certo escopo
da forma de todo o artigo com o design de um design parcial, ou seja, uma area fechada incluida na aparéncia do design™.
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Figura 53 — Exemplo de partial design nao passivel de protecao.
Fonte: Examination Guidelines for Design.

Além disso, a parte reivindicada deve possuir relevancia com rela¢do ao todo para que
possa ser comparada com partes similares de outros objetos (JPO, 2018). Nos objetos
mostrados na Figura 54, as partes reivindicadas, representadas em linhas cheias, possuem
superficies de tamanhos consideravelmente relevantes com relacdo ao restante dos objetos, de

modo que podem ser facilmente percebidas e diferenciadas entre si.
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Figura 54 — Exemplos de partial designs passiveis de protegdo.
Fonte: Examination Guidelines for Design.

Com relagao ao requisito de novidade para os designs parciais:

Since the article and the form are inseparably integrated in a design, unless the
article to the design of a partial design and the article to the design of a publicly
known design are identical or similar, the designs are not similar.'"® (JPO, 20138, p.
133).

A Figura 55 apresenta uma série de exemplos em que os dois objetos sdo
considerados9 como similares, uma vez que as partes reivindicadas para um estdo presentes
(e, portanto, reveladas) no outro, mesmo que apenas parcialmente ou em posicdes distintas

(JPO, 2018).

%6 Em tradugdo livre: “Como o artigo e a forma sdo inseparavelmente integrados em um design, a menos que o artigo com o
design de um design parcial e o artigo com o design de um design conhecido publicamente sejam idénticos ou semelhantes,
os designs nao serdao semelhantes”.
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Figura 55 — Exemplos de pares de objetos similares.
Fonte: Examination Guidelines for Design.

Quando for requerida prote¢do para designs parciais de um objeto em regides que nao
se encontram fisicamente unidas, os mesmos poderdo ser mantidos num mesmo pedido desde
que tais partes possuam uma unidade, de forma ou de funcdo, com relagdo ao objeto completo
(JPO, 2018). Na Figura 56, as partes reivindicadas nas extremidades do objeto a esquerda,
apesar de separadas fisicamente, sdo parte constitutiva da forma de um unico objeto, assim

como os suportes da tesoura mostrada a direita, que cumprem com uma mesma fun¢do com

respeito ao objeto representado.
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Figura 56 — Designs parciais com unidade de forma (esq.) e de fungdo (dir.) com relag@o ao objeto.
Fonte: Examination Guidelines for Design.
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Conjuntos de dois ou mais artigos (Figura 57) podem ser depositados como um unico
objeto, desde que inseridos numa das 56 opg¢des de classificagdo de conjunto previamente
definidas pelo pais'” e “are used together and (...) if the Set of Articles is coordinated as a
whole, (...) the applicant may obtain a design registration, for designs for the articles that

constitute the Set of Articles.”'™ (JPO, 2018, p. 195).

Figura 57 — Conjuntos de artigos passiveis de prote¢do pela legislacdo japonesa.
Fonte: Examination Guidelines for Design.

Quando o objeto do pedido ¢ “transmutavel”, alterando sua forma entre dois estados
finais distintos entre si (Figura 58), ou possui variagdes em sua configura¢do conforme o uso,
os desenhos devem representar os varios estados de conformagao ou de movimento do objeto,
de forma e em quantidade suficiente para que os seus estados principais de mudanga estejam

descritos e revelados (JPO, 2018).

07 Os conjuntos de artigos pré-definidos estipulados pela legislagdo japonesa podem ser encontrados no JPO Examination
Guidelines for Design, pp. 364-369.

18 Em tradugdo livre: “sdo usados juntos e (...) se o Conjunto de Artigos é integrado como um todo, (...) o requerente pode
obter um registro de design, para designs dos artigos que constituem o Conjunto de Artigos”.
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Figura 58 — Representacdo de um objeto que altera sua forma entre um carro e um robo.
Fonte: Examination Guidelines for Design.

De forma similar, se o objeto ¢ movel, alterando sua configuracdo ao se deslocar,
podem ser apresentadas quantas figuras se fizerem necessarias para representar as distintas
aparéncias que o mesmo assume durante o movimento, de um estado a outro (Figura 59)

(JPO, 2018).

Figura 59 — Representacdo de diferentes posigdes para um objeto mével.
Fonte: Examination Guidelines for Design.

E ainda, se um objeto possui partes separaveis, nas quais sdo mostrados detalhes que
ndo sdo visiveis na representacdo do conjunto, as vistas em perspectiva de tais partes devem

ser mostradas, em conjunto com a perspectiva do objeto completo (Figura 60) (JPO, 2018).
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Figura 60 — Representagdo das perspectivas de partes separaveis de um mesmo objeto.
Fonte: Examination Guidelines for Design.

Caso o objeto possua uma interface que so ¢ visivel se este estiver “ligado”, o objeto
deve ser apresentado em seu estado “desligado”, mas mostrando a interface “ligada” em

alguma de suas vistas (Figura 61) (JPO, 2018).

Figura 61 — Representacdo de uma interface com o status de “desligada” (esq.) e “ligada™ (dir.).
Fonte: Examination Guidelines for Design.

Finalmente, nos pedidos contendo imagens graficas aplicadas a uma tela, esta precisa
estar relacionada com o uso do objeto a qual estd incorporada (Figura 62) ou a outro objeto
que sera utilizado de forma integrada com este primeiro, € uma descricio de tal
funcionalidade deve ser apresentada no ato da solicitacdo:

Since the fundamental function of a computer is information processing, in the case
where an article to the design is a computer, a graphic image displayed by arbitrary
software is not categorized as the shape, patterns or colors, or any combination
thereof, of a part of the article (...).

On the other hand, a computer may constitute a new article (a computer with
additional function) with specific function where it is integrated with software. In
this case, a graphic image that has been recorded in the article shall be handled as
if may constitute the shape, patterns or colors, or any combination thereof, of a part
of the article (...)."” (JPO, 2018, p. 175-176).

1% Em tradugdo livre: “Como a fungio fundamental de um computador é o processamento de informagdes, no caso de um
artigo com o design ser um computador, uma imagem gréfica exibida por software arbitrario ndo é categorizada como forma,
padrdes ou cores, ou qualquer combinagdo deles, de uma parte do artigo (...). Por outro lado, um computador pode constituir
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[Description of Article to the Design]

The article is a mobile phone having an
azimuth measurement function. The figure
displayed on the display part in the front view
indicates the measured azimuth, and the
compass rotates according to the measured
azimuth.

Figura 62 — Imagem grafica (e sua descrigdo'') aplicada a uma tela de telefone celular.
Fonte: Examination Guidelines for Design.

2.3.3 O que nao é protegido como desenho industrial

O Artigo 5° do Design Act define o que ndo pode ser protegido por desenho industrial:
Article 5
(...) the following designs shall not be registered.
(i) a design which is liable to injure public order or morality;

(i) a design which is liable to create confusion with an article pertaining to another
person’s business; or

(iii) a design solely consisting of a shape that is indispensable for securing functions
of the article.'" (JAPAN, 1959).

A legislagdo japonesa, assim como a norte-americana ¢ a da Unido Europeia, ndo
explicita o que ndo ¢ considerado como desenho industrial, mas no seu manual de
procedimentos encontramos algumas afirmacdes e exemplos baseados no que ndo se
enquadraria no conceito de objeto como estipulado nessa legislagdo: “(a)rticles subject to the
Design Act are tangible objects which are movables distributed on markets.”"'> (JPO, 2018).

Portanto, bens imdveis, como produtos arquitetonicos, ndo sdo considerados como
objetos; porém, se estes forem incorporados ao produto quando utilizados, produzidos
industrialmente e tratados como um objeto quando vendidos (como portdes, janelas, ou uma

casa pré-fabricada), podem ser considerados como objetos passiveis de serem protegidos.

um novo artigo (um computador com funcéo adicional) com funcdo especifica, que estd integrado ao software. Nesse caso,
uma imagem grafica gravada no artigo deve ser manuseada como se pudesse constituir a forma, padrdes ou cores, ou
qualquer combinagdo dos mesmos, de uma parte do artigo (...)”.

10 Em tradugdo livre: “[Descri¢do do Artigo de Design] — O artigo é um telefone mével contendo uma fungio de medigdo
de azimute. A figura mostrada no display da vista frontal indica o azimute medido, e a btissola gira de acordo com o azimute
medido”.

1 Em tradugdo livre: “Artigo 5. (...) os designs a seguir ndo devem ser registrados. (i) um design que possa prejudicar a
ordem ou a moralidade ptiblica; (i) um design que seja suscetivel de criar confusdo com um artigo referente aos negécios de
outra pessoa; ou iii) um design constituido apenas por uma forma indispensével para garantir as fun¢des do artigo”.

12 Em tradugdo livre: “(0)s artigos sujeitos a Lei do Design sdo objetos tangiveis que sdo méveis e distribuidos nos
mercados”.
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Artigos intangiveis, como eletricidade, luz ou calor, bem como artigos tangiveis que nao
possuam uma forma estavel, como gases ou liquidos, ndo sdo considerados como objetos.
Artigos constituidos por aglomerados de pds ou granulados ndo sdo considerados objetos,
pois ndo conseguem manter uma forma definida; porém, no caso destes conseguirem manter
uma forma estavel, como num cubo de aglcar, o artigo podera ser considerado como um
objeto (JPO, 2018).

Além disso, a parte de um objeto que ndo pode ser dissocidvel do mesmo sem que
tenha que destrui-lo, como o calcanhar de uma meia (Figura 63), ndo ¢ considerado como um
objeto, porque nao ¢ comercializado de forma independente do objeto completo, ndo sendo,
portanto, passivel de prote¢do isoladamente do todo, exceto quando requerido como um
design parcial. No entanto, se a parte de um objeto pode ser encontrada no mercado sendo
comercializada de forma independente, sendo parte intercambidvel e substituivel do objeto

completo, este € considerado como um objeto passivel de protecdo (JPO, 2018).

Figura 63 — Partes indissociaveis de um objeto, isoladamente, ndo sdo considerados como tal.
Fonte: Examination Guidelines for Design.

Por fim, “(s)ince a design is the form of an article, subject matter that is not found to
be the form of an article itself is not found to be a design.”' (JPO, 2018, p. 52). Por exemplo,
um objeto que se resume em um lengo ou outro artigo téxtil preparado para parecer uma flor
no ponto de venda, ndo ¢ considerado um objeto, pois ¢ apresentado como um ornamento que
simula outro objeto (flor), ndo sua forma prépria (lengo) (JPO, 2018).

Novamente, como uma sintese de todo o exposto, o Quadro mostrado no Apéndice B
apresenta, resumidamente, os conceitos de desenho industrial nas distintas legislacdes aqui
apresentadas, além dos requisitos exigidos e formas de representacdo admitidas pelas mesmas,

com relagdo aos respectivos pedidos de desenho industrial.

13 Em tradugdo livre: “(u)ma vez que um design é a forma de um artigo, o objeto que ndo é considerado a forma de um
artigo em si, ndo é considerado um design”.
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Pode-se destacar que a maior distingdo entre as legislagdes internacionais aqui
estudadas e a legislagdo brasileira ¢ a possibilidade de que, naquelas, ¢ possivel requerer
prote¢do para uma determinada parte de um objeto indissocidvel do todo, apresentado de
forma integrada e constitutiva deste todo, enquanto a LPI admite protecdo apenas para o
objeto em sua integralidade, excegdo feita as partes do mesmo que podem ser dissociadas do
conjunto, para as quais, caso haja interesse, deve ser solicitada protecdo em separado das
demais.

Desta forma, passa-se a aprofundar um pouco mais com relacdo a esse aspecto nas

proximas discussoes.
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3 ANALISE DE EXEMPLOS PRATICOS DEPOSITADOS NO BRASIL

Na fase de exame técnico, os objetos reivindicados nos pedidos de desenho industrial
depositados no Brasil sdo analisados quanto a sua conformidade com os Arts. 100, 101 e 104
da LPI'* a fim de se verificar as condi¢des para sua registrabilidade. E nessa etapa, ainda,
que tem lugar a andlise dos documentos de prioridade apresentados, a luz do disposto no
Manual de Desenhos Industriais, comparando-se o objeto apresentado no documento com o
reivindicado no pedido nacional.

No periodo entre 15 de agosto e 14 de setembro de 2017, o INPI colocou em consulta
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publica, em seu sife °, uma Minuta do Manual de Procedimentos de Desenho Industrial,

elaborada a partir de discussdes internas entre os servidores que atuam no exame dos pedidos
de desenho industrial, tanto na area técnica quanto na area administrativa. Nessa minuta, a
sugestdo para o tratamento a respeito das questdes relativas aos documentos de prioridade foi

dada da seguinte forma:

Nas situagdes em que, no pedido parcial de registro de desenho industrial, as linhas
continuas dos desenhos referirem-se a partes (ou pegas) que, isoladamente,
constituem a forma plastica ornamental de um objeto independente, ou seja,
subsistem de forma separada e podem ser destacadas sem comprometer a
integralidade da configuracdo inicial, serd formulada exigéncia para retirada das
linhas tracejadas, e o objeto representado em linhas continuas podera ser registrado.

(..)

Quando, no pedido parcial de registro de desenho industrial, as linhas continuas dos
desenhos referirem-se a partes (ou pegas) que, inequivocamente, ndo subsistem de
forma separada e ndo podem ser destacadas sem comprometer a integralidade da
configuracdo inicial, ou seja, ndo constituem a forma plastica ornamental de um
objeto, o registro serd concedido por for¢a do art. 106 e serd instaurado processo
administrativo de nulidade por infringéncia do art. 95.

Nestes casos, ndo sera formulada exigéncia face a impossibilidade de subsisténcia da
forma pléstica como desenho industrial. (...).

Havendo duvidas quanto a aplicabilidade das situagcdes acima descritas, serdo
formuladas exigéncias para que o requerente comprove que as partes do objeto
representadas por meio de linhas continuas podem subsistir independentemente.

(..)

Quando os desenhos constantes da prioridade possuirem linhas tracejadas
representativas de partes (ou pecas) que ndo subsistem enquanto forma plastica
independente, mas no pedido nacional tais linhas tiverem sido preenchidas, sera
declarada a perda da prioridade, mantendo-se somente a data de deposito nacional.
(INPIL, 2017a, p. 62-64).

14 «Art. 100. N&o é registravel como desenho industrial: I o que for contrario a moral e aos bons costumes ou que ofenda a
honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciéncia, crenca, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos
de respeito e veneracdo; I a forma necessaria comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por
consideragdes técnicas ou funcionais.

Art. 101. O pedido de registro, nas condicdes estabelecidas pelo INPI, contera: I requerimento; II relatério descritivo, se
for o caso; III reivindicacoes, se for o caso; IV desenhos ou fotografias; V campo de aplicacéo do objeto; e VI comprovante
do pagamento da retribuicao relativa ao depésito.

Art. 104. O pedido de registro de desenho industrial tera que se referir a um tnico objeto, permitida uma pluralidade de
variacdes, desde que se destinem ao mesmo propdsito e guardem entre si a mesma caracteristica distintiva preponderante,
limitado cada pedido ao maximo de 20 (vinte) variagdes”. (BRASIL, 1996).

15 http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/desenho/consulta-publica-1.
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Por exemplo, a Figura 64 mostra um pote com tampa, para a qual ndo esta sendo
reivindicada protecdo, o que se apreende pela representacdo em linhas tracejadas. Neste caso,
uma vez que o pote subsiste de forma independente da tampa, este poderia ser protegido apos

a retirada das linhas representativas da tampa, completando-se a parte nao visivel do pote.
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Figura 64 — Parte reivindicada de objeto que subsiste de forma independente do todo.
Fonte: Minuta do Manual de Desenhos Industriais — INPI.

De forma andloga, a Figura 65 mostra um anel, para o qual somente estd sendo
reivindicada prote¢do para uma de suas partes. Uma vez que tal parte ¢ indissociavel do todo,
o registro seria concedido e seria instaurado um Processo Administrativo de Nulidade (PAN),
uma vez que o escopo de protecdo ndo representa um objeto, como definido pelo Art. 95 da

LPIL

Figura 65 — A parte reivindicada do objeto ¢ indissociavel do todo.
Fonte: Minuta do Manual de Desenhos Industriais — INPI.

J& a Figura 66 mostra, a esquerda, o objeto tal qual mostrado no documento de

prioridade, com as linhas tracejadas representando a parte do mesmo ndo pertencendo ao
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escopo de protecdo reivindicada e, a direita, o objeto tal qual depositado no Brasil, com as
linhas inicialmente tracejadas, preenchidas. Tal pratica ¢ comum, uma vez que ja héa alguns
anos o INPI vem solicitando aos titulares dos pedidos depositados, através da formulacao de
uma exigéncia técnica, a apresentagdo de novos desenhos com o preenchimento de todas as

linhas tracejadas, como condi¢do para a concessao do registro.

Figura 66 — O ol_aj;:to como repfesentado na prioridade (esq.) e o objeto tal qual depositado (dir.).
Fonte: Manual de Desenhos Industriais — INPI.

Com o disposto na Minuta do Manual de Procedimentos, neste caso o INPI passaria a
publicar a perda da prioridade reivindicada, uma vez que considerar-se-ia que os objetos
apresentados sdo distintos (um requer prote¢do para algumas partes do objeto, enquanto o
outro reivindica o objeto completo), e, caso fosse passivel de protecao, o objeto depositado no
pais poderia ser concedido, mantendo-se como efetiva data de depdsito a data do pedido
nacional.

Essas disposi¢cdes geraram certa apreensdo em alguns representantes dos maiores
depositantes internacionais, haja vista o receio no aumento expressivo das publicagdes de
perda de prioridade, e consequente prejuizo a seus direitos, ao se colocar em pratica o
disposto na Minuta do Manual. Um dos posicionamentos que merecem destaque veio através
de um e-mail enviado para o entdo Presidente do INPI, Luiz Otavio Pimentel, pelo Diretor
Executivo da INTA (International Trademark Association, Associagdao Internacional de
Marcas), intitulado “INTA comments on the proposal for Industrial Design Guidelines”
(Comentarios da INTA sobre a proposta de Diretrizes de Desenho Industrial).

No documento, a organizagdo alega que a redacdo proposta pela Minuta, com relagdo
a analise dos documentos de prioridade, violaria o disposto no Art. 4, alineas F e H da CUP,
onde se estipula que os paises da Unido ndo podem recusar documentos de prioridade ou
pedidos que reivindiquem prioridades multiplas, ou ainda com alguns objetos que ndo

constavam das prioridades reivindicadas, nem que estas poderiam ser recusadas alegando-se
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que certos elementos reivindicados no pedido nacional ndo se encontravam reivindicados nos
documentos de prioridade, desde que os elementos estejam claramente revelados (INTA,
2017a). Sendo o Brasil um signatario da Convengdo de Paris, estaria sujeito a tais
dispositivos. E, embora esses artigos citados facam referéncia diretamente as patentes,
termina por afirmar:

It can thus be concluded that the Paris Convention intends to safeguard priority
rights as a whole. Although industrial designs are not expressly addressed we see no
reason why the institute of priority should not be protected in this case in the same
way as it is for patents and trademarks.

Following this line of reasoning, it appears that the Guidelines narrow the
applicant’s rights when establishing that the priority application will be analyzed
based on the drawings and photographs of the priority document and that a
divergence with the design for which protection is sought will determine the loss of
the priority right. In fact, an application is ultimately related to an object itself
rather than its drawings or pictures. The guidelines on the representation of
industrial design applications vary widely from country to country and, therefore,
the representation of an industrial design application in Brazil for which priority is
claimed will most likely differ from that of the application of origin. In addition, this
problematic limitation to the institute of priority rights can also be observed in the
Guidelines’ provisions dealing with continuous or broken lines."' (INTA, 2017a, p.
2).

