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RESUMO

GUIMARAES, Susana Serrdo. Protecdo Legal do Desenho Industrial: entendimentos,
conflitos e implicagdes dos requisitos de novidade e de originalidade. Rio de Janeiro, 2010.
Dissertacao (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovacdo) - Academia da
Propriedade Intelectual, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2010

A recompensa dada a um autor