Prossegue recomendando ao INPI que “reconsiders its position to require compliance
with the original drawings only when significant divergences between the application in

Brazil and the original one are apparent™’

(INTA, 2017a, p. 2), uma vez que essa seria a
pratica adotada pela maioria dos escritérios de propriedade intelectual e que o pais “adopt a
design system that permits protection of partial designs as it is the case in most jurisdictions
around the globe”""® (INTA, 2017a, p. 2).

A partir das sugestdes e contribui¢des realizadas pelos usuarios do INPI, tanto

externos quanto internos, ao disposto na Minuta do Manual '’

, algumas alteragdes importantes
foram incorporadas a sua versdo final, no que diz respeito aos documentos de prioridade,

como ja discutido no Capitulo 1. Tais alteragdes minimizaram substancialmente a

16 Em tradugdo livre: “Pode-se concluir, portanto, que a Convengio de Paris pretende proteger os direitos de prioridade
como um todo. Embora os desenhos industriais ndo sejam expressamente abordados, ndo vemos nenhum motivo pelo qual o
instituto da prioridade ndo deva ser protegido neste caso da mesma maneira que é para patentes e marcas. Seguindo esta linha
de raciocinio, parece que as Diretrizes restringem os direitos do depositante ao estabelecer que o pedido de prioridade sera
analisado com base nos desenhos e fotografias do documento de prioridade e uma divergéncia com o desenho para o qual a
protecdo é pretendida determinard a perda do direito de prioridade. De fato, um pedido é, em tltima analise, relacionado a um
objeto em vez de seus desenhos ou imagens. As diretrizes sobre a representacdo de pedidos de registro de desenho industrial
variam amplamente de pais para pais e, portanto, a representagdo de um pedido de desenho industrial no Brasil, para o qual se
reivindica prioridade, provavelmente diferird do pedido de origem. Além do mais, esta limitagdo ao instituto de direitos de
prioridade também pode ser observada nos dispositivos das Diretrizes relativos a linhas continuas ou quebradas ”.

17 Em tradugdo livre: “reconsidere sua posi¢do para exigir a conformidade com os desenhos originais somente quando
divergéncias significativas entre o pedido no Brasil e o original sdo aparentes”.

18 Em tradugdo livre: “adote um sistema de desenho industrial que permita a protegdo de desenhos parciais, como é o caso
da maioria das jurisdi¢gdes em todo o mundo”.

19 A documentagdo completa pode ser consultada em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/desenho/arquivos/copy_of_
RespostasConsultaPblicaManual DIINPIL.pdf>. Acesso em: 25 nov. 2019.
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possibilidade de perda da data de prioridade. Apenas a titulo de recapitulagdo, atualmente, o
exame segue as seguintes diretrizes, dispostas no Manual de Desenhos Industriais (INPI,
2019):

1. O objeto reivindicado no pedido nacional deve corresponder, integralmente, ao
representado nos desenhos ou fotografias do documento de prioridade. A correspondéncia
sera verificada com relagdo a matéria reivindicada através das figuras.

2. Caso o pedido nacional apresente elementos ndo reivindicados, geralmente
representados em linhas tracejadas, tal qual apresentado no documento de prioridade, seréd
formulada exigéncia para que se preencham todas as linhas tracejadas, configurando-se um
objeto completo; no caso de fotografias, o objeto devera ser mostrado na integra, ndo sendo
permitidas representagdes graficas de partes ndo reivindicadas do objeto (como desfoques,
mascaras e sombreados). Em ambos os casos, a data da prioridade ¢ mantida.

3. Caso o documento de prioridade apresente elementos ndo reivindicados, geralmente
representados em linhas tracejadas, e o pedido nacional ja apresente esses mesmos elementos
em linhas continuas, o pedido serd aceito e a data de prioridade mantida, por economia
processual e em conformidade com disposto no item anterior.

4. Caso o documento de prioridade apresente uma vista de um padrdo ornamental
planificado, o mesmo deverd se refletir no pedido nacional; caso apresente um padrdo
aplicado a um produto, os desenhos do pedido nacional também deverdo apresentar o padrdo
aplicado a esse produto, sendo este ultimo representado com linhas tracejadas, para que a data
de prioridade seja mantida.

5. Caso o pedido nacional apresente mais objetos que o trazido no documento de
prioridade, o requerente podera optar por manter apenas aqueles originalmente contemplados
na prioridade, excluindo os demais e mantendo a data anterior ou, opcionalmente, apresentar
os novos elementos em um ou mais pedidos divididos, sem que estes facam jus ao direito de
reivindicagdo de prioridade. Insistindo-se em manter todos os objetos em um mesmo pedido
nacional, isto ensejard na publicagdo da perda da prioridade, uma vez que esta ndo
contemplara toda a matéria reivindicada no pedido.

Como ja foi dito, a questdo da prioridade unionista foi a que mais suscitou
reclamagdes e sugestdes por parte dos usudrios e seus representantes legais, quando da
consulta publica @ Minuta do Manual. Em consulta feita pela Coordenagdo Geral de Recursos
¢ Processos Administrativos de Nulidade (CGREC) a Advocacia-Geral da Unido (AGU),
representada pela Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI acerca da aplicagdo do

tema, esta questionava “a respeito da possibilidade de um pedido de desenho industrial
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depositado no Brasil divergir da matéria que consta no documento de prioridade” (AGU,
2016, p. 1).

A justificativa para essa consulta, era de que os usudrios (assim como o0s
representantes da INTA) alegavam o disposto no Art. 4, alineas F ¢ H da CUP ' para exigir a
aceitacdo de pedidos de desenho industrial depositados no pais apresentando objetos com
configuragdo visual distinta da apresentada no documento de prioridade reivindicado.

Em sua resposta, o relator comenta que, até o CPI de 1971, o desenho industrial era
considerado uma forma de patente e que, ainda sob a luz da LPI, alguns de seus artigos
remetem a artigos especificos do capitulo de patentes, terminando por traduzir-se, em alguns
casos, em praticas comuns de exame. Apos essa breve digressdo, recorda parecer anterior da
mesma procuradoria em que refor¢a “o carater proprio do instituto do desenho industrial,
acentuando, inclusive, a necessidade de que o procedimento de registro seja readequado para
se conformar ao formato do instituto a luz da Lei 9279/96” (AGU, 2016, p. 3).

Portanto, o disposto nos itens do citado artigo da CUP ndo se aplicaria aos pedidos de
desenho industrial, por tratar-se de uma norma especificamente voltada para o direito
patentario, “mas ha expectativa recorrente dos usudrios de que também seja observada no

exame de desenho industrial” (AGU, 2016, p. 3). Ou seja, questiona-se:

(...) se, a luz do ordenamento juridico em vigor, ha necessidade de que, em desenho
industrial, a matéria objeto do pedido de registro submetido ao INPI corresponda
ipsis litteris & matéria contida no documento de prioridade, ou, em outras palavras,
se deve haver identidade estrita e absoluta de objeto entre o pedido de registro de
desenho industrial e o direito de prioridade que lhe serve de referéncia. (AGU, 2016,

p-4).
Para responder a essa questdo, e a necessidade do disposto no Art. 4, alinea H, da

CUP, o relator apoia-se em Bodenhausen, citando-o:

Como se havia assinalado anteriormente (...) o exercicio do direito de prioridade
requer identidade de objeto entre a primeira solicitagdo sobre a qual se baseia o
direito de prioridade e a solicitagdo posterior para a qual se reivindica esse direito.
Essa identidade de objeto é facil de preservar no que se refere as solicitagdes de
registro de desenho ou modelos industriais (...). A identidade do objeto ¢ mais
dificil de preservar com respeito aos pedidos de patentes, porque as leis nacionais
diferem muito no que pode e ndo pode ser patenteado (...) e quanto a redagdo da
descrigdo da invencdo e das reivindica¢des. Entdo, muitas vezes, quando se deposita
um pedido de patente de invencdo e se reivindica prioridade para pedidos
subsequentes em outros paises, € necessario adaptar esses pedidos posteriores aos
requisitos nacionais desses paises (...). (BODENHAUSEN apud AGU, 2016, p. 5).

20 «Art. 4. (...) F. - Nenhum pais da Unido poderd recusar prioridade ou pedido de patente em virtude de o requerente
reivindicar prioridades multiplas, mesmo provenientes de diferentes paises, ou em virtude de um pedido reivindicando uma
ou vdrias prioridades, conter um ou mais elementos que ndo estavam compreendidos no ou nos pedidos cuja prioridade se
reivindica, com a condigdo de, nos dois casos, haver unidade de invencéo, no sentido da lei do pais. No que se refere aos
elementos ndo compreendidos no ou nos pedidos cuja prioridade se reivindica, a apresentacao do pedido ulterior da lugar a
um direito de prioridade, nas condi¢Ges usuais. (...) H. - A prioridade ndo pode ser recusada com o fundamento de que certos
elementos da invengdo para os quais se reivindica a prioridade ndo figuram entre as reivindicagdes formuladas no pedido
apresentado no pais de origem, contando que o conjunto dos documentos do pedido revele de maneira precisa aqueles
elementos”. (BRASIL, 1975).
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Desta forma, a natureza propria do instituto das patentes admitiria certa flexibilidade
quanto ao apresentado no documento de prioridade e o reivindicado nos demais paises.
Ademais, as citadas alineas “especificam o campo e aplicacdo da norma, ora se referindo a
patente expressamente (secdo ‘F’), ora fazendo a relacdo com invencdo (se¢do ‘H’), figura
cuja protecdo ¢ tipica da patente” (AGU, 2016, p. 6), ndo havendo, portanto, jurisprudéncia
para a aplicagdo de tal norma com relacdo aos pedidos de desenhos industriais, uma vez que:

Esta se¢do, assim como as seguintes secdes G ¢ H, ndo lida com o direito de
prioridade relacionado a todos os objetos de propriedade industrial enumerados na
secdo A do artigo em consideracdo, mas somente com os direitos de prioridade
relacionados aos pedidos de patente. (BODENHAUSEN apud AGU, 2016, p. 6).

Ou seja, a CUP ndo apresenta nenhum artigo que permita ou legitime a apresentacio
de deposito nacional de desenho industrial cujo objeto seja distinto daquele apresentado no
documento de prioridade reivindicado, como ocorre com as patentes: “(a)inda que se
reconheca alguns pontos comuns entre os institutos, ndo ha como admitir tamanha semelhanca
para efeito de analogia” (AGU, 2016, p. 7).

Tal afirmacgdo encontra ainda amparo na legislagdo brasileira, que ndo admite que o
objeto do depdsito nacional de desenho industrial seja distinto do apresentado no documento
de prioridade. Se tal for o caso, o pedido nacional devera caminhar de forma isolada, sendo a
data de deposito sua efetiva data para efeitos de afericdo dos requisitos de novidade e

originalidade. Ou seja:

(...) havendo reivindica¢do de prioridade em depdsito de pedido de registro com
pluralidade de variagdes, na forma do Art. 104 da LPI, apenas aquele objeto que
coincidir com a figura constante no documento de prioridade merecera a extensdo da
protecdo, adotando-se como marco de protecdo para as demais variagdes a data do
deposito no Brasil. (AGU, 2016, p. 9).

O relator termina por concluir que, com relacdo aos pedidos de desenho industrial, ndo
h4a nenhuma legislagdo vigente, seja nacional ou internacional, “que confira ao autor do
desenho industrial o0 manto da prioridade em hipodtese na qual a figura objeto do requerimento
de registro nacional destoe do desenho constante no documento de prioridade (...)” (AGU,
2016, p. 9). E que “(d)iante do contexto ora delineado, (...) conclui-se que, a evidéncia, a
norma que exsurge do art. 4°, ‘F’ e ‘H’ da CUP se aplica apenas as patentes, ndo cabendo
sequer o0 manejo da analogia para integrar a referida norma a fim de contemplar o desenho
industrial (...)” (AGU, 2016, p. 9).

Desta forma, havendo qualquer divergéncia entre a matéria requerida no documento de
prioridade e no pedido nacional, serd formulada uma exigéncia técnica para os devidos
esclarecimentos. Ensejard perda de prioridade aquela reivindicada por um pedido depositado

em um periodo maior que os seis meses estipulados pela CUP, a contar do primeiro deposito;
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a ndo apresentacdo do documento comprobatorio dentro do prazo legal (90 dias contados a
partir da data de deposito nacional) e a apresentacdo de um documento de prioridade sem que
nele constem as figuras do desenho industrial reivindicado. Além, ¢ claro, quando ndo houver
correspondéncia, na integra ou em parte, entre o objeto reivindicado na prioridade e aquele
apresentado no pedido nacional. Em todos os casos, o pedido nacional podera subsistir,
mantendo-se, como marco da efetiva prote¢do legal, a data do depdsito do pedido no Brasil
(INPI, 2019).

A maior consequéncia que pode advir, para um pedido que teve publicada a perda da
prioridade reivindicada, como ja foi dito, ¢ quando este ¢ depositado fora do periodo de graca,
podendo servir o proprio documento de prioridade como anterioridade impeditiva ao pedido
nacional, uma vez que este careceria de novidade, estando o pedido nacional sujeito, portanto,
a um Processo Administrativo de Nulidade apo6s concedido.

Outro tema de fundamental importancia abordado pela INTA e que merece destaque ¢é
que o Brasil, em fun¢do do disposto em sua Lei de Propriedade Industrial, ndo protege os
chamados designs parciais, aceitos pelos trés escritorios considerados neste trabalho, além da
maioria dos escritérios ao redor do mundo.

Com rela¢do ao tema, novamente a Associacdo se posiciona através de suas Model
Design Law Guidelines (Diretrizes para Modelo de Lei de Design), elaboradas com o objetivo
de servirem de norte e recomendagdes para as distintas legislagdes nacionais e regionais de
desenho industrial. Ali, ela propde que “(a) part of a product can be registered as a design
provided that it otherwise meets the requirements for registration”?' (INTA, 2017b, p. 4),
justificando que:

Many products may have quite generic appearances in their entireties, and it should
be possible to register only the design of the part of the product that is new (...).
Efforts made in relation to improvement of parts of designs should be protectable
and the rights should be enforceable regardless of the design of the product in its
entirety.'” (INTA, 2017b, p. 4).

Neste sentido, com relagdo ao requisito de originalidade exigido pela legislacao
brasileira, haveria que se questionar se pequenas mudangas em especificas e determinadas
partes no design de um produto seriam suficientes para dotd-lo de tal distintividade que
tornasse possivel distingui-lo de seus similares. Caso contrario, a aparéncia geral do objeto
poderia fazer com que este ndo se distanciasse o bastante dos demais para que fosse

merecedor de um direito exclusivo de exploragdo desse desenho industrial reivindicado.

21 Em traducdo livre: “(u)ma parte de um produto pode ser registrada como um desenho industrial, desde que de alguma
forma atenda aos requisitos de registro”.

2 Em tradugdo livre: “Muitos produtos podem ter aparéncias bastante genéricas na sua totalidade, e deve ser possivel
registrar apenas o design da parte do produto que é nova (...). Os esforcos feitos em relacdo a melhoria de partes de designs
devem ser protegidos e os direitos devem ser executdveis independentemente do design do produto na sua totalidade”.
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De qualquer forma, tal proposta chegaria para complementar o disposto no Manual de
Desenhos Industriais, no sentido em que este somente prevé e admite protecdo para partes de
um objeto apenas quando estas sdo dissociaveis e produzidas de forma independente do objeto

como um todo:

This approach on the protection of partial designs may constrain the innovation
potential of Designs as many designs that are ornamental, new and original, such as
parts of a toothbrush or a portion of a desk, will automatically not be eligible for
protection (...)"”. (INTA, 2017a, p. 4).

Assim, “it is INTA’s view that INPI should reconsider the treatment of this aspect
under the Guidelines so as not to narrow the protection of industrial designs for parts of

articles, allowing the protection of partial designs and portions of objects”'* (INTA, 2017a,
p. 5).

Ainda acerca da prote¢do dos designs parciais, a AIPPI (Association Internationale

pour la Protection de la Propriété Intellectuelle)'® organizou um detalhado estudo com

representantes dos seus 125 paises-membros, dentre eles o Brasil, buscando verificar quais

1126

deles (e como) protegem um pedido de design parcia Como justificativa para a

necessidade e importancia do estudo, apresentaram o seguinte argumento:

In many jurisdictions, (...) the copying of a part or even a substantial part of a
design of an article might not infringe a registered design right. For example, in the
EU, the test of infringement is whether the overall impression created by the
accused product is not different to the overall impression of the design. If the
accused product only has one feature (of several) taken from the registered design,
the overall impressions may well be different. This makes it difficult to protect a part
of an article as a Design, without a system of protection for Partial Designs.

For example, if a wing mirror for a car is copied and used in a different car with a
different overall visual appearance, it may be that using the wing mirror is not
enough for there to be infringement of a design right for the car. Accordingly, it
would be desirable if design rights could be available for Partial Designs (...)"”.
(AIPPI, 2018, p. 2).

3 Em tradugdo livre: “Esta abordagem na protegdo de designs parciais pode restringir o potencial de inovagio dos
Desenhos Industriais, pois muitos designs que sdo ornamentais, novos e originais, como partes de uma escova de dentes ou
parte de uma mesa, ndo estardo automaticamente aptos para protegao”.

24 Em tradugdo livre: “a opinido da INTA é que o INPI deve reconsiderar o tratamento deste aspecto de acordo com as
Diretrizes, de maneira a ndo restringir a protecdo de desenhos industriais para partes de produtos, permitindo a protecdo de
designs parciais e partes de objetos”.

5 Associacdo Internacional para a Prote¢do da Propriedade Intelectual, organizagdo internacional fundada em 1897, logo

apo6s a criacdo da CUP, e voltada para o desenvolvimento e aprimoramento das legislacdes de protecdo a propriedade
intelectual.

%6 De acordo com as respostas enviadas por representantes de 40 dos seus paises-membros, apenas Brasil, Canada, China,
Paquistdo e Vietnd ndo admitem o design parcial em suas legislagdes.

27 Em tradugdo livre: “Em muitas jurisdicdes, (...) a copia de uma parte ou mesmo de parte substancial do design de um
objeto pode ndo violar um direito de design registrado. Por exemplo, na UE, o teste de violagdo é baseado em se a impressao
geral criada pelo produto acusado ndo é diferente da impressdo geral do design. Se o produto acusado tiver apenas um detalhe
(de varios) retirado do design registrado, as impressdes gerais podem muito bem ser diferentes. Isso dificulta a protecdo de
uma parte de um objeto como design, sem um sistema de protecdo para designs parciais. Por exemplo, se um espelho
retrovisor de um carro for copiado e usado em um carro diferente com uma aparéncia visual geral diferente, pode ser que o
uso do espelho retrovisor nédo seja suficiente para que haja uma violagdo, pelo carro, de um direito protegido por design.
Assim, seria desejavel que os direitos de design estivessem disponiveis para designs parciais”.
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Vale lembrar que, de acordo com a legislagdo brasileira de protecdo ao desenho
industrial, uma vez que o retrovisor de um automoével € dissocidvel do objeto complexo como
um todo, ¢ facultado ao interessado solicitar prote¢do para o automoével, bem como para seus
componentes separadamente, sem que haja a necessidade de se alterar a legisla¢do para que se
admita o design parcial, no sentido em que se estd discutindo, de protecdo a partes
dissociaveis, novas e originais de um objeto. Distinto do caso levantado pela INTA sobre a
cabeca da escova de dentes, uma vez que esta ¢ uma parte indissociavel do objeto como um
todo e, portanto, ndo registravel de acordo com a legislacdo brasileira.

Apesar disso, como sintese de seus argumentos, a AIPPI conclui que “the design of
any parts or visual portions of a Product is not to be protected by a registered design for that
entire Product. Separate protection would need to be sought for Partial Designs”'*® (AIPPI,
2018, p. 4).

Outro estudo semelhante, desta vez realizado pela World Intellectual Property
Organization (WIPO) com representantes dos paises a ela associados, “with a view to
promoting a better understanding of the different design systems”'* (WIPO, 2009, p. 2),
apontou que, dentre os 51 respondentes do questiondrio submetido, 12 responderam

B de se “(a) part of a product which cannot be separated from the

negativamente a questio
product may constitute an industrial design”"' (WIPO, 2009, p. 16).

Oferecer a opcao da flexibilizacdo de protecao para partes indissocidveis de um objeto
pode significar uma garantia a mais para os que assim o desejarem, permitindo que os niveis
de exigéncia com relagdo a inovagdo e a criatividade de um produto sejam mais adequados a
efemeridade e transitoriedade ditadas pelo mercado. Portanto, “(i)t would seem especially
beneficial for such rights to be harmonised, proving applicants with a more uniform
procedure and with greater predictability as to the rights that can be obtained”'** (AIPPI,
2018, p. 3).

Apesar disso, a posi¢cdo defendida de que o Brasil deveria passar a conferir prote¢ao ao
design parcial, ou a prote¢do a partes indissocidveis de um objeto, ndo ¢ unanime fora dos

circulos que englobam as organizagdes e os agentes de propriedade industrial e os interesses

que estes representam. Novamente, faz-se referéncia ao Parecer da AGU, que também

128 Em tradugdo livre: “o design de qualquer parte ou &rea visual de um Produto néo é protegido por um design registrado do
Produto completo. Protecdo separada precisaria ser solicitada para Designs Parciais”.

2 Em tradugdo livre: “tendo em vista promover uma melhor compreensio dos diferentes sistemas de design”.

130 Arménia, Australia, Brasil, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovénia, Est6nia, Maldsia, Quirguistio, Roménia, Suddo e Ucrania.
B Em tradugdo livre: “(u)ma parte de um produto que nio pode ser separado do produto pode constituir um desenho
industrial”.

32 Em tradugdo livre: “(p)arece especialmente benéfico que esses direitos sejam harmonizados, oferecendo aos depositantes
um procedimento mais uniforme e com maior previsibilidade quanto aos direitos que podem ser obtidos”.
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abordava a questdo da prote¢do ao design parcial, questionando as possibilidades juridicas
sobre a “possibilidade de concessdo de registro para elementos que ndo podem ser
considerados um objeto independente” (AGU, 2016, p. 1).

O relator volta a discutir que a LPI ndo veda, explicitamente, a possibilidade de
protecdo a partes de objetos, mas, de acordo com o Art. 95 da citada lei, “deduz-se ser
registravel a forma plastica ornamental de um objeto. Neste diapasdo, pode ser passivel de
protecio apenas o objeto que se apresente enquanto forma completamente definida,
perfeitamente acabada” (AGU, 2016, p. 10, grifo do autor). O oposto do que se propde para
os modelos de utilidade, para os quais a protecdo de partes de um objeto ¢ explicitamente

admitida na LPI'®,

Ou seja, quando houve inten¢do em estender a prote¢do para parte de um objeto a
Lei claramente o fez, ndo sendo o caso, portanto, de extrair do texto legal
interpretacdo que divirja desta importante premissa. A finalidade impregnada na
norma legal parece ter sido de ndo admitir prote¢do para partes ou fragdes que ndo
representem um todo independente. (AGU, 2016, p. 10).

Novamente, o relator apoia-se em um autor conhecido no ambito da propriedade
industrial para balizar sua assertiva, desta vez na figura do socio-diretor da Di Blasi, Parente
& Associados, representante legal de varios depositantes internacionais de desenho industrial
que almejam a prote¢do para partes indissociaveis de suas criacdes no Brasil, em artigo

publicado na Revista Propriedade & Etica em 2008:

A parte destacavel do objeto ¢ registravel se for fabricada e comercializada
separadamente ou, ainda, quando puder ser identificada separadamente do corpo do
objeto principal. Vale enfatizar que a forma da parte deve ser completa e definida ou
acabada. Entretanto, se o objeto for parte de um desenho e ndo puder ser separado
do corpo desse objeto, ou se o componente fizer parte integral na fabricagdo do
objeto principal, a parte componente ndo poderd ser protegida, de forma isolada,
como um desenho (...). Para ser considerada parte destacavel e, portanto, passivel
de protecao pelo registro de desenho industrial, torna-se necessario avaliar se essa
parte pode ser produzida ou comercializada separadamente, ou pode ser aplicada ou
instalada manualmente pelo usudrio no objeto principal, sem que seja considerada
uma parte integrante do processo industrial (...). (DI BLASI apud AGU, 2016, p.
11-12).

Tal posicdo encontra suporte, além de na legislacdo brasileira de protegdo a
propriedade industrial, na opinido de Frederico Carlos da Cunha, quando este afirma e orienta

que:

Portanto, pelo fato de ndo se tratar de um objeto em sua concepgdo integral, (...)
nesses casos, logo ap6s a publicagdo da concessdo, devem ser instaurados os
processos de nulidade de oficio para que os privilégios sejam anulados.

Assim, no caso de se desejar a protecao exclusivamente para uma determinada parte
de um objeto que ndo pode ser destacada do conjunto que compde a sua estrutura
formal, esta devera ser caracterizada no corpo do objeto, isto ¢, mesmo se tratando
do interesse de protecdo apenas para tal parte especifica, o pedido terd que se referir

B3 «Art. 9. E patenteado como modelo de utilidade o objeto de uso pratico, ou parte deste, suscetivel de aplicagdo
industrial, que apresente nova forma ou disposicéo (...)”. (BRASIL, 1996, grifo nosso).
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a este objeto completo, em sua forma acabada, a qual serd caracterizada através dos
desenhos, e o titulo também devera mencionar a configuragdo aplicada ao objeto
como um todo (CUNHA, 2003, p. 131).

Em que pesem as opinides em contrario, tal posicdo acabou por ser mantida no
Manual de Desenhos Industriais, ou seja, a prote¢do ¢ conferida “apenas aos objetos que
constituam um todo independente, isto €, que revelem em si uma forma perfeita e acabada,
ndo sendo admitida, portanto, prote¢do para parte ou pega que integre de forma indissociavel
determinado objeto (...)” (AGU, 2016, p. 14), com a consequente publicacdo da perda da
prioridade reivindicada nas situacdes divergentes, “pois, se a legislagdo brasileira proscreve o
registro, ¢ inevitavel que seja, a reboque, inviabilizado o reconhecimento da prioridade”
(AGU, 2016, p. 15).

E importante atentar para o fato de que os documentos de prioridade, apresentados
junto aos depositos nacionais, sdo os documentos que deram inicio ao processo de solicitagdo
do direito nos respectivos paises de origem, em consonancia com o disposto no Artigo 4 da
CUP"*. No momento do exame do pedido no INPI ndo hd como saber, na maioria dos casos,
quais dos objetos reivindicados no documento de prioridade foram efetivamente concedidos,
quais foram excluidos do pedido inicial e quais foram indeferidos ou tornados nulos.

Baseado no exposto, passa-se agora a analisar alguns casos concretos de pedidos de
desenho industrial que foram depositados no Brasil e que reivindicavam uma ou mais
prioridades dos escritérios elencados neste estudo, a fim de se buscar compreender até que
ponto as diferencgas entre o admitido pelas distintas legislagdes aqui estudadas e o disposto na
legislacdo brasileira de protecdo ao desenho industrial, contribuem para refletir na decisao
final tomada pela instancia de exame técnico do INPI com rela¢do ao objeto reivindicado no
deposito nacional.

A metodologia para a escolha dos casos que se passa a discutir agora, baseou-se em
alguns poucos critérios: o pedido ja deveria ter sido publicado, a fim de ndo se violar qualquer
tipo de sigilo legal; buscou-se escolher alguns pedidos para os quais a prioridade reivindicada
tivesse sido mantida, em comparagdo com outros que acabaram por ter publicada a sua perda;
e, para esses ultimos, casos em que o requerente acatou a decisdo formulada e outros em que o
mesmo termina por impetrar algum tipo de recurso administrativo contra essa publicacdo. Em
todos os casos, procurou-se buscar exemplos que fossem capazes de ilustrar e abarcar as

diversas situacdes estudadas nos capitulos anteriores.

134 “Art. 4. (...) 2) Reconhece-se como dando origem ao direito de prioridade qualquer pedido com o valor de pedido
nacional regular (...). 3) Deve entender-se por pedido nacional regular qualquer pedido efetuado em condigdes de estabelecer
a data em que o mesmo foi apresentado no pais em causa, independentemente do resultado ulterior do pedido”. (BRASIL,
1975).
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No pedido BR302013001140-2, depositado em 18/03/2013, intitulado “Configuracio
aplicada em aspirador de p6 e em recipiente para o mesmo”, foi reivindicada a prioridade da
Unido Europeia EM 002105353, de 18/09/2012. As figuras do depdsito nacional foram

1 No pedido, eram apresentadas

apresentadas tal qual mostradas no documento de prioridade
trés variagdes configurativas para um aspirador de po, além do recipiente de p6 do dito objeto

(todos mostrados na Figura 67).

\
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Figura 67 — Objetos reivindicados no pedido BR302013001140-2.
Fonte: INPI.

E possivel verificar que, por meio do pedido, reivindica-se protegio para dois designs
parciais, o primeiro compreendendo apenas a parte superior do aspirador de pd (ou a parte
visivel do recipiente para pd, quando encaixado no restante do corpo) e o segundo apenas os
detalhes laterais do objeto, assemelhados a pequenas “turbinas”, ambos representados em
linhas continuas na parte superior da figura acima, além do proprio aspirador, como um todo,
e de seu recipiente para po, reivindicado de forma separada do conjunto.

Mesmo que tais detalhes reivindicados sejam indubitavelmente ornamentais, a
legislagdo brasileira ndo admite prote¢do apenas para partes indissociaveis de um objeto,

conforme j& exaustivamente discutido. Deste modo, foi formulada exigéncia para que o

15 [ possivel visualizar a imagem digitalizada de todas as petigdes apresentadas e despachos publicados, com relagdo aos
pedidos de desenho industrial citados neste capitulo, na pagina de busca do site do INPI ( https://gru.inpi.gov.br/pePl/serviet/
LoginController?action=login), mediante cadastro e login no sistema.
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depositante preenchesse todas as linhas tracejadas das duas primeiras variagdes. Ao fazer isso,
a reivindicagdo passou a abarcar todo o aspirador de pd, ja reivindicado inicialmente como
uma terceira varia¢do (apenas representado de forma distinta das anteriores); ademais, uma
vez que sO podem ser mantidos em um mesmo pedido objetos que possuam as mesmas
caracteristicas distintivas preponderantes, foi solicitado que o recipiente para po fosse
apresentado em um novo pedido dividido.

Desta forma, um pedido que, inicialmente, tinha por solicitagdo a protegdo para quatro
objetos distintos, teve seu ambito de prote¢do reduzido para apenas um objeto complexo (o
aspirador de p0), além de gerar um pedido dividido com a mesma data do pedido inicial, no
qual foi reivindicado uma parte dissocidvel desse aspirador de p6. Neste caso, a prioridade
reivindicada foi mantida, tanto para o pedido inicial quanto para o pedido dividido, uma vez
que ndo havia discordancia entre os objetos trazidos no documento de prioridade e os do
deposito nacional.

Tal expediente, de apresentar diversas variacdes em um mesmo pedido, em que cada
um deles reivindica uma determinada parte de um mesmo objeto complexo, faz sentido
naquelas legislagdes em que se admite e se protege o design parcial. Na legislacdo brasileira,
como nao ha previsdo legal para esse tipo de protecdo, os varios designs parciais trazidos no
deposito nacional como variagdes, acabam por se reduzir em um Unico objeto completo, apds
a solicitacdo para o preenchimento de todas as linhas inicialmente tracejadas.

O objeto da Figura 68 foi depositado através do pedido BR302017004659-2, de
19/10/2017, intitulado “Configuracdo aplicada em Bomba”. Para este processo, foi
reivindicada a prioridade europeia EM 003864727, de 20/04/2017. As figuras do deposito

nacional foram apresentadas tal qual mostradas no documento de prioridade.

Figura 68 — Objeto reivindicado no pedido BR302017004659-2.
Fonte: INPI.
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Na fase de exame técnico, foi formulada exigéncia requisitando, ao requerente do
pedido, que as linhas tracejadas fossem preenchidas, configurando um unico objeto, bem
como foi incluida na exigéncia a solicitagdo de retirada da marca e dos textos constantes da
imagem apresentada na peti¢do de deposito. De qualquer forma, o documento de prioridade
foi mantido e aceito tal como apresentado.

No cumprimento da exigéncia formulada, o requerente reapresentou o objeto,
conforme pode ser observado na Figura 69. Nesta, além de retirar as referéncias & marca e ao
texto constantes da figura inicial, o requerente excluiu todos os detalhes em linhas tracejadas

que constavam na figura do deposito inicial.

Figura 69 — Objeto apresentado no cumprimento de exigéncia do pedido BR302017004659-2.
Fonte: INPI.

O pedido terminou por ser indeferido por cumprimento insatisfatério da exigéncia
formulada, baseado no Art. 23 da, entdo em vigor, IN 44/15"° uma vez que esta solicitava o
preenchimento de todas as linhas tracejadas, ndo sua exclusao.

A solicitagdo para o preenchimento de todas as linhas tracejadas de um objeto em um
pedido nacional, onde nenhuma das figuras o representa completamente em linhas continuas,
¢ uma pratica de anos no exame técnico do INPI, que terminou por ser incorporada ao Manual
de Desenhos Industriais: todas as linhas tracejadas de um objeto mostrado no documento de
prioridade deveriam ser apresentadas em linhas cheias no pedido nacional, representassem
elas partes indissociaveis do objeto ou nao.

Porém, ao contrario da pratica anterior, o atual Manual oferece ao titular do pedido a
opcdo de preencher todas as linhas tracejadas de um objeto mostrado no documento de
prioridade, reivindicando, assim, protecdo para o objeto completo, ou que estas possam ser

excluidas, desde que representem uma parte dissociavel do conjunto, apresentando um objeto,

16 “Art. 23 - O cumprimento insatisfatério de exigéncia formulada para adequacdo ou complementagdo de desenhos ou
fotografias incorrera no indeferimento do pedido”. (INPI, 2015a).
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no pedido nacional, em conformidade com o verdadeiramente reivindicado no documento de
prioridade.

Paradoxalmente, a opc¢do de preencher algumas das linhas tracejadas de um objeto e
excluir outras, elegendo que partes do objeto o titular deseja proteger no Brasil, desde que
conformando um objeto completo e dissocidvel das demais partes excluidas, além de ndo ser
admitida pelo Manual, ainda encontra resisténcias por parte do atual corpo de exame técnico
do INPI. Admite-se os extremos, ao possibilitar preencher ou excluir todas as linhas
tracejadas (aumentando ou reduzindo o escopo de prote¢dao inicialmente reivindicado), mas
ndo sdo aceitdveis as opgdes intermediarias, com a alegacdo de que seria possivel a
apresentacao de uma variedade de configuracdes intermedidrias, ndo reveladas no documento
de prioridade.

Mesmo concordando-se com este argumento, € necessario notar que tais configuracdes
nada mais seriam do que variacdes do objeto constituido por todas as linhas tracejadas
preenchidas (o que representa uma das opg¢des oferecidas ao requerente no momento da
formulacdo da exigéncia, mesmo que o escopo de protecdo do documento de prioridade ndo
abarque o objeto por completo), ndo reivindicando-se, no depdsito nacional, nada que ja nao
houvesse sido revelado no documento de prioridade (embora, ndo necessariamente,
reivindicado).

Atualmente, a exigéncia de se preencher todas as linhas tracejadas mostradas no
documento de prioridade recai apenas naqueles casos em que representem partes
indissocidveis de um objeto complexo. No caso em analise, ndo seria de todo incorreto supor
que o tubo frontal mostrado inicialmente em linhas tracejadas indicasse uma parte do objeto
que poderia ser separada do conjunto e que subsistiria por si sd, podendo, desse modo, ser
excluido.

A pratica, e a necessidade, de se excluir partes de um objeto do escopo da protegdo
reivindicada, através da representagdo por linhas tracejadas, pode ter vdrias justificativas,
além das ja discutidas, que podem estar enquadradas em diversas situagdes: ndo ser uma
criagdo do depositante do pedido, que esta apenas incorporando, de forma ilustrativa, um
desenho ja protegido por terceiros ao seu objeto (ndo possuindo, portanto, direito de
reivindicar prote¢do exclusiva para tais partes); por ja estarem incluidas no estado da técnica
(ou em dominio publico), ndo podendo ser definidas como de direito exclusivo de ninguém;
quando ndo ha interesse, por parte do titular do pedido, de proteger uma determinada parte do

objeto, pois esta possui uma forma comum aos objetos da mesma classe, ndo sendo dotadas,
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portanto, de novidade ou de originalidade; ou por determinada parte do objeto ja possuir
protecdo exclusiva através de algum outro registro de sua titularidade.

Ao ter obtido para si, através da solicitacdo por parte do INPI de que as linhas
tracejadas do objeto sejam preenchidas, um direito que nao lhe pertence (ou que ja lhe
pertenca), o titular do pedido pode ver ampliado o escopo de protecdo inicialmente requerido
para o objeto, além de poder incorrer em alguma violagdo legal a um direito adquirido por
terceiros.

Ao mesmo tempo, tal pratica de solicitar o preenchimento das linhas tracejadas reduz
as possibilidades do titular efetuar alteragdes no objeto do registro, uma vez que estas, por nao
constituirem parte cuja prote¢do ¢ requerida, sio meramente ilustrativas (no sentido lato do
termo) e podem, portanto, ser modificadas sem que haja alteragdo no escopo inicial de
prote¢do. Ao mesmo tempo, isso torna impraticavel requerer protecdo isoladamente para as
diversas partes constitutivas de um mesmo objeto, apenas alterando-se as regides
representadas através de linhas continuas e tracejadas do mesmo, com o objetivo de se obter
diversos registros concedidos para cada uma dessas partes constitutivas de um mesmo objeto,
além de para o objeto como um todo, se for o caso.

Essa situagdo pode chegar a extremos, como o que pode ser observado por meio do
pedido BR302013001088-0, intitulado “Configuragdo aplicada a uma interface do
componente de controle industrial”, depositado em 14/03/2013, tendo sido reivindicada a
prioridade americana US 29/432.413, de 14/09/2012. A Figura 70 mostra os trés objetos

reivindicados no ato do depdsito, replicando o apresentado no documento de prioridade.

FIG; 3.1

FIG. 1.1

Figura 70 — Objetos apresentados no pedido BR302013001088-0.
Fonte: INPIL.
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Supde-se, pelas figuras mostradas, que o objeto do pedido representa uma espécie de
gabinete, divisivel em duas partes. A primeira variagdo apresenta o objeto por inteiro,
enquanto as duas seguintes mostram, cada uma, as suas partes em separado. Em todas as
variagdes, o objeto ¢ apresentado completamente em linhas tracejadas, com excecdo de um
pequeno detalhe (ou friso), mostrado em linhas continuas, na divisdo entre as duas partes do
objeto. Como de praxe, foi solicitado, através de exigéncia técnica, que todas as linhas dos
objetos fossem preenchidas, além da divisdo do pedido em trés, um para cada variacao.

Mesmo que essa sequéncia de fatores ndo tenha repercutido na perda da prioridade
reivindicada, o pedido acabou por ser arquivado definitivamente, por ndo cumprimento da
exigéncia formulada. Caso contrério, se esta tivesse sido cumprida como solicitado, de uma
reivindicagdo inicial de prioridade para apenas um detalhe inserido em um produto complexo,
o Brasil poderia passar a dar protecdo a trés objetos complexos distintos: ao objeto como um
todo, além de suas partes, separadamente.

Outra situacdo que pode ser encontrada ao analisarmos alguns pedidos, ¢ a
transformagdo completa do objeto da reivindicacdo. O pedido BR302013002935-2,
depositado em 21/06/2013, reivindicando a prioridade japonesa JP 2012-031254, de
21/12/2012, tinha como titulo “Padrdo ornamental aplicado em frasco pulverizador”, que foi o
objeto efetivamente depositado no Brasil, reproduzindo os mesmos desenhos apresentados no
documento de prioridade, como mostrado na Figura 71. Neste pedido, reivindicou-se protecao
apenas para o padrdao ornamental. O objeto no qual o padrdo havia sido aplicado, em duas
configuragdes, foi representado em linhas tracejadas, por ndo fazer parte do escopo de

protec¢ao.

e P

Figura 71 — Objeto apresentado no pedido BR302013002935-2.
Fonte: INPI.
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A exigéncia técnica formulada solicitava que as linhas tracejadas fossem preenchidas e
o titulo alterado para “Configuracdo aplicada em frasco”. A exigéncia foi cumprida
apresentando-se o novo objeto mostrado na Figura 72 e o que havia sido solicitado como um
padrdo ornamental a ser aplicado a um frasco (qualquer que fosse seu formato), transformou-
se em um frasco de formato especifico, com um padrdo ornamental aplicado. Novamente, a

prioridade reivindicada foi mantida.

-
-
=

N

Figura 72 — Objeto do registro de desenho industrial BR302013002935-2.
Fonte: INPIL.

Como ja se disse no Capitulo 1 deste trabalho, a possibilidade (e a exigéncia) da
representacdo do padrdo ornamental poder ser representado aplicado ao objeto ao qual se
destina, vem oscilando com o tempo dentro dos diversos Atos e Instrugdes Normativas ja
promulgados pelo INPI no intuito de regulamentar o disposto na LPI com relag@o aos pedidos
de desenho industrial. Tal pratica, com certeza, foi agravada pela auséncia de um Manual até
entdo inexistente.

Podemos destacar dois procedimentos que deixaram de ser previstos com o passar dos
anos e a substituicdo dos atos normativos: a exigéncia da representacdo do padrao ornamental
aplicado ao objeto e a aceitacdo de pedidos onde eram apresentados conjuntos, ou kits, de
objetos destinados a mesma finalidade, como conjuntos de talheres, lougas, pecas de jogos,
etc. Enquanto o atual Manual de Desenhos Industriais torna opcional a apresentacdo do
padrdo aplicado ao produto, o deposito de conjuntos de objetos em um mesmo pedido
continua ndo sendo permitido.

Tudo isto termina por interferir diretamente na decisdo final proferida pela divisdao
técnica do INPI com relacdo aos pedidos depositados no pais que reivindiquem um

documento de prioridade contemplando algum dos objetos e representagdes ndo admitidas
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pela legislagdo brasileira. De qualquer forma, uma vez que em nenhum dos casos
apresentados acima houve publicagdo de perda da prioridade unionista reivindicada, todos os
registros que foram concedidos fizeram jus a data do pedido anteriormente depositado.

Além dos motivos ja apresentados que ensejam a publicacdo da perda da prioridade
reivindicada, a troca de um documento de prioridade por outro, no momento do depdsito,
apresentando um objeto distinto do reivindicado, também era um fator que motivava tal ato.
Uma vez que parte-se do pressuposto que tal erro material ndo foi derivado de ma-fé por parte
do interessado no pedido, o Manual de Desenhos Industriais ja traz uma previsdo para que
seja efetuada uma exigéncia técnica, com o objetivo de sanear o pedido'’.

Apesar disso, alguns erros cometidos pelo proprio depositante, ou seu representante
legal, porém, podem vir a ocasionar problemas. Tome-se, como exemplo, o pedido
BR302016002293-3, depositado em 01/06/2016, intitulado “Configuracdo aplicada a
motocicleta”. Neste, encontra-se reivindicada a prioridade alema DE 402015101308.2, de
08/12/2015 (que também foi utilizada como prioridade para o pedido depositado na Unido
Europeia sob o nimero EM 003077239-0001, em 21/04/2016). A Figura 73 mostra, a
esquerda, o objeto requerido no deposito nacional, enquanto, a direita, ¢ mostrado o objeto

apresentado no documento de prioridade.

Figura 73 — Objeto apresentado no pedido nacional (esq.) € o0 mostrado no documento de prioridade (dir.).
Fonte: INPL

Mesmo com a baixa qualidade da imagem mostrada no documento de prioridade, os
dois objetos sdo claramente distintos. Apesar disso, foi formulada uma exigéncia técnica para
que o documento de prioridade fosse reapresentado com melhor qualidade gréafica. No
cumprimento da exigéncia formulada, o titular do pedido informou que, por erro material,

foram apresentados no depdsito os desenhos de outro pedido anteriormente depositado, o

37 “Durante o exame técnico, havendo divergéncias entre os documentos de depdsito e de prioridade, serd formulada
exigéncia para que o documento de prioridade unionista correspondente ao desenho industrial depositado no Brasil seja
apresentado. A falta de comprovacdo ensejara a publicagdo da perda da prioridade unionista”. (INPI, 2019, p. 74).
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BR302016000225-8, de 25/01/2016, estando o documento de prioridade apresentado, correto.
Desta forma, o requerente apresenta uma copia do mesmo documento de prioridade, desta vez
com melhor qualidade gréfica, e solicita que os desenhos trazidos no ato do depdsito sejam

substituidos pelos novos, e corretos, desenhos ora apresentados (Figura 74).

Figura 74 — Objeto apresentado na peti¢do de cumprimento de exigéncia do pedido BR302016002293-3 (esq.) e
o mostrado no documento de prioridade reivindicada (dir.).
Fonte: INPL

Apesar de o Manual ainda ndo ter sido editado a época do exame técnico do pedido em
questdo, 0 mesmo, na maioria das vezes, apenas tornou explicitos os procedimentos adotados
pela divisdo técnica quando do exame. Assim, a diretriz que sempre norteou o exame nesse

sentido era a mesma que a disposta hoje no Manual:

Apos o depdsito, a configuragio inicial do desenho industrial requerido ndo podera
sofrer acréscimos ou alteracdes, ressalvadas as correcdes requeridas por meio de
exigéncia direcionada aos desenhos ou fotografias do pedido e as modifica¢des
requeridas pelo depositante, antes do primeiro exame técnico, destinadas a corregao
de irregularidades nas figuras e/ou melhor visualiza¢do do objeto. (INPI, 2019, p.
85).

Portanto, uma vez que, na petigdo de cumprimento de exigéncia, a matéria
inicialmente apresentada foi alterada, os desenhos ai trazidos foram desconsiderados e, pelo
fato de a prioridade reivindicada ndo refletir o objeto do depdsito, esta teve sua perda
publicada. Assim, o pedido foi concedido, com o objeto apresentado no ato do deposito (como
mostrado na Figura 73, a esquerda), e sem reivindicagdo de prioridade, mantendo como
efetiva data de deposito a do pedido nacional.

No caso ora analisado, soma-se ainda o agravante de que, pelas proprias informagoes
prestadas pelo requerente, o objeto do registro ja havia sido depositado anteriormente, ndo
cumprindo, desta forma, com o requisito de novidade estipulado pelo Art. 95 da LPI. Destarte,

o BR302016002293-3 teve um Processo de Nulidade Administrativa instaurado de oficio
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apos sua concessdo, por ser idéntico a objeto ja inserido no estado da técnica, a saber, o
BR302016000225-8.

Ap0s a publicacdo da nulidade administrativa, o requerente protocolou recurso contra
a perda de prioridade e contra o PAN instaurado. Em sua defesa, o requerente alegou que, ao
cumprir a exigéncia formulada, apresentou os esclarecimentos necessarios e apresentou novos
desenhos, com o objetivo de substituir os originalmente depositados, uma vez que o restante
das informacgdes apresentadas estavam corretas, incluindo as relativas a prioridade. Opinava
ainda ter havido uma formalidade excessiva, além de uma san¢do desmedida, em prol dos
principios de eficiéncia e razoabilidade que deveriam nortear as decisdes do INPI. E que este
deveria aproveitar os esclarecimentos € os novos desenhos apresentados, anulando a
publicacdo da perda de prioridade e revertendo a nulidade administrativa, uma vez que, em
assim agindo, o objeto do pedido passaria a ser o mesmo objeto da prioridade.

Na apreciacdo do recurso do requerente contra a perda de prioridade, a instidncia
recursal do INPI emite parecer concordando com a area técnica, no sentido em que os objetos
do pedido e da prioridade sdo distintos, ensejando, portanto a perda desta. Mas, uma vez que o
recurso teria efeito saneador pleno, tendo o requerente apresentado os novos desenhos na
peticdo de recurso e informado os dados corretos da prioridade no ato do depdsito, aproveita-

['*#, e reforma-se a decisdo de perda da

se os atos da parte, de acordo com o Art. 220 da LP
prioridade reivindicada.

Embora a manifestagdo do requerente contra a nulidade instaurada ainda ndo tenha
sido julgada, ¢ provavel, baseado na decisdo anterior, que esta também seja reformada, pois,
uma vez que, em grau de recurso, a perda de prioridade foi revertida e que tenham sido
aceitos os novos desenhos apresentados pelo requerente, o PAN instaurado de oficio passa a
ndo ter razdes para subsistir.

Interpretagdo andloga ¢ dada em sede de recurso pelo INPI a decisdo referente a perda
de prioridade do BR302017000314-1, depositado em 26/01/2017, com o titulo “Configuracao
aplicada a tampa para embalagem”, no qual reivindica-se a prioridade da Unido Europeia EM

003319748-0001. A Figura 75 mostra o objeto apresentado no deposito nacional (a esquerda)

e o constante do documento de prioridade (a direita).

138 «Art, 220. O INPI aproveitard os atos das partes, sempre que possivel, fazendo as exigéncias cabiveis”. (BRASIL, 1996).
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Figura 75 — Objeto apresentado no pedido nacional (esq.) € 0 mostrado no documento de prioridade (dir.).
Fonte: INPL

Novamente, na fase de exame técnico, foi publicada a perda da prioridade
reivindicada, uma vez que o objeto mostrado no depdsito difere do apresentado no documento
de prioridade. O pedido foi concedido sem nenhuma prioridade reivindicada, sendo a data do
deposito do pedido nacional aquela efetivamente considerada.

Em seu recurso contra a perda da prioridade, o requerente alega que o objeto do
pedido nacional (a tampa da embalagem) estava completamente revelado na prioridade (que
reivindicava a embalagem completa, incluindo a tampa), havendo correspondéncia entre
ambos, mesmo que de forma parcial. Alega, ainda, que ndo ha nenhuma previsdo legal que
obrigue a total correspondéncia entre os objetos da prioridade e os do deposito nacional, que,
a falta de um manual de procedimentos, ainda ndo publicado a época, ndo havia diretrizes de
exame claras a serem seguidas e que, de acordo com o Art. 4H da CUP, a prioridade nao
poderia ser recusada (a esse respeito, ja discutiu-se extensamente no inicio deste capitulo,
onde fez-se remissdo ao trabalho de Bodenhausen (1969)).

O requerente apresenta, ainda, alguns trechos retirados de distintas legislagdes, onde
estas afirmam que a prioridade ndo pode ser recusada se esta diferir do objeto do deposito
nacional apenas em detalhes ndo relevantes ou imateriais. Por fim, apoia-se no preceito de que
a tampa € um objeto dissocidvel e independente do conjunto, podendo, portanto, ser protegida
de forma isolada. O objeto, porém, havia sido reivindicado de forma integral (totalmente
representado por linhas cheias) no documento de prioridade, ndo possuindo nenhuma rentuincia
no escopo de protegdo (partes que seriam representadas por linhas tracejadas), o que contraria

a alegacdo do requerente.
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Neste ponto, cabe acrescentar ser o direito de propriedade industrial um direito
territorial. Por ser o mesmo territorial, hd o entendimento de que cabe a cada pais adequé-lo
ao seu ordenamento a partir de suas proprias normativas, algo ja garantido pela CUP.
Conforme Moro, citando José Roberto Gusmao: “(0) principio da territorialidade inerente ao
direito de propriedade industrial, em geral, deriva do principio maior da territorialidade das
leis, segundo o qual as leis de determinado Estado sdo aplicdveis unica e exclusivamente no
territorio daquele Estado” (GUSMAO apud MORO, 2003, p. 64).

Na analise do recurso, a segunda instdncia apoia-se no disposto no Manual de
Desenhos Industriais, ja publicado, para, novamente, reformar a decisdo contra a perda de
prioridade. Desta vez, utilizando como exemplo o pote com tampa apresentado no mesmo (e
J& mostrado na Figura 64, neste capitulo). Na situacdo apresentada, afirma-se que, uma vez
que as areas do objeto apresentadas em linhas continuas (pote) subsistem de forma
independente do conjunto, ndo ha a necessidade de se preencher todas as linhas tracejadas do
objeto da prioridade (tampa), podendo-se solicitar para fins de protecdo apenas a parte
efetivamente reivindicada no documento de prioridade.

Cabe apontar que a tampa de um objeto, mostrada de forma isolada, possui
caracteristicas visuais distintas da produzida por um objeto complexo, onde a mesma esta
inserida. Pelo contido no Manual de Desenhos Industriais, tampa e embalagem com tampa
acoplada seriam objetos completamente diferentes, sendo classificadas, inclusive, em classes
distintas dentro da Classificacdo Internacional de Locarno. Além disso, no citado Manual
define-se que “(o) pedido de registro de objeto tridimensional deverd reivindicar a
configuragdo completa do objeto da prioridade unionista” (INPI, 2019, p. 74).

De qualquer maneira, esta ¢ uma normativa recente, o que pode vir a alterar algumas
das praticas atualmente adotadas pelo INPI. Este fato exemplifica o quanto ha margem para
pesquisa e harmonizacdo quanto ao embasamento para as decisdes de manutencgdo ou perda de
prioridade unionista em desenho industrial, ja que se trata de uma seara ainda ndo exaurida no
Manual, havendo ainda vérias divergéncias de tratamento com relacdo ao tema nas distintas
legislagdes internacionais.

Por outro lado, algumas das decisdes que passaram pelas duas instancias do INPI, a de
primeiro exame ¢ a de recurso, ajudam a dar um norte as futuras decisdes e procedimentos
adotados no exame técnico. Tome-se como exemplo o pedido BR302017000458-0,
depositado em 02/02/2017, cujo titulo era “Padrao ornamental aplicado em pneumatico”, no

qual reivindicava-se a prioridade norte-americana US 29/573.035. A Figura 76 mostra o
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objeto do pedido nacional, enquanto a Figura 77 apresenta as figuras do documento de

prioridade.

Figura 77 — Objeto apresentado no documento de prioridade do pedido BR302017000458-0.
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Figura 76 — Objeto apresentado no pedido BR302017000458-0.
Fonte: INPI.

Fonte: INPI.

Conforme se apreende pelas imagens, apesar de ter reivindicado, no documento de

prioridade, um padrdo ornamental aplicado a um objeto tridimensional, e apenas um padrao

bidimensional no pedido nacional, na auséncia de um manual que regulamentasse tal

procedimento, a divisdo técnica do INPI publicou a perda da prioridade apresentada, alegando

que o objeto da prioridade era distinto do objeto do pedido nacional.

No recurso impetrado contra a perda de prioridade, o requerente alega que o

apresentado no pedido nacional estd de acordo com o mostrado na prioridade, uma vez que as

linhas tracejadas indicam uma renuncia do objeto ao qual o padrdo estd aplicado e que,
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efetivamente, o escopo de protecdo recai apenas sobre o representado em linhas continuas, ou
seja, apenas sobre o padrao ornamental.

Tal argumento foi plenamente acatado pela instancia recursal, reformando, assim, a
decisdo publicada. Ademais, cabe ressaltar que a op¢ao de se apresentar o padrdo aplicado ao
objeto ao qual se destina encontra-se, agora, totalmente prevista no Manual publicado pelo
INPI, o que aponta a sua dinamicidade, uma vez que pode ser atualizado em func¢do das
préticas de exame.

Por fim, toma-se como exemplo o pedido BR302017001406-2, depositado em
29/03/2017, intitulado “Configura¢do aplicada a retrator médico”. Neste, reivindica-se a
prioridade japonesa JP 2016-022209, de 12/10/2016. A Figura 78 mostra o objeto apresentado
no documento de prioridade, enquanto a Figura 79 apresenta os desenhos dos objetos

reivindicados no pedido nacional.

Figura 78 — Objetos apresentados no documento de prioridade do pedido BR302017001406-2.
Fonte: INPI.
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Figura 79 — Objetos apresentados no pedido BR302017001406-2.
Fonte: INPI.

Como se pode perceber, o pedido nacional apresenta as diversas pontas do retrator,
mostradas no documento de prioridade, acopladas a haste comum. Em contrapartida, o
documento de prioridade mostra uma das possiveis combinagdes para o retrator € suas partes
constitutivas, separadamente, uma vez que sdo dissocidveis e, portanto, intercambiaveis.
Novamente, foi publicada a perda da prioridade, por divergéncia entre os objetos do
documento e os reivindicados no pedido nacional.

No recurso contra a perda, o requerente comeca afirmando que cada pais possui sua
propria legislacdo e seus proprios procedimentos de exame. Retoma-se, a partir desta
afirmacdo, ser isso possivel em funcdo de serem os direitos de propriedade industriais
territoriais, conforme pode ser observado na CUP (BRASIL, 1884), em Bodenhausen (1969)
e em Gusmao, citado por Moro (2003). E que, devido as particularidades da legislacdo
brasileira de protecao ao desenho industrial, que ndo permite determinadas representacdes em
voga em outras legislagdes, a representagdo do objeto mostrada no documento de prioridade,
indicando que diversas variagdes de ponta para o retrator poderiam ser combinadas com uma
mesma base, ndo seria permitida. Desta forma, optou-se por apresentar tais combinagdes ja
“montadas”, com todas as respectivas vistas ortograficas, cada uma como uma variante
configurativa distinta. Portanto, o pedido nacional estaria em acordo com o apresentado no

documento de prioridade e com a pratica administrativa adotada pelo INPI.
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No exame do recurso, empreendido no ambito do processo administrativo do INPI,
deu-se provimento as alegacdes do requerente de que ndo houve alteracio da matéria
inicialmente reivindicada, mas apenas uma op¢ao por uma representagao dos objetos de forma
condizente com o permitido pela legislagdo brasileira, ¢ mesmo com certa pratica
administrativa j& adotada. Sendo assim, a decisdao de perda da prioridade foi reformada.

Cabe ressaltar que o requerente poderia ter depositado trés pedidos nacionais
reivindicando esse unico documento de prioridade (uma vez que nem todos os objetos
guardam a mesma configuragdo visual, ndo sendo, portanto, possivel constar de um tunico
pedido): um reivindicando o objeto “montado”; outro, a base comum a todas as
configuragdes; € um terceiro com suas distintas pontas separadamente, apresentadas como
variagdes configurativas de um mesmo objeto. Desta forma, seu escopo de protecdo no Brasil
seria 0 mesmo dado pelo documento de prioridade. Além disso, a figura apresentada no
documento de prioridade que indica as diversas combinagdes possiveis, poderia ser
apresentada, no pedido nacional, como uma imagem meramente ilustrativa, demonstrando as
diversas possibilidades de configuragdo para o objeto.

A prioridade unionista, apesar de ser um instrumento previsto na CUP desde o inicio,
carece de maiores estudos que permitam o verdadeiro aprofundamento dessa figura, bem
como sua eficiente aplicacao. Cabe destacar que, no Brasil, ndo foi um tema de interesse. Isso
acaba por acarretar em uma compreensdo sempre deficitdria, seja por parte dos requerentes,
seja por parte dos aplicadores do direito. As decisdes tomadas, portanto, acabam sendo
sujeitas a alteracdes e criticas. O que nao se pode perder de vista ¢ a necessidade de enfrentar
o tema em fun¢ao da pouca produgdo académica sobre o mesmo.

Decisoes discordantes, em fungdo desse cendrio, sdo passiveis de acontecer. Todavia,
faz-se importante analisar as mesmas e encontrar as melhores praticas, visando uma efetiva
internalizagdo da prioridade unionista na legislagdo brasileira de protecio ao desenho
industrial, objeto desta pesquisa. Acrescenta-se ser necessaria a evolucdo da pesquisa sobre a
questdo, de forma a fomentar producdo de material consistente sobre a matéria que permita a
diminui¢do de assimetria de informagdo entre requerentes e instituigdes, bem como a

ampliagdo da seguranca juridica e consequente diminui¢io dos custos de transagdo'.

139 “Como é sabido, o ponto de partida da Teoria dos Custos de Transacdo é o reconhecimento do fato de que o
comportamento humano, ainda que intencionalmente racional, enfrenta limitacdes ao exercicio desta racionalidade. Ressalta-
se, ndo estamos no mundo dos produtores e dos consumidores dotados de perfeita informacdo da andlise econémica
convencional. Embora os individuos desejem agir racionalmente — isto é, desejem tomar decisdes coerentes com os seus fins
—, eles enfrentam limites para isto. Estas limitagdes possuem natureza neurofisiolégica (limites naturais a capacidade humana
de acumular e processar informagoes) e de linguagem (limites a capacidade de transmitir informagdes).” (FIANNI, 2016, p.
14).
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Para finalizar, como uma espécie de resumo complementar de todo o exposto neste
trabalho, o Quadro 1 abaixo procura ilustrar, através de uns poucos exemplos retirados de um
estudo realizado pelo Industrial Design 5 Forum (ID5)'*, qual seria a decisdo tomada por
cada um dos escritorios aqui estudados com relagdo aos documentos de prioridades recebidos,
caso reivindicassem um determinado objeto distinto do apresentado no respectivo deposito
nacional. As respostas mostradas (em traducdo livre) foram informadas por representantes de
cada um dos escritdrios. Foi acrescentada, para efeitos de comparagdo, uma coluna mostrando
a decisdao que se supde, de acordo com o disposto no Manual, deveria ser o tratamento dado a

cada caso na pratica de exame nacional.

Objeto da prioridade Objeto do depésito

Se o pedido anterior for um desenho parcial e o pedido subsequente for um design completo,
que alterou a linha tracejada para linha sélida

USPTO EUIPO JPO BRASIL
Aceito. Parece que a Nao aceito. A praticado | Nao aceito. O escopo de | Aceito. Uma vez que o
figura para o design do EUIPO ¢ considerar que o | protecao para o qual o pedido deve apresentar um
pedido anterior transmite | objeto do pedido anterior | registro do design ¢é objeto completo, seria
razoavelmente aos peritos |deve ser idéntico ao do solicitado difere um do exigido o preenchimento
na arte que o inventor ja | desenho ou modelo outro. de todas as linhas
possuia o design comunitario tracejadas. Por economia
reivindicado no pedido correspondente, sem a processual, o objeto
subsequente. adigdo ou supressdo de apresentado no depdsito

quaisquer caracteristicas. seria aceito desde logo.

140 Grupo formado por China National Intellectual Property Administration (CNIPA - Administragdo Nacional de
Propriedade Intelectual da China), European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Japan Patent Office (JPO),
Korean Intellectual Property Office (KIPO - Escritério de Propriedade Intelectual da Coréia) e United States Patent and
Trademark Office (USPTO).
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Objeto da prioridade

Objeto do deposito

Se o pedido anterior for um design inteiro e o pedido subsequente é um design

de uma das partes do pedido anterior

USPTO

EUIPO

JPO

BRASIL

Aceito. O pedido anterior
parece transmitir
razoavelmente aos peritos
na arte que o inventor
possuia o design
reivindicado no pedido
subsequente.

Nao aceito. Se o pedido
subsequente for um design
inteiro que possui menos
recursos em comparagio
com o primeiro pedido,
considera-se que o pedido
subsequente ndo ¢ o
‘mesmo design’ do
primeiro pedido.

Nao aceito. Ambos os
casos sao entendidos
como elegiveis para
constituir o design de um
artigo. No entanto, o
artigo para o design que
corresponde ao objeto
inteiro, representado
independentemente de
linhas s6lidas ou linhas
tracejadas, ¢ diferente do
outro.

Nao aceito. O objeto do
pedido nacional deve ser o
mesmo do reivindicado na
prioridade. Este somente
seria aceito caso fosse
dissociavel do todo e a
parte ndo apresentada
estivesse tracejada no
documento de prioridade
(logo, ndo reivindicada).

Objeto da prioridade Objeto do depésito
./ I/
v S i ‘
a7

Se o pedido anterior for um design inteiro e

o pedido subsequente for um design parcial

USPTO

EUIPO

JPO

BRASIL

Nao aceito. A figura para
0 design do pedido
subsequente parece
introduzir uma linha
divisoria (por exemplo, no
apoio de brago esquerdo
estendendo-se para tras)
que ndo ¢ claramente

Nao aceito. Se o pedido
subsequente for um design
que reivindica menos, em
compara¢io com o
primeiro pedido,
considera-se que o pedido
subsequente ndo ¢ o
‘mesmo design’ do

Nao aceito. O escopo de
protegdo para o qual o
registro do design ¢
solicitado difere um do
outro.

Aceito, a principio. Como
0 pais ndo admite protecdo
para designs parciais, seria
exigido o preenchimento
das linhas tracejadas, o
que tornaria o objeto
posterior idéntico ao
mostrado na prioridade.




visivel na figura para o
design do pedido anterior.
Portanto, o pedido anterior
ndo parece transmitir
razoavelmente aos
especialistas na arte que o
inventor possuia o design
reivindicado no pedido
subsequente.

primeiro pedido.
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Objeto da prioridade

Objeto do deposito

A cor entre o pedido anterior e o pedido subsequente é diferente

USPTO

EUIPO

JPO

BRASIL

Nao aceito. O design
mostrado na figura para o
pedido subsequente parece
ser um design diferente do
mostrado na figura para
pedido anterior (por
exemplo, nimero
diferente de aletas). Além
disso, como a cor
divulgada na figura para o
design do pedido anterior
parece ser diferente da cor
divulgada na figura para o
design do pedido
subsequente, o pedido
anterior ndo parece
transmitir razoavelmente
aos especialistas na
técnica que o inventor
possuia o design
reivindicado no pedido
subsequente.

Nao aceito. Em principio,
a cor ndo ¢ um detalhe
imaterial. A adi¢do ou
supressao de uma cor,
normalmente leva a
conclusdo de que os dois
designs ndo sdo para o
‘mesmo design’

Naio aceito.

Aceito. Ambos os objetos
possuem a mesma forma e
cores per se nao sao
passiveis de registro.




154

Objeto da prioridade

Objeto do deposito
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Se o pedido anterior contiver ap

e o pedido subsequente apresenta cinco vistas

enas um desenho em perspectiva

USPTO

EUIPO

JPO

BRASIL

Nao aceito. Os detalhes
mostrados nas vistas do
design do pedido
subsequente (por exemplo,
todos as caracteristicas do
lado superior, esquerdo e
direito) ndo sdo
claramente visiveis na
visualizagio tinica do
design do pedido anterior.
Portanto, o pedido anterior
ndo parece transmitir
razoavelmente aos
especialistas na arte que o
inventor possuia o design
reivindicado no pedido
subsequente. No entanto,
se o pedido anterior tiver
todos os detalhes
efetivamente mostrados no
pedido subsequente, o
pedido subsequente
podera ter direito ao
beneficio da data de
apresentagdo do pedido
anterior. Uma correlacao
no numero de vistas ou a
falta delas nao ¢
determinante, mas o
objeto divulgado ¢é
determinante.

Aceito. A reivindicagdo de
prioridade sera aceita se
todos os detalhes do
primeiro pedido puderem
ser vistos na perspectiva e
se o ultimo ndo divulgar
caracteristicas invisiveis
no primeiro.

Nao aceito. Um aspecto
especifico que ndo ¢
mostrado no pedido
anterior e ndo pode ser
derivado inevitavelmente
dele aparece no pedido
subsequente (a
visualizagdo do canto
superior direito).

Aceito. Sera necessario
apresentar pelo menos
uma perspectiva e a vista
faltante. Os detalhes ndo
visiveis na perspectiva
mostrada no documento
de prioridade serdo aceitos
como representados nas
respectivas vistas.
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Objeto da prioridade

Objeto do deposito

Se o pedido anterior tiver quatro vistas e o pedido subsequente apenas um desenho em perspectiva

USPTO

EUIPO

JPO

BRASIL

Naio aceito. Os detalhes

mostrados na figura para o

design do pedido
subsequente ndo sao
claramente visiveis nas
quatro vistas do design do
pedido anterior (por
exemplo, os detalhes
amarelos na ponta do
dispositivo e os detalhes
de contorno da frente do

objeto). Portanto, o pedido

anterior ndo parece
transmitir razoavelmente
aos especialistas na arte
que o inventor possuia o
design reivindicado no
pedido subsequente. No
entanto, se o pedido
anterior tiver todos os
detalhes efetivamente
mostrados no pedido
subsequente, o pedido
subsequente podera ter
direito ao beneficio da
data de apresentagdo do
pedido anterior. Uma
correlagdo no numero de
visualizagdes ou na falta
dela ndo é determinante,
mas o objeto divulgado ¢
determinante.

Nao aceito. Nesse caso, a
terceira vista de tras ndo é
visivel no pedido
subsequente, € isso ndo ¢
um detalhe imaterial.

Nao aplicavel. No Japao,
um pedido que contém
apenas uma Unica
perspectiva ndo se torna
objeto de exame de
prioridade, devido a falta
do requisito de
aplicabilidade industrial.

Aceito. Sera exigida a
apresentagdo de todas as
vistas ortogonais, além da
perspectiva inicialmente
mostrada e das vistas
constantes no documento
de prioridade.
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Objeto da prioridade

Objeto do deposito

Se o pedido anterior usa fotografia e o pedido subsequente usa desenho (e vice-versa)

USPTO

EUIPO

JPO

BRASIL

Nao aceito. O design
mostrado no desenho
parece ser um design
diferente do mostrado na
fotografia (por exemplo,
contadores na regido do
para-brisa do capd
mostrados na fotografia
ndo sdo mostrados no
desenho). Portanto, o
pedido anterior ndo parece
transmitir razoavelmente
aos especialistas na arte
que o inventor possuia o
design reivindicado no
pedido subsequente .

Depende. A diferenca do
tipo de apresentagdo ndo é
a questdo principal. A
dificuldade neste caso é
que os efeitos
contrastantes dos tons de
cinza estdo ausentes no
pedido subsequente. E
provavel que isso seja
considerado um detalhe
que ndo ¢ imaterial.

Nao aceito. Existe a

diferenga de cores (a
presenca de gradacdo
entre claro e escuro).

Nao aceito. Embora ndo
haja exigéncia para que a
forma de representacdo
seja a mesma entre os
documentos, todos os
detalhes dos objetos
apresentados na prioridade
devem estar revelados no
pedido posterior. Uma vez
que os objetos sdo
distintos (enquanto o da
fotografia possui o cockpit
mostrado com vidro
transparente, no desenho
tal transparéncia ndo ¢
representada), a
prioridade, portanto, ndo
seria aceita. Uma opgdo
seria solicitar que o
documento de prioridade,
com os desenhos
correspondente aos
apresentados no pedido
posterior, fosse
apresentada, para que esta
pudesse ser mantida.

Quadro 1 - Quadro comparativo decisoério de cada escritério estudado, com relagdo ao apresentado no
documento de prioridade e no respectivo pedido nacional. Fonte: Study of practices of priority right for
industrial designs by ID5 Offices. Disponivel em: <http://id-five.org/study-of-practices-of-priority-right-for-
industrial-designs-by-id5-offices/?red=finished-project>. Acesso em: 14 jan. 2020.
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4 CONSIDERACOES FINAIS

Ao longo deste trabalho, procurou-se apresentar as distintas caracteristicas das
legislagdes de protecdo ao desenho industrial dos principais escritorios internacionais de
propriedade intelectual que fazem uso da reivindicagdo de prioridade unionista em seus
depositos no Brasil, comparando-as com o disposto na legislacdo brasileira, no intuito de
analisar como o instituto da prioridade unionista, estipulado pela CUP ja desde sua génese, foi
internalizado em nosso pais e que consequéncias isso trouxe para a protecdo desse ativo de
propriedade industrial no territdrio brasileiro.

Uma das primeiras questdes apontadas foi a da diversidade de conceitos acerca do que
¢ considerado desenho industrial, para fins deste tipo de protecdo. Enquanto alguns afirmam
que o design, para ser protegido, necessita estar incorporado ou aplicado a um suporte fisico
(ou parte dele), a um objeto tangivel e concreto, ndo admitindo, pelo menos ainda, protegdo
para as criagdes de designs intangiveis cada vez mais possiveis a partir de (ndo mais tao)
novas tecnologias, outros ndo admitem protecdo para menos que o objeto como um todo (ou
para suas partes constitutivas, ou “desmontaveis”).

Essa caracteristica ndo uniformizada do que definiria o objeto do design, talvez seja a
pedra angular para se compreender os distintos requisitos e possibilidades ditadas pelas mais
diversas legislagdes de propriedade industrial.

Tal complexidade termina por refletir nos problemas apontados no Capitulo 3, com
relacdo aos documentos de prioridade que sdo apresentados quando do depdsito dos pedidos
de desenho industrial no Brasil, uma vez que ¢ preciso encarar todas essas caracteristicas
proprias das distintas legislagdes internacionais e “adapta-las” ao que determina a legislacao
brasileira de propriedade industrial, fazendo com que, em muitos casos, o escopo de protecao
do objeto inicialmente reivindicado tenha que ser alterado, aumentado ou reduzido, quando
ndo recusado, para que este possa se enquadrar na definicdo de desenho industrial prevista na
Lei de Propriedade Industrial brasileira.

Das disposicdes encontradas na CUP com relagdo a reivindicacdo de prioridade
unionista, pelo menos no que tange a legislagcdo brasileira, parece que as mesmas foram
simplesmente adotadas e incorporadas, sem nenhuma regulamentacdo acerca de como tais
documentos (e seus respectivos objetos de prote¢do) deveriam ser tratados ao serem
reivindicados no pais.

Ao longo das diversas alteragdes na legislagdo brasileira de protecdo ao desenho
industrial, observou-se que tanto as caracteristicas do objeto passivel de protecdo, quanto sua

defini¢do e escopo do que poderia ser protegido, ndo sdo imutaveis. O Brasil, seja por meio de
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legislacdes pretéritas de propriedade industrial, seja através de seus atos e instrugdes
normativas, ja considerou como passivel de protecdo por desenho industrial uma série de
possibilidades hoje negadas, oferecendo solugdes para alguns dos problemas com os quais o
corpo de examinadores depara-se atualmente no exame técnico.

O desenho industrial ja4 foi considerado uma patente e tornou-se um registro,
objetivando uma maior celeridade em sua concessdo. E o responsavel pela protegdo das
formas e ornamentacdo dos objetos, deixando para sua congénere a protecdo de sua
funcionalidade. J4 foi interpretado de diversas formas, traduzidas em distintos normativos,
que o definem e estipulam o que pode ou ndo ser aceito como tal. E, a depender da
interpretagdo que se faca de alguns dispositivos legais ja revogados, pode ter permitido a
protecdo de partial designs em algum momento. Mas sempre foi bem especifico, em todas as
suas vertentes legais de prote¢ao, ao ndo se propor a proteger as obras artisticas, ofensivas ou
que tivessem uma forma vulgar ou ditada por questdes técnico funcionais.

Ademais, como também ja comentado, muitos dos procedimentos adotados com
relacdo ao exame dos pedidos de desenho industrial, o foram devido as interpretacdes dos
dispositivos legais dadas pelas equipes de examinadores, cada qual em sua €poca, o que
explica, em parte, as flutuagdes de entendimentos abordadas ao longo deste trabalho. Como
conclusdo 6bvia para tal situacdo, o Manual de Desenhos Industriais agora em vigor também ¢
o resultado do conhecimento e experiéncia pratica da atual equipe de examinadores.

Para que outras mudangas ocorram, faz-se necessirio que haja uma maior
compreensdo das defini¢des legais acerca do que define esse objeto do registro de desenho
industrial, bem como dos requisitos e condi¢des necessarias para a concessao desse direito.
Portanto, torna-se importante novos estudos e publicacdes académicas sobre o tema, a fim de
fundamentar as futuras alteracdes de posicionamento sobre a matéria e fornecer a pratica
técnica especializada uma solidez maior com respeito ao tema da internalizagdo da prioridade
unionista.

Destaca-se o esforco desta pesquisa em enfrentar um tema sobre o qual ndo hé pesquisa
académica no Brasil. Isso permite trazer para o centro do debate a relevancia que o tema deve
ter. Seu aprofundamento permitird a evolucdo dos procedimentos dos aplicadores do direito,
visando ao alcance da eficiéncia do sistema, o que resultara em decisdes mais apropriadas, de
forma a prover maior uniformidade de entendimentos procedimentais, ndo apenas pelo INPI,

como também pelo requerente.
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Acredita-se que, aliado a uma maior flexibilidade na interpretacdo das caracteristicas,
requisitos e defini¢cdes de prote¢do ao objeto do desenho industrial, sem que, necessariamente,
seja exigida uma alteragdo dos dispositivos legais que regem o assunto, tarefa que exigiria um
esfor¢o para além das competéncias do INPI, ja se poderia contar com um ponto de partida
para que os objetos apresentados nos documentos de prioridade unionista fossem,
efetivamente, aceitos como atestando um direito pré-adquirido pelo seu titular.

Desta forma, o INPI deve sempre aprimorar os seus procedimentos, visando ao
atendimento ndo apenas dos titulares de direito, bem como dos demais atores do mercado,
incluindo-se ai seus concorrentes e a sociedade civil. O sistema de propriedade industrial deve
ser pensado como aquele que, ao ser aplicado, permite o equilibrio entre interesses privados e
interesse publico. Se isso ndo se tornar uma diretriz adotada pelo Instituto, sempre se terd uma
balanca pendente demais para algum dos lados. O sistema ¢ eficiente quando, ao ser aplicado,
permite o equilibrio de todos os interesses envolvidos.

Por fim, mesmo desalinhado com as demais legislagdes internacionais e ainda que
levado pelo mutavel sabor dos entendimentos do momento, ¢ de suma importancia a tradugdo
dos procedimentos de exame dos pedidos de desenho industrial em um Manual, que possa ser
atualizado com a facilidade e frequéncia necessarias e que explicite e esclareca, com
transparéncia, ao usudrio externo e interno, quais as decisdes a serem tomadas com relagdo ao
objeto de um pedido de desenho industrial.

Este trabalho teve como objetivo geral analisar criticamente a internalizagdo da
prioridade unionista na legislacdo brasileira de prote¢do ao desenho industrial, tendo em vista
seu conceito no Brasil, em comparagdo com outras legislagdes internacionais. Acredita-se
que, pela exposicdo apresentada acerca da evolugdo do conceito de desenho industrial, do
surgimento deste instituto e sua insercdo na legislagdo brasileira e a comparagdo dos
procedimentos de exame com os dos principais escritorios internacionais de propriedade
intelectual que fazem uso da reivindicagdo de prioridade unionista em seus depositos no
Brasil, tal objetivo geral foi cumprido, assim como os objetivos especificos propostos.

Quanto a questdo de pesquisa proposta, de como a prioridade unionista poderia ser
internalizada de forma a que possa contemplar essa ampla protecdo, sem prejuizo ao acordado
na Convencdo da Unido de Paris, tendo em vista o conceito de desenho industrial na lei
brasileira, espera-se que também tenha sido respondida a partir dos exemplos e
questionamentos apresentados no ultimo capitulo deste trabalho, em conjunto com as

sugestOes trazidas nestas consideracdes finais.
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Longe de esgotar o assunto aqui discutido, de um pequeno aspecto a ser levado em
conta na protecdo de ativos por desenho industrial no Brasil, espera-se que este trabalho sirva
de apoio para futuras discussdes acerca do tema, no objetivo de aprofundar e aprimorar os
entendimentos e defini¢des com relacdo ao objeto deste que ¢ o direito de propriedade

industrial mais complexo de todos.
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APENDICE A - Evolugio da legislagdo brasileira de desenho industrial (1934 — 1996).

Ano

Conceito de desenho industrial

O que nao é protegido como desenho
industrial

1934 - Decreto n° 24.507

Art. 1°.

§ 1°. Constituem modelo ou desenho, suscepti-
vel de protecgdo legal, as férmas, novas e origi-
naes, de configuragdo externa, estructura ou or-
namentagdo dos productos industriaes.

Art. 2°,

1°. aquillo que for objeto de privilégio de inven-
¢d0, modelo de utilidade, marca de industria ou
de commercio e o que, como tal for prohibido;
2°. os objectos, modelos ou desenhos de cunho
puramente artistico e que nao possam ser consi-
derados como simples accessorios de productos
industriaes;

3° a reproduccdo e a imitagdo dos caracteristi-
cos de novidade e originalidade de desenhos ou
modelos industriaes anteriormente depositados
ou patenteados, embora pertencentes a outras
classes.

1945 — Decreto-Lei n° 7.903

Art. 12. Sdo privilegiaveis como modélo indus-
trial toda forma plastica, moldes, padrdes, rele-
vos ¢ demais objetos que sirvam de tipo de fa-
bricacdo de um produto industrial e se diferenci-
em dos seus similares por certa forma, configu-
ra¢do ou ornamentagdo propria e nova (...).

Art. 13. E privilegiavel como desenho industrial
toda disposi¢ao ou conjunto de linhas ou de co-
res, ou linhas e cores, aplicaveis, com o fim in-
dustrial, a ornamentagdo de certo produto em-
pregando-se qualquer meio (...).

Art. 14. (...) sdo também suscetiveis de prote¢ao
legal os modelos e desenhos industriais que, em-
bora ndo se apresentem inteiramente novos, rea-
lizem combinagdes originais de elementos co-
nhecidos, ou disposi¢des diferentes de. elemen-
tos ja usados, de modo que déem aos respectivos
objetos aspecto geral caracteristico.

Art. 16.

1°) o que constituir objeto de privilégio de in-
vengdo, modélo de utilidade, marca de industria
e de comércio, insignia ou emblema;

2°) o que ndo for privilegiavel como patente de
invencdo (...),

3°) as obras de escultura, arquitetura, pintura.
gravura. esmalte, bordados, fotografias e quais-
quer modelos ou desenhos de carater puramente
artistico;

4°) a reprodugdo ou imitagdo das caracteristicas
de novidade e de originalidade de desenhos ou
modelos anteriormente depositados ou patentea-
dos;

5°) os desenhos ou modelos vulgares.

1967 — Decreto-Lei n° 254

Art. 9°. Sdo privilegidveis, como desenho indus-
trial, tddas as disposi¢des ou conjuntos de linhas
ou cores novos que possam ser aplicados, com
fim industrial ou comercial, & ornamentagdo de
um produto, por quaisquer meios (...).

Art. 10. Sao privilegiaveis, como modélo indus-
trial, todas as formas plasticas, moldes, padrdes
ou relevos introduzidos em qualquer objeto e
que possam servir de tipo de fabricagdo de um
produto industrial e ainda se caracterizem por
nova configuracdo ou ornamentagao exterior.
Art. 11. S3o ainda sucetiveis de protecdo legal
os desenhos ¢ modélos que, embora ndo se apre-
sentem inteiramente novos, realizem combina-
¢oOes originais de elementos conhecidos ou dis-
posicdes diferentes de elementos ja usados e
déem aos respectivos objetos, névo aspecto ge-
ral caracteristico.

Art. 12. Considerar-se-d0 como um sé desenho

Art. 14.

a) os desenhos ou modelos que atentem contra o
decdro publico, cultos religiosos ou idéias e sen-
timentos dignos de respeito ou veneragao;
b) os desenhos ou modelos que colidirem com
patentes de invengdo, desenhos ou modelos pri-
vilegiados pertencentes a terceiros;

¢) os desenhos ou modelos vulgares;

d) o que ndo for privilegiavel como patente de
invengdo (...);

e) as obras de escultura, arquitetura, pintura, es-
malte, gravuras, bordados, fotografias ou outras
que se lhes possam assemelhar ¢ bem assim
quaisquer modelos ou desenhos de carater pura-
mente artistico salvo quando destinados a explo-
racdo industrial e houver consentimento expres-
s0 ou tacito do respectivo autor ou seus sucesso-
res legitimos.




ou modélo os que, embora compostos de varias
partes, forem indispensaveis para formar um
todo ou conjunto de pegas (...).
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1969 — Decreto-Lei n® 1.005

Art. 9° Sdo privilegiaveis como modelos indus-
triais tddas as formas plasticas, que possam ser-
vir de tipo de fabricagdo de um produto industri-
al e ainda se caracterizem por nova configuragao
ornamental.

Art. 10. Sao privilegiaveis como desenhos in-
dustriais tddas as disposi¢des ou conjuntos no-
vos de linhas ou cores que possam ser aplicados,
com fins industriais ou comerciais, & ornamenta-
¢30 de um produto, por quaisquer meios (...).
Art. 11. Sdo ainda privilegiaveis como modelos
ou desenhos industriais aquéles que, embora nao
se apresentem inteiramente como novos, reali-
zem combinagdes originais de elementos conhe-
cidos ou disposig¢des diferentes de elementos co-
nhecidos e déem aos respectivos objetos novo
aspecto geral caracteristico.
Paragrafo unico. Considerar-se-d0 como um so
modélo ou um s6 desenho os que, embora com-
postos de varias partes, constituam um todo ou
um conjunto caracteristico.

Art. 12.

a) o que ndo for privilegiavel como invengao,
(-

b) as obras de escultura, arquitetura, pintura,
gravura, esmalte, bordados, fotografias e quais-
quer outros modelos ou desenhos de carater pu-
ramente artistico;

¢) o que constituir objeto de privilégio de inven-
¢d0 ou de registros (...).

1971 —Lein® 5.772

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

1) modelo industrial toda forma pléstica que
possa servir de tipo de fabricagdo de um produto
industrial e ainda se caracterize por nova confi-
guracdo ornamental;

2) desenho industrial toda disposi¢do ou conjun-
to noévo de linhas ou cores que, com fim indus-
trial ou comercial, possa ser aplicado a ornamen-
tagdo de um produto, por qualquer meio (...).
Art. 12. Para os efeitos dste Codigo, considera-
se ainda modélo ou desenho industrial aquéle
que, mesmo composto de elementos conhecidos,
realize combinagdes originais, dando aos respec-
tivos objetos aspecto geral com caracteristicas
proprias.

Art. 13.

a) o que ndo for privilegiavel, como invencdo
(...);b) as obras de escultura, arquitetura, pintu-
ra, gravura, esmalte, bordados, fotografias e
quaisquer outros modelos ou desenhos de carater
puramente artistico; ¢) o que constituir objeto de
privilégios de inveng¢do ou de registros (...).

1996 — Lein® 9.279

Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma
plastica ornamental de um objeto ou o conjunto
ornamental de linhas e cores que possa ser apli-
cado a um produto, proporcionando resultado vi-
sual novo e original na sua configuragdo externa
e que possa servir de tipo de fabricagdo industri-
al.

Art. 98. Nao se considera desenho industrial
qualquer obra de carater puramente artistico.
Art. 100. Nao ¢ registravel como desenho indus-
trial:

I o que for contrario a moral e aos bons costu-
mes ou que ofenda a honra ou imagem de pesso-
as, ou atente contra liberdade de consciéncia,
crenga, culto religioso ou idéia e sentimentos
dignos de respeito e veneragao;

IT a forma necessaria comum ou vulgar do obje-
to ou, ainda, aquela determinada essencialmente
por consideragdes técnicas ou funcionais.
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APENDICE B — Conceito de desenho industrial, requisitos e formas de representagao.

Conceito de Desenho Industrial

USPTO

EUIPO

JPO

BRASIL

- criado com o proposito
de ornamentar

- deve estar incorporado
ou aplicado ao objeto (ou
a uma parte dele)

- consiste nas
caracteristicas visuais
incorporadas ou aplicadas
a um objeto

- ¢ inseparavel do objeto
ao qual esta aplicado

- designa a aparéncia da
totalidade ou de uma
parte de um produto
(industrial ou artesanal)
resultante das
caracteristicas,
nomeadamente, das linhas,
contornos, cores, forma,
textura e/ou materiais do
proprio produto e/ou da
sua ornamentaciao

- designa a forma, padrdes
ou cores, ou qualquer
combinagao destes, de um
objeto (ou parte de um
objeto), que cria uma
impressiao estética
através do olho

- deve estar incorporado
no proprio produto ou
em outro objeto que ¢é
usado com o produto de
maneira integrada

- designa a forma plastica
ornamental de um objeto
ou o conjunto de linhas e
cores que possa ser
aplicado a um produto

- partes indissociaveis de
um objeto ndo sdo
considerados como
objetos

-um objeto que €
apresentado numa forma
que ndo a sua propria,
ndo ¢ considerado como
tal

- partes indissociaveis de
um objeto ndo sdo
passiveis de prote¢do

Formas de representacio dos desenhos

USPTO

EUIPO

JPO

BRASIL

- apenas 1 objeto por
pedido, aceitando
multiplas variagdes;
conjuntos de objetos sdo
permitidos, desde que
compartilhem
caracteristicas em comum

multiplos objetos em um
mesmo pedido, desde que
todos da mesma classe e
conjuntos de objetos,
desde que comercializados
juntos

- apenas 1 objeto por
pedido — principal design
e related designs, permite
o registro de grupos de
artigos, desde que
utilizados em conjunto

- apenas 1 objeto por
pedido, admitindo um
maximo de 20 variagoes,
desde que se destinem ao
mesmo proposito e
guardem entre si a mesma
caracteristica distintiva
preponderante

- desenhos ou fotografias
em p&b

- desenhos e/ou
fotografias, em p&b ou
cores

- desenhos, fotografias
ou modelos do objeto

- desenhos e/ou
fotografias, em p&b ou
cores

- devem ser representados
por um niimero suficiente
de vistas; perspectivas
nao sio obrigatérias;
vistas desnecessarias
podem ser descartadas

- devem mostrar as vistas
ortogonais do objeto,
além de, pelo menos, uma
perspectiva (maximo de 7
figuras)

- vistas ortogonais, além
de, pelo menos, uma
perspectiva; vistas
desnecessarias podem ser
descartadas

- vistas ortogonais, além
de, pelo menos, uma
perspectiva; vistas
espelhadas ou simétricas
podem ser descartadas

- cores per se podem ser
protegidas, desde que
relevantes e intrinsecas ao
objeto

- admite o sistema de
secret design — até 3 anos
a contar da data do
registro
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- vistas em corte ¢ linhas
de interrupcao sao
permitidos

- vistas em corte,
explodidas, ampliadas,
linhas de interrupcio e
representagdes do objeto
desmontado sio
permitidas

- vistas em corte,
explodidas, ampliadas,
linhas de interrupgdo e
representacdes do objeto
desmontado sdo
permitidos

- vistas em corte e
ampliadas sdo permitidas

- devem ser apresentados
com superficies
hachuradas, simulando
tridimensionalidade ou
transparéncia

- projetos arquitetonicos,
partituras musicais,
fotografias, produtos com
aparéncias de seres

vivos, materiais de ensino
sdo aceitos

- uma parte do padrdo
deve ser apresentada e a
indicacio da extensio do
mesmo deve estar

contida na descri¢ao do
pedido

- 0 padrao ornamental
pode ser apresentado
planificado ou aplicado
ao produto ao qual se
destina

- objetos moveis ou
“mutaveis”, bem como
icones ou interfaces
animadas, devem ser
representados através de
imagens em série,
correspondendo ao mesmo
objeto

- objetos moveis ou
“mutaveis”, bem como
icones ou interfaces
animadas, devem ser
representados através de
imagens em série,
correspondendo ao mesmo
objeto

- objetos moveis ou
“mutaveis”, bem como
icones ou interfaces
animadas, devem ser
representados através de
imagens em série, cada
uma delas representando
uma variacdo do objeto

- escopo de proteciao
representado por linhas
cheias e linhas
tracejadas

- escopo de protecio
representado por
linhas cheias e linhas
tracejadas;

desfoques na imagem;
sombreamento de

cor ou linhas
delimitadoras

- escopo de proteciao
representado por
linhas cheias e linhas
tracejadas

- escopo de protecio
representado por
linhas cheias

- admite-se a
representacio de linhas
tracejadas apenas em
figuras meramente
ilustrativas ou para
representar o objeto no
qual o padrio
ornamental é aplicado
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ANEXO A - Primeira meng¢do a um modelo industrial depositado no Brasil

Ouinta-frira 44

24,025 — Vitalino dos Santos, para a invengfio de “Um
eparelho destinade a auxiliar 0 movimento de quaiaquar Pegas
rolekivas de méquinas™. Dep. 11,617, de T-10-32. [

2t.098 — Vilalino dos Santos, para a invengdo de *Funil
de detengo antomdtica, para enchimento de vaszilhas®, Dap,
14,782, de 26-11-32,

24.927 — Hermenegildo 2antos d:: Amaral, por séus pro-
ouradares Lealere & Co., para & invenglo de “Um bots de pro-
pulsdio & hélice, gem motor®™, Dep, 11.389, do 29-12-32,

21.928 — Continental Can Company, Ine., cessiondria da
tionald Bishop Me-Kinnis, por seus procuradores Leclers & Go.,
para & invengdio da “Aperfaigoamento em um produto de café

| torrado & no processo de fabricagio do mezmo®
de 17-4-33.

£21.92% == Louis de Sousa Aguiar, pars & invengdo de “Um
inhaledor de vidre®. Dep. 12,312, de 2-5-33.

21.930 — Johannes Marx, para & invengdo de *Um pru-
essgo aperfeipondo para sumentar 8 velocidade des reapbes ens
tre sdlidos's gases, vapores ou mistoras dos mesmos”. Dep.
$2.409, de 20-5-33. .

21.081 — Félician Fleury, para a invengdo de “Um pro-

¢onso quimise para ondulagio permanenta de cabaloz & reapacs
tivos meios®™. Dep. 42,418, de 31-5-33.

21,932 — Universal Qil Producta Company, por seus pro-
curadores Leclers & Co., para & invenglio dea “Processo o apa-

_ ralho para a eonversio pirolitica e a coquefazio de misturas

de malerfals earbondcecs edlidos finamente divididos & dlag
hldrocarbono™. Dep, 12,893, de 4-10-33.

. 21,933 — Willlam Franzis Nazareth & Hons August Wi=
lhalm Eoeppe, por seu nrrmurnﬂ-nr Eduardo Dannemann, para
& ImvengSio de “Um novo acondicicnaments em e relstive &
latas “a wvdcuo®™ para conservar, em estado fresco, cafd, chd,
herva mate, cagan o produlos semelhantas, denominade —
Acondicionamento Brasil™. Dep. 12,855, ds 4-10-33.

21.054 — Eellatt Autoglro Cotporatlon, cesslondria de
Mark 8, Dupont, por ssus procuradores Leclers & Co,, para
& invenglio de “Aperfeigoatentos em dispositives de amlnnlw
adraos”. Dep. 12.917, da 10-10-33.

21,935 — Svensks Akkiebelaget Cassecumulator, por eeus
procuradores Leclern & Co., para a invenclo da “Aperfelgoa-
mentos am dispositives para 8 combustfo de combusiivels 1i-
quidos®. Dep. 12.646, da 10-10-33,

24,936 — Intermationsd de Lavaud Manufacturing Gor-
poration Limiled, eeasiondria de Norman Felt Shelton Russel
o Frederick Charles Langsnbers, por sous-procuradores La-
clere & Comp., para & nvenglo de “aperfeigoaments em pro-
ceszo & aparalho pars fundir tobos cénirlfpgamente®™, Dep.
12,962, de 18-10-33,

21.937 — Gsneral Elscirie, Sociedads Andnima, cessio-
pdris ds Ted E. Foulks, por seus procuradores Leclers &
domp., para & invenglio de “aperfeipoaments em aparslho o
iprocesso pars fabricar dispositivos eléiricos s descorga”s.
|Dep,, 43,900, da, 26-10-38. h

L]

DIARIO OFICIAL (Reviste da Dreopricdade Tobostrialy

. Dep. 12.264,°

Junho e {83F 1§57

PATENTES DE MOCELO DH UTILMAADE

24.938 — Rodolo Hallrieh, por etu procurodee Neslon
Alves Martins, para patenie de lovengdio, somo moddle de uli-
lidade de *um novo Lipo de cadebra desarmdvel™. Leep. 12,100,
de 3-8-33.

21.939 — Manual Vieira Machado, por ssys procuradores
Cestelo & Hargreaves, pars patesie de jovenplo, somo maddlo
dé uiilidade da “"uma nove mesa para bagalela®. Dep. 12,737,
de 23-8-33.

21.940 — Carlos Barbosa Leits Jimior, por seu procura-
dor Moasir Carlos da Gouveia, para patanis de invangdo, somo
moddle de utilidade de “um bove moddlo de recipienta para
conter perfumarias™. Dep. 12801, de 12-8-33, ‘

#1.941 — Carlos Barbosa Leits Junior, por sea procirs-
dor Moacir Garlos de Gowvels, para palente de ovenglo, como
modélo de ylilidade de “um novo modélo de recipienta para
conter perfumaria®. Dep. 12.802, de 12-9-33,

21.942 — Carlos Barbosa Lalte Jinior, por seu procura-
dor Moapir Carlos de Gouveis, pars palents de invenglo, somo
modélo da ubilidads de “um novo moddlo de reciplante para
wonter perfumaria®. Dep. 12.803, de 12-9-33.

24,843 = Dr. Fduslo Leita ds Morais, por seus prosura-
dores Leclere & Comp., para o invengic de “um afisder de
liminas de barba®™. Dep. 12,854, do 26-8-33.

21,944 — Afenso de B4 Couto # Eduardo da Camargo
Penteado, por seug prosursdores Leclere & Comp., pars pa-
tente de invénglo, oomo moddo de utilidade deo “um biso de
vidro para apllv:wr.lu em dispositivos destinados s dar edn
o= Vibios ouf feces dag senhoras™. Dep. 42.921, de “*-10-33.

PRIVILEGIOS DE INVENGAO
TERMOS DE pErbATO

Fublizacho falta ds aslrde eom o aft. 44 do mm.,-
mante vigents (dec. 16,264, de 19Z3):

4 2.4 Dw dats da publicagfo, de que trata o pressote
ariigo, somegard & ¢orrer o prasc para o deferimento do
pedido. Durante 89 dias, poderfo apresentar suas opoal-
Ghes ad Depaflamentd Nacional da Proprisdads Indostrisl,
aqusles gque se julgarem prefudicados eom & concesslo da
patents reguerids.

Tigmo 13.814, de 12-8-1934.

Henriqus Meyer & Comp. — Fatado de Santa Catarina.
Pontos carsctarfsticos da invengio de “nove Upo de punho
para meins de criangs e “Soquelss™ (modélo indusirial):

{ — Um novo tipo de punho pl.;’l mealns da erlangas o
“apquetes®, caracterizade pelo fato do punho ser provido de
babadinlios sucessivos, o8 quale poderfio variar em tamanho
o clres; ' .

2 = Um nove tipo ds potho para meias da oriangos o
“soquates”®, como relvindieado am 4, caracterizado pels fato
de oferecer malor resizlénela elistica o melhor aspecto;

8 — Um novo tipe de punho para meias de eriangas o
*anqueles”, como reivindicado em 1 e 2, conformas e acha
ftustrado pelo desgpho o .dgugl & respectiva amestra, wqul
tnclusos.. §
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fabricacio . das mesnms (lermo oo 14 CIEI'E-].. — D&fﬂl‘llﬂﬂ. de
. _Imi'ml:r com o lande technico, .~ .

. -~ Dr, Hans Schuller; -Emil Malzoer & Armand Railich —-

Procezse para a fabeicasio de objeslos ¢ fiod de caulohi ou

materiges semelbonles {lermo ne 146.021) . — Deferido, Jdo

acedrde corm o Inndo technico,

Pedre Angelo Covazzoli — Um apparelho para -:ﬂa.ptnr e
gxlrahir. pereas em espelhos de condensador de machinas a
vapor e sens semelhadus, denomrinade — Apparelho Covaz-
ol {lermo o, 13.864), — Delerids, de secdrds com o Lnudé
technTeo.

I. G. Farbenindusirie  Alllengeeetlzohafl — Frocesso
para o perparacio de saes armatenaveis 8 resislentes de aci-
dos dialchilaminparilfinoso: (ferma m 13.670), == Delecldo,
de aeobrde com o lauds lechnico. '

Mugnzine Repealitg Aazor Company — Aperfeigosimenlos
nos apparcihos de seguranca para barha, eombinados com de-
positos de lnminse (ternvo n 12,0970, — Deferida, de ac-
eirda com os Toudos techniens.

Eurica Domingos o David Ferreira — Disposliive dens-
minata probe de ressenanein, dezlinede & ampliocio do som
om vigldes. cavaquinhes, bandoling, goitarras ¢ inglrumenlo:
musicaes semelhsnies (lovmo no 40,5191, — Ddeferide, de

aeebide eom o landos lechnicos,

. Dr. G, Domagk — Processa de desinfecglo e conzervagin
flerine oo 13,0003, — Deferido, de accbrdo com o lands La-
chinicd,

Kafzubike Migeujl —- Apparelbe extinclor de foemizis
= Vuleho — (lovms n, 12,151 . — Deferido, de accdrlo somn,

o Inpdp teelnieo. . .
| Per Gustat Hoenel! — Ajparete de |nJgagun ~— e
n, {2.801). =— Deleride, de zecdeds com os landoes lechnicos

lirorg R;n-l Jaolian IJL;:-g-:-'rg,.Sl.'nn “’elfn.ﬁ: Wailin l:.ifa'-i?rg
Anstlm Wessen — Comas de tarr'fj:tnha = (lermo o 15,007,
= Dhefies I.flu:u de .u:c-‘.hd-:l- |:|;u"t| o a:: ::Ic teu,.l:nlm:r ' '

) Juam ﬂ-'!,.-ml o IJnn1 e ".lhr-n:. = i qgmm'ﬂm lnmr'm B

]'.Il..l-l'i.l dlshlL-uu io anfomalics de {u}hmramhas para
denominado — THetribuidor nulcmatico de colherss para sors
voeles — {vermo oo 12,7640 . — Defervido, de .atr;mdc- Ol A
maioria dis Taudds l:m.tmlcc:s

sOrveLn,

, Alexiz Marie de Chirde de Conrnand — U avifiz aus
oo, Eorm molor o combusiivel — {lermo n 11.798) .
TInddelovido, de accorde eom o: lnudas Lechniees, per nin e
’ i.r-a{ar de ma1r:| ia privilegiavel
r

) J(-aun nﬂngla — Um nove Lvpo rr-, fogio n carviie:
_.l:'!1|.'|l rake o) acm#llmufus qUe BELVE B0 MMRERL LA [T
mrm]ml corn Boz, gasu'llm E LE'u:rl.,u:ue = (e o 13,603,

— Intleleridy, de accdrdo com o Iu-..u-:r!. fechnicos pov 1‘.. W
" pedida ¢ reguiziie’ n.=s- deins o vovidade.

Jiodig Ping ¢ Alviro J’ulrmmh itn — [mn maching’ '|'_||:|
eovtar papel hygidnico D-H.a ] munmuui nu*— xuxlntlen-- =
tavios [lermn m. m J0E} . — ij-rf:uldor, de aecdrdn codnos Iau-
dos Lechdiegs. . “

" BIARIO!OFFICRAL. (Rovista ‘dy
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Domingos ©. Ling = Uma bangy automatics marral-ql
gonda (fermo m. 18.8061) . — Indeferido, por faltar ao pand!dq
o reqoisilo essengial da novidade.

Hohms, Broda & Comp. — Novo amulajo (Eermo mo. ii !llﬂ].
== Indeferide, por fallar oo pedido o requizile essencial dn
novidade,

Emilio Schraner — Um nova dispositive de asro & hydoos
plano (ferme n. 12.353) . — Indeferido, de accdrdo com 03
Inwdoz lechnicos, lendo em vistn o dispeslo no ark, 34, 0, &
do decreto n, 14,2064, de 4923,

Karl Grulich — Dizposigio de molores em planos de fus=
tentopio de avides (lermo n. 9.2753) . — Indeferido, por ful=
tar-ae pedide o requisito esseneial da nevidade.

Diona Rachel de Affonseca Lopa — Um ereme para o rosto
e esparadrapo pora sud applicagio (lefmo n, 14.005) . — In=
deferido, por faltar ao pedido o requizite essencial da novie
dade.

Fabrica de Praduclos Poealodos Lida, — TUm novo pro-
duelo industvial, obtido de feijio (termo n. 15,1000, — [h=
defevido, por foltar a¢ pedide o requizilo eseacinl dn novi-
dade,

Alling \‘h’u'éhiugl.m'n de Farln — Um novo lypo de eabsns
de madeirn compensadn (bermo n, 13.651) . — Indeferldo, por
deleride, por faltar ao pedido o reguizito exzencial da novidade.

Modelas de abitidaide
Laceeds Trmiios Limilady — Um feeio deslinado & appli-

caedie de medicamentes o0e  snimaes denpminado — Lacer
fi[hrmr. n. 1306600, — Dl"l rida. de -u:“r:ultlu CO 0 I:J.w:lu L=

ehinien, . _
Mavee]l Ghappe. Antonio de Sampaio Pires Rebeiio ¢ Ariss
toleles Drumond — Kove Lype de apparelho para inhalagio® on

© penctracilo no orginigmg o nn ‘epiderme de gqualguer #uls-

Laneia liguids em VI superaguecide denominado — Bl -
termg (berme o 13035 ) —Deferido. de peedrde com oz lﬁtldn--
techaicos,

Laiz Gonzagn de Mello ¢ D, Lavindo Gongabves de Mells
— Ploeaz denominativis e 'inatuuci..l'ﬁ.;i.ﬂ. pq'rn ving o Joghpne fives
blicos {lermo n. 14.043) . ‘—Indeferido, por faltor ao lngjlirla
o requisito ezeencial de novidnde,

Ferrabing & Gioceagling Lids, — Um énvoluern A
acondicionnments cn séfie de 1d em notellos {lermo numerc
13,905}, == Indelorids, nur faltar ap pedido o regqoisito PR,
cila oa movidade,

Hallay Earhon —-lum graval eom dnterieln de b-nt‘r"h ha
n-u :‘«m.! W [lm o . 14 1115;. — Indeteiidd, por taltar ai" 1n-

!Ir::.hm el strind

HE-|1_|_'jq_||,|} 'l.]uwu & (nmp—\tn.u t:;pn I[Ir_L pnmhn pars meias
sr_pqlll'-lr"-\ fterme 13.8140. Indeferido, de
[-;-:;hm{vns :u'-l. .'1Ilar b u-'.tlil:h} o JL'-I'I:tlI-I
T A

de or fanga o —
émm e o B nspdes

sile assencinl da nevidade.

 Helbwraienles

) ru'.;'n;-hnru ¢ Franz ﬁcséimr — Provesse (v o decompo-
q[.f.@ e cnfé, cavit, ‘matee, [Ara 3 7 oblenddd de olimeplos para
"animees, que faz uLuw:lu do pzduﬂn depositade sob-o o 1[!-.31&
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ANEXO B - Modelos industriais depositados em dezembro de 1933.

fniida-feira 23
| —

TERMOS ANTERIORES

Termo n. 764, de 19-7-34 (effestvads pa Inspecloria
Regional do Esiado de Bip Paulg),

Livlo Benini — 8o Paulo, :

Fontos carscterietieos dos melheramontas intraduzides na
invenglio ds “Disposilivo applicavel = machizas da mosr
oarne, pars espromer tomales ou cerlas fruclas, para oblsn-
o do s6u Eumo ou-SuCtD, qua faz objeclo da patente nu-
merg £1.206. -

i — Melhoramentos inlroduzidos na imvenglo de um die-
positiva applicavel am machinas de moer carne, para os-
premer tomates, ou certas froctas, para oblengdo do seu
suma ou suced, caracterizados pala fixacio do disposilive, me=
diznte meios convenientes que permittem a sun facil remogio,
em wm pd ou supporte dotado de meiea que permiltam o sua
fixagio no bordoe de um racipiente, de uma mesa ou em outrg
logar, afim de funceionar independantements da machina de
moer carne, sooionado a mbo, por melo de manivels, ou a
molor por meis de transmizsis apropriada.

2 — Melhoramentos secordes com o poato precedents
#ubstancialmenta como descriptos:<e exemplificades nos de-
eenhios jontos, reivindicando-ge s epplicagho do dispositive
tombem para a oblengio da polpe de fructas lsgumincass.

DIARID OFFI{JIM;E{HE‘MSM da Proprisdade Tndustrial) Agosle de IIJ'.E:‘. 17403
—_— e

2 — Modelo do enxergip para cama, carscterizado mais
por sep provido de umas Lela composia de fios metalllcos ine
teirigos aos pares presos pelas ponta® da modo & se abriem
longitedinalmante em sentido divergente, formando sz malhaa
da tels, substanoialments cooforme deseripto e representada
o fmemorial & no desenho juntos,

Termo n. 43.187, do 49-12-33,

Companhia Palaride Mortari 8/A — 8ip Pauls,
Pontos caracterigtizos da invenclo de “Modelo de cama™.,
{(Modelo industcial), ' ' '

§ — Modelo de cams caracterizado por uma cabsceira g

uma paseirs constitnidas essenalalments por uma peca Te=
curvada gu um conjuscto de pegss farendo 0 mesmo effaito,

com ornamentogdio de fantasia composta de cubos, paralels-
plpados, eylindros & froncos de cone, dispostos esgunds um
eriterio original precisamente na ordem alfabebica n—b—g
—t—{—g—b—i, sendo o peseira mais baiza; & um eoxergdn
de armagio reclangular formadoe por longarings 7, 77 T-3 o
7-¢', tobrepostas doas a duas, ligadas entre sl por pontaletes
& e 18, donservadas equidistanies por Liranles 9, 9, & 40,
eom estoras 41 gue unem o cofijuncto; o enzergio tem mo
tentro um tecldo meiallico de malhas quadrilooges 12, o &
press por molas espiraes 44, 14" @ {§-3 ligadns por ganchos

Termo 5. 19.185, de i0-12 -B8,

Companhia Falaride Mortar] 5/4 == Sip Paulo,
Ponles caracteristicos da invenplo de “Modelo de ens
xergio para cams"”. (Modele industria).

1 = Modelp de enxerglio para cama, caraclerizade por
Jlongarines 1 com iravessas 2, de forma typica, uma tels me-
tallica de malhas guadrangolares 3 presa por meio de molag
aa-piraas 4 com ganchos 5 e 8, ¢ caraclerizado mals pelos
cabegas salientes 7 dos ganches gque sobreseem dos lados ex-
ternos da armaplo, C

* 2 — Modele de enzergio para cama, caracterizado mais
por ser provide de uma tels composta de fios melallicos in-
felricos aos pares presos pelas pontas de modo & se abrirem
longitudinalments em sentido divergente, formando as malhasg
da tela, substancislments conforme decriplo g repressalado
oo memorial ¢ oo desenho juntos,

Termo n, 49.18%, de 19-18-38.

Companhia Palarids Mortari B/A - B8Is Paula,
Pontos caracleristicos da jovencio ds “Modelo da enyer=
f50 de cama®. (Modelo indnsirial),.

i — Modelo de enxsrglio para cams, caraclerizads por
longarinas 4 com travessas 2 de forma typich, & nma taila
metallica do malhas quadragilares 3 presa por meio de molss
aspiraes 4 com ganchos & e 6, e caracterizado mais pelas ca-
hagas salientes 7 doa ganchos que pobresadm dos lados ex-
ternos «a armario, '

a02 qualro lados intsrmos da armapiio o per baiwo as molas
aepirass conicas 13 fixadas ontre as pegas 10 & & tela mes
tallica 15 composta de fics metallicos inteirigos sos pares
presos pelas pontas de modo & se abrirem longitudinalmonts
em sentide divergents, formando ms malhss da Lels.

2 == Modelo de cama, substanclalments coaforma des-
ariplo e representado no memorial 8 mo desenho juntos,

Termo 13.268, de 8-1-34,

Armando Eihn — Capltal Pederal,

Pontos carasberisticos da Invenglio de “fechis ou capsuly
de fechaments inviolavel, de metal op outre maberial ade-
quado, para garrafas ¢ revipientes anslogea™ (modslo de nbi=
lidads) .

4 = Feghp ou capsala de fechamento inviclavel, de mes
lal ou oulro malerial adequado, para garrafas e recipienles
analogos, caracterizado pelo faclo de fer a firma de um pe-
queno prato fundo, eulo parsde laleral se desenvglve sm
fdrma do um canal sberlo para bafxo, destioads a envelver
Jinterna o externaments a pareds da hocea eneinturada adre-
des conformads da garrafs oo reclplenta, operando-ze a fi-

xagio da eapsuln inventada, na face externa da booca da gar-
Tafa, por meio de griphos ol garras conseguides pela forma
usual, por sulcos ou pregas, 8 na face Interna da boeea dsi
garrafs por maio da dilataglia da hase do referido prate fune
do para dentro de um rebalxzo ciroular no Interlor da bocos

da garrafa, que garante o invielabilidade & evita o veo da oa=
psula mals dp uma yes, em virtude de of poder oT3 sop rotle
‘frada ioutilizando-H,
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ANEXO C - Primeira meng¢ao a um desenho industrial depositado no Brasil.

: Sexta-feira 21

. %ermo n. 14.206, do 47-9-34.
_ JoBio Astori Martinez — 280 Paule,
Ponlog earaclerisiicos da invenciio da *Diplomas de me-
ELI'. (Desenho ou modelo industrial.)

. 1, Diplomas de metal para serem concedides por socke-
dades de diversos fins ou institutos scientificos, destinados a
eubstituirem o3 ul.ualmanta usados, impressos ou litograe-
phados; |
i &, Diplomas da melal, como na reivindicagfo anterior,
fellos em metal estampado (chumbo, estanho, cobre,
frala, oiirg,ou outro gqualquer metal applicavel), podendy ser
Dprateados, dourados, bronzeades, nickelados cu oxydados;

3%, Diploma de metal, como nas reivindicaghes anteriores,
em que ¢ desenho apresenta motivos allugoricos &n fim & que
se destinam o3 diplomas e bem assim o2 emblemas, madeiras
ou esoudes das sociedndes, tendo aipda o parle destinads & io-
goripgdo. do nome a guem ¢ conferido o sulra ds assignaluras
dos represenlantes da. entidude que o conferc, assignaturas
#stas que serdo gravadas em autographo;

&, Diploma de maetal, para que, s¢ requar privilegio do
#modelo industrial o que doverd ser glossifiendo na elasse 4 do

=agulamento.

Tarms 6. 14.207 i(termo n. 800, de 4-0-34 — effectuado

gia Tnspectoria Regional de Sio Paula).

‘Ary dos Sanlos Garels — Estado do Pacuua.

Pontos Mmtm'uunos da invengio de “um diepositive do
nﬂcim pars nmndicmnameam hygienicg ds palilos para & sua
wn‘da & seu usn”.

© . Um dispositive de carleirs pora acondicicoaments hyvgics
ofco de palilos para a sus venda e seu usn, caracterizadg pelo
jpolamento dos palitos eoire si e & protesciio da parbe wiil
dos mesmos conlra o conticlo diresto mamual ou culro, o q1.j.u
regpectivaments, so oblem collocondo-se os palites atravez de
furos on outras formas de passagens, pratiendas em paredes
erectas e suceossivas nn.‘inlaﬂn;- da carlelesw e formadas pela
dobradura seversa de uma aba do fundo da mesma, fazendo-ge
#s ponlas dos paliles penctrarem e se ccoultirem em wn
ezpago fechado o para {380 formado no aclo dessa dobredors;
p're:visf.'u. a diln carteirs nu s ORDCALG & X883 BEPECE COM A
tampa Izleral que reguln o accessg ao nxtremo maonual dos
palitos & com suas lampas germes que fecham e ohrem ezsa
dirpozipho interny, tude substancialments conforme deseriplo
e represeniado nos desenhos Junlos & esle relslovio, '

Termo n. 44,185, de 11-0-F4, .
Paulg Emilio Peraira da Silva — Ealado do Rio.

Pontos earaclerislloo: da invenglio de *procesaas de appli-
¢agho de calor para a immunizaciio de cereuss e suhstm.n..l.a.;
wgala.u em geral, em apparelbo apropriado”.

{*, processo da unplicm:-liu de calor pars a immunizacio de
corencs & eubslancias vegelnes em geral, em apparclho appro-

DIARIO-NFFIGIAL {Hevista da Propriedada Industrial) Sefembro de 1034 19408 !
]

prindo, processp carmelerizade pleo facto de, como meio de

aqueciments, ser usado o ar comprimido & aguecido wm rapida

etreulagio, processo qua visa a destruiglo dos insactos; lagarias,
brocas, cupim e similares, inclusive os seus elementios geoe-
ricos, somo gvoes, nymphes, larvas, em appaseibe adeguado como
wmoslra fig. 4;

2 — Procasso de spplicacio de calor pera & immunizagioe
de cereaes ¢ substancins vegetaes em geral, em apparalho
approprisdo, em que um fangue-reciplente de comstruccho
metalliza searve como samarg immunizadora, unn'ua raveslido
preferivalmenta por dentro ou por fors da uma camada iso-
lanle de gualquer malerial adequadeo pars coneervar o calar,
e que aldém da forma, que mostra fig. 1 A, pn(_ll Lar oulra
qualquer convenlents,

¥ — Prosesso de immunisagao em apparelho appropriads,
de accordo com o# pontos § & 2, am que UM cORARTAaLOC da
ar des construcclo qualguer & lgade por um tubo ao tangie- |
recipiente, purn abaslecer o mesmo eom o ar comprimide ne-
‘cesgario &0 processo, como mostra fig. 1 B.-

4 — Processo de immunisagho em apparelho apropriada,
ds accorda com ok pontos 1 & 3, em que um exhaustor de
quaiquer construcedo & forma convenients, & destinado a effa-
ciuar denire do tanque-resiplente uma raplda circulociio do
ar comprimido e aquecido, airaver das camadas do material
destinado & Immunizagio, Exhaunstor, que para ests affsifo,
tem o Lubo da cnl.ra:_iu ligado a0 Lanque-reciplonts, & o tubo
de sahida, depeis de atravessar um aguecedor, ligado ao tap=
que-recipiente, preforiveimente pels lodo oppostu, pers dar .
& melhor sirculagio possivel denfro do tanque-resiplents,
somo mosles fig. 4 0. Evhaostor, que teabalhando sssim
deptro 4o meio de ar comprimidd, tem o seu corpo, como
tambem o seus tubos de ligaglo, bem vedados, para que o
yr comprimide nfdo posta escapar pars fora. '

§ — Processo de immunizogds em apparellho apropriode,
de aceordo com o8 pontos 1 o & am gue um aguecedor serve
pars aqueceT o &c comprimide, como moslea fig. 1 D oe
fig. 2, aguecedor cousislenle de um tangue, em cufo Inlerlor
sa enconira um =ystema de {ubos em serpenliniag ou &m pa-
rallelp, dentro dos quoes condensao-se vapor provenienie de
umn caldelrs, o qual aguees todo este systema de tubos. Aque-
cedor gue na entrada lern wm registro para regular a quun—
tidade do vepor e com isso & lemperalura dos tebos.

FTERMOS ANTERIORF=
Termo 14,176, de 0-0-J4.
Florencio Dellarole — Slo Paulo. .

Ponlos earnelorlsticos da Invenclio de “Um peoosssn de
hydrogenizagie continds de ¢lees 8 groxos vopetaes ¢ mine-
raes & de productos ehimicos”:

{ = O processo de bydrogenizaclo conlinua de opleos e
graxas vegelaes ¢ mineraes o de producltos chimions, que con.
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ANEXO D - Publicacdo referente ao primeiro modelo industrial concedido no Brasil.

Merga-feira 80

— " DIARIND OFFICTAL — .

— =" Oulubro de 193¢

92408

ETSTERD By ‘-I'IIIB.IHIH. NDOSTRIA O COMERCIO
DEPARTAMENTO Nnunnm. DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

HEUIETH A FH[IPHI[[IAI]E INDUSTRIAL -~

Doletingn. 250 i

"DEPARTAMENTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Expedicale

Exzpedients do diregtor gersl
Dia 25 de nuluLlulﬂ de 1034
Privilegios de iRvensde

Jorge Castanlw — Dizposilive para a peotecglo  das
plantas eonlra as formnigas, denominade — Tamandwl —
‘lermo 730, de sio Paulo). — Indeferido, por fallar a0 pe=
disle o requisito essencial «Ja novidade,
+r Anlanio Ferreira Peizolo — Apparelho ou ba-mba para
pepuxo ou elevagio de agua ou qualguer gutra substaoein
liquida, de pogos, cislernas ou lengdes sublerraneas — (lermo
13.978) . — Indeferido, por faltar a0 pedida o caracteristien
"essenzial da navidade, L SAE L L
4 Louis Frederick Fallows — Aperfeicsanienta em recipi-
'énlu da papel = {lermno 13.970). !— Deferida, d¢ accordo
com o lando technico. ' 1

Arihur Wellinglon Gray — .mtrl'cn.mmmlos em melaes

me ligas em eslade muite fine — (lerma 15,007, — Defes
rido, de aceomlo com o laudo techuico.

. Lock Joint Pipe Company — Aperfeicoamentos nas junc-
¢oes de lubgs — [lermn 14,03 5]. = Deferido, do accordo
¢om o laudo Lechinico,

Deulsehe Geosellsehali fur Sslndtma‘.ah-ehnnm’ung M. DU,
e Ui proceten hara combaler animabs e inseclos damninhos

' que labitam ¢ se erlam om covas — 1mrrn1} 13.035%) . — Da-
., ferido, do accordn eom o laado technico,

"PRIVILEGIOS DE I]'I"I'ﬂm E MARCAS DE INDUSTRIA B DE COMERCIO ﬁ ulubro de 1034
i

te Modelo industeial

" Uhr & Comp, — Feche com juncedio de alavanca e do-
beadigs — (termo 13.858). — Deferlde, do accords com o
Jando technleo. '

: YIoaeto AL ehtnde

I

¥ Guilherme de Mellg Howard — U'm novo modelo de waa
fampa de assucarcire — (leemo 13.563), — Indeferide, por
faltar an pedida o caraclerislico edsencial da novidads,
H .

i Hegistre de merons
* " Troducios Chimicos Evans Lida, — AERCUOLAPIS (eom
gnbeca de) — classe 00 (lermo 29,358} . — MNegistre-se.
" Maria Terres Cudorna — I'J.’I.I.JG“*H — classe 32 (lernio
« 80,330, — Registen-se, . e

Manoel Aristio Jagsoud — LOMBRICOLETAS — classe 3
{lermn 30,157) . — Neglslre-ze,

Pedro Baldassarri & Irmdng == PULMODEX — glacse 3
(terprno 30,.845), — Negisira-se,

FPinte Luzena & Comp. — BLOCO — elasse 53 [temm
J0.TET) . — Megizlre-sa.

Penola Incorporalcd — MARMAX = clazee 47 (lerino
d0.E05) , -— Registre-se, 1 -

Low Moor Best Yorkzhire Iron, Limited — LOWMOQON
— ¢lasse 5 [lermbo 30.832), — Nagisire-sn,

Tuiz Michielon & Comp, — MIMO — elasse 42 (lerma

20.773) . — Registre-so,

Alting Sosla — HONIAONTE — rhlgg il (Lermo .‘.ll']l.i‘D}l.
— Meglslre-se, - '
+ Alting de Castro — ALTIW — classa 3 flermw 30, 815) .
== Regigire-se, Pt
M. Rangel & Comp. == AVAHY = claasa 3
J0.874) . — Heglstre-se, - :
The Philip Carey Manufacluring Co. — CAREY —
elasse 16 (lepmo J0.915), — Megistra-se.. .
Filizola & Comp. — FILIZOLA — ¢lasse &  {leema

i
[larre

HL.047) . — Hegistre-ze.
Filizola & Comp. — FILIZOLA — classe 7 (termio

A0.018) . — Registre-se,
" R. Araujo, Carvallio & Comp, — L. €. R. — classe 3

(termo 30.958). — Registre-zo.

Antonio Lebra Pinto — MARAVTILIIA — clasae W (E8pma
50.672) . — Registro-ze.
Peaguer & Podrosa — CROIXOGRIF — elazse 3 (lerme

E0.280) , — Rogislre-so,

Aubem Manoel da Silve — PANUBE — closse 2 (Larme
0,000}, — Registre-se, .

Bringlon & Comp. — MAALAN — closse 48 (termna
30.293) . — Indeferido, por eollidic com  amarea naciann)

n. 37.817.

Jodn Main & Comp, Lida, — BIVO-LY — clagsa 18
(termo 30.991) . — Indeferide, da accordn com o arf. 8,
n. 7, do decrelo n. 16,265, de 1923,

Silva Prado & Comp. — CITRA — classe 41 {leria
90.608) ., — Indeferida, de scdeorda com o oarl, B0, n, 7, do
deerelo no 16264, da 1023,

Celan Veign de B4 — DY — elasse | (Lerino S90.739Y,
— Imleferidn, par eallidie com n mares nacional n. 22,016,
T - Companhia Alminha de Onrn 2, 4.0 — CAF MAGCY —
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dn Preovviadnda Wnodnsteind Ao e AH3E

& o=— Liua pova widguing pava fozer cald s coadobes,
Zenuminadu Bandeirante, como reivindicada em 1, 2 3 e 4,
saraclericadi puly disposicio de um poria chicoras perfurado
ou ndo mdvel, sub 08 porta coadores & com dabes circulando
am Lrno da eoldeira oy aparelho pringipal, destinado a és:m
fim e o descarvegar o excosso de lguide e oulras sobras em
segundo laboleive do descorga, [lixo.

3 — Uma nova miquine para fazer café em coadores,
gsnardgpda Bandeirante eomo veivindicads em 4, 2, 35, 4 & 5,
eerpclavizeda por s6 achar provida d8 um supocla eircular
am brao da celdeira, destinado a servir de baleio ou depdsilo
para pire, eelherinhs, pd e demaia objelos indispensiveis ao
ugs da miquina,

T == Ump nova méguins para fozer café em eoadoras,
dgncmingde Bandsirante como subslancislmonts deserila no
ralaldrie, roivindicads de 4 & @ e demonstroda peles desenbos
far el 9

Térmo 0. 13,853, de 2i=G=183&

Josh Barno -— 2do Paulo.

Poukos caracleristicos da iovengho o "um processo para
wonfecglo de salos o eblguatas™,

Um processo para confecgio de seles e etiquetas, deno-
minnde Sarne, sélo, deslinado a impedir o seu uso subse-
guente e consistindg em perfurar ou serrilhar o sélo por
meio da liphas formendo ou nlo figuras geoméleicas, de
forma & diminulr & resisléncia do papel gue por si j4 deva
sgr frace, da modo a provocar o esfacelamenio do s4lo ou
stigueta ap ser relirado; ludo comw descrite e desenho junto,

S —

?T&rmn 15.854, do 25-8-34.

Angelo Barats Primo e Armando doz Réls Amaral —
Gppital Feder.,

DPantos caractaristicos da invengio da “Antnzios em blo-
#03 da folhinhas de de parede ou de mesa” (modélo de ulili=
dede) : )

i -~ Anfiveios em blogos de folhiphas eslepdérips, no
yarso 0u no anverso das £4lhas designativas das dains do més
4 dias da semana como descrito e representado po desenho.

Térmo 13,853, da 25-3-04,

Uhe & Comp. — Ric Gramds do Bul,

Pooigs garacleristioss da invenglo de “fécho cem Junglio
e slpvemca o dobradige" (modéle de utilidsda) :

Fesha oo jumedo de alavanen & dobradiga, caraclerizado
par it bose olrouler, eny um dos Jados da qual & arljoulada
ama extremidede de uma ponla transversel, com uma aber-
fare glfonlze o cenlrs, uma alavanca articulads o sxipemi-
dads oposin deesn pepte tramsvensal o euja parie superice
‘grming e fopmo redurva & ospatulap, uma bragadeirs arti-
euindp of um dade ponto da referids alavancs s ouja exires
mideds fnferior abrega wm dente gratiseds mediante wma
modificar®o da Foms do pxivgme correspoidents da referidn
bogs, o uma fampa lendo mooleds o inbeirica pa pacts
superior &0 fenleo ume hasle ou espizle.

e o

Térmso 49,837, de 2o-U-24.
Frangisee Kremels — Parond.

PFonlos caracteristioos da invencdo dp “um move vpo de
Yiminas de madeira ou qualquer espécie vegelal de Flbros
lenhosas™ (modilo da wlilidada) :

i — "lim nova lipo do lamings de madeira oo gqualquer
cabole do libras lenbosas”, carsclerizade pele fato da2 ume
mesng lirming, apresentar gz configyragies dog vedos natu-
e do mudeira ou pulra qualguer espécie ulilizada, reiinidas
eu agrupadas simélricamenls viries veses, ¢ quo se desen-
volvem sempro du periférin para o centro coordenadamentc.

2 — "Um nove tipo do limins de madeira ou qualquer
expicie vegelal de fibras lenhosas™, como refvindlesdo em |
A aeorde o ponke precedente, earactarizade pelo folo de ser
coastitufdo de uma pega inteirica, que pods ser cbilds em
fudiquer sepessurs vu formodo sem apresenlar smendas, wisto
que a wiko da lAmina & feila por meio de yme Goics jumba
que val stmende do centro atd & eus emiremidades.

3 — "Um novo tipe de liminzs de pwodsics oo quslgosr
espicip vegetal de fibras lenhosas®, como roivimdicodo am
@ £, ¢ arords com os pontos precedentes, carsctarizeds polo
lalo de possuit no cenlro uma abertors,

4 = "TIm oovo lpo de lminss do madoize og quolguer
espécia vegstal de fibras lenhoses”, como subsiancisiments
Husliado nos desenhos ineluses ¢ lal como sa achs reivindicads
erm 4, 2 & 3, acorda ox pontes precedentes,

Térmg 13.854, 0a 26-0-34..

F. F. Foniana & Comp., — Parana.

Pontos caracterisiicos da invengéo de “aperfeicoarientos
no fechamento de latas e similapes®.

1 — Aperfeicoamento no fechaménto de lalae o ai.mi'bnren,
que consistem em estampar em duoss das margens superloras
& opostas da lala ou caiza proprismente dits, wroa boguilha
uu'pusﬁdeim tubular, salieniandv-so para fore & am estompar
em duns das facas oposios da abe da tampn da meama lala
uma hoguilha oo passedeira semelhants kg primeirse, de modo
que a0 ajuntar-se a tampa ne lata, a sua passadeira coincids
com @ da mesma lata e a cavalgue, fleando assim o posie-
deirs da lata totalments alojads na da tampa o formando ym
feehy seguro. s

& — 0 fecho, de acdrdo ¢om o panto 3, em que nos bordes,
da tampa @ da lata, adjacentes Bs passadeiras respaclives hi
uns recorles ou relnirincias que fecilitam e gulam o enceixe

_r&cjpmm das pazsadeiras ou koguilhas superior & inferior.

3 == 0 fecho, de achrde com 08 pontos 1 & 2, em qye, de-
pais de encaixadas ¢nire =i, s duss peeEadeiras formam um
canzl por onds ge poda pazzar em copdio windo dy fecho da
umg dos fpoes da leis pera o ferho oposio; em ges uma a4
88 duas pontag do cordfo sfie passedas oo segundo féshe & af
atadas; & gm qua a: pontas livees do mesme eopdiip el por
fim prisas pum &l pu eimilar destinado o impedir que a lats
seja aberta gem delxar vesligios,

§ = Aperfeigoampntos oo fechamenty de intes 9 pimilares,
subslancialmente como se descroversm @ com Tafaréngis zed
& zenhoe.



183

ANEXO E - Modelos de relatorio e reivindicagdo constantes do Manual.

1/1

RELATORIO DESCRITIVO

(Inserir titulo do pedido)

O presente relatorio descritivo faz referéncia aos desenhos ou fotografias (conforme o caso), anexos, as-
sim indicados:

Figura 1.1 — Perspectiva

Figura 1.2 — Vista anterior

Figura 1.3 — Vista posterior

Figura 1.4 — Vista lateral esquerda

Figura 1.5 — Vista lateral direita

Figura 1.6 — Vista superior

Figura 1.7 — Vista inferior

{opcionalmente) Figura 1.8 - Figura meramente ilustrativa

{opcionalmente) Figura 1.9 - Vista planificada [aplicdvel somente aos pedidos de registro de padrdo
ornamental em que o requerente opte por apresentar o padrdo planificado. Ndo se aplica para pedidos
de registro de objetos tridimensionais.]

Figura 2.1 — Perspectiva

Figura 2.2 — Vista anterior

Figura 2.3 — Vista posterior

Figura 2.4 — Vista lateral esquerda

Figura 2.5 — Vista lateral direita

Figura 2.6 — Vista superior

Figura 2.7 — Vista inferior

(opcionalmente) Figura 2.8 - Figura meramente ilustrativa

(opcionalmente) Figura 2.9 - Vista planificada [aplicdvel somente aos pedidos de registro de padrdo
ornamental em que o requerente opte por apresentar o padrdo planificado. Ndo se aplica para pedidos

de registro de objetos tridimensionais.]

(inserir declaragdo de escopo conforme item 3.8.1.1 Declaragdo referente ao escopo das figuras)

(inserir declaragdo de omissdo de vista conforme item 3.8.1.2 Declaragdo referente a omissdo de vis-

tas)
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11
REIVINDICACAO

(Inserir titulo do pedido)

Reivindica-se o registro do desenho industrial (“e suas variagoes”, se houver) conforme representado
no conjunto de figuras e apresentado no relatorio deseritivo, ambos em anexo.

(inserir declaracdo de escopo conforme item 3.8.1.1 Declaragdo referente ao escopo das figuras)

{inserir declaracdo de omissdo de vista conforme item 3.8.1.2 Declaragdo referente a omissdo de vis-

tas)




ANEXO F - Publicagao referente ao primeiro registro de patente de design americano.
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Disponivel em: <http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=
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ANEXO G - Publicagao referente ao primeiro registro de design comunitério europeu.

Disponivel em: <https://euipo.europa.cu/eSearch/#details/designs/000000013-0001>.
Acesso em: 09/01/2019.

UFFICIO PER L'ARMONI|ZZAZIONE NEL MERCATO
* « INTERNO

x Q + (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

* *

Dipartimente Amministrazione dei marchi. disegni e modelli

Alicante, 01/04/2003

R.G.C. JENKINS & CO
26 Caxton Street
London SW1H ORJ
REING UNIDO

Le inviamo in allegato || cerificato di registrazione rejative al disegno o modelle comunitario n,
0000000130001

2003/00101/04/2003, sulla pagina web www oami,eu,int.

Il certificate riporta le informazieni contenute nel Registro dei disegni @ modelli comunitan alla data del
rilascio. Le richieste di modifica pervenute all'Ufficio & non ancora trattate alla data del rilascio del
certificato saranno oggetto di un'ulteriore notifica, Tuttavia, ¢ié non comportera il rilascio di un nuovo
certificate, Lo stato giuridico esatto di un disegno o modelle nel Registro a una data determinata
{escluse |e domande di modifica non evase) pud essere verificato solamente grazie ad un estratto del
Registro stesso.

In caso di obiezione concernente il certificato in allegato, si prega di non inviare l'originale. Tutta la

documentazione presentata in caso di obiezione, vi compresa il certificato, fara parte de| relativo
incartamento e non potra guindi essere restituita,

Claudic Martinez Mécke|

Registro n° : 000000013-0001
Vs, fif. ; DO000D4906EP
Nome del richiedente - Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Company)

B-2 Hon-Machi, 1-chome
Shibuya, Tokyo
JAPON

Avenida de Europa, 4, E - 03080 Alicante, Spain =+ 348625139100 = Fax: + 34965139173
Inbemat: hitp:foami,zuint

187



188

R

CH|M = OFF|CE FOR HARMON[ZAT]OM [N THE |NTERMAL MASEET TRADE MARE
AMD DEB|GNE
LiAAH — (IFFEED PET L ARSI TTAZIGNE SEL MERCATED INTERSG MARCH|
DISEGH E

MODELL]

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Thes Cerificate of Registrabon is hereby issued far the
registered Communily design dentified belaw, The
Wmspﬂnﬂlﬂg &airiea have been recardad in the “.ﬁglg'.ﬂr af

Cammundy designs,

N 000000013-0001

CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE

Il prasente cemifoals di ragstrazione & emesso per || disegro a
modelln comunitanio regElbrato desentls di seguits, | dall
-::n-rngpo.m-.l sono statl st nel l'éq.rglﬂ‘} dal dl!agm & misdell
comunfan,

T
L ———

=

——m— e
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DM — OFF|CE FOA HARMON[FATION [N THE |[NTERMAL MAREET TRADE MUARKE
AMD DEB|GNS
D | LiANE — LIFT G0 PER L ARMOKIZTATIONE NEL MERCATC INTERNGD MARCH|
CESECH E

WODELL

Registered 01/04/2003 The President

Ui

Wubbo de Boer

N* 000000013-0001 01/04/2002 2/3



CHIM —OFFIGE FOR HARMON[ZATION [N THE [NTERSAL MARKET

O,

LAME — LIFF G PER LARMOR|ZZAZ|ONE ST L MERCATO [NTESMNG

21 000000013-0001
25 EN-IT

22 2003-04-01

15 2003-04-01

45  2003-04-01

11 000000013-0001
72 MATSUDA Makoto

73 Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Company)

6-2 Hon-Machi, 1-chome

Shibuya, Tokyo
JAPON

74 R.G.C. JENKINS & CO

26 Caxton Street

London SW1H ORJ

REINO UNIDO
51 18-01

54 ES -Calculadoras slectronicas
DA - Elektroniske regnemaskiner
DE - elektronische Rechenmaschinen
EL - nhektpovikEg aplBuopnyavig
EN - Electronic calculators
FR - Calculatrices électroniques
IT - Caleolatrici eletironiche
NL - Elektronische rekenmachines
PT - Calculadoras electronicas
Fl - elektroniset laskimet
SV - Elektroniska raknare

30 JP 21/M11/2002 2002-32174

N* 000000013-0001

01/04/2003

3/3
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ANEXO H - Publicagao referente ao primeiro registro de design japonés.
Fonte: J-PlatPat (Japan Platform for Patent information). Design Gazette n° 1

Top.action>.

en/ISBS EN GM101

Disponivel em: <https://www#4.j-platpat.inpit.go.jp/eng/ishou/isbs

Acesso em: 09/01/2019.
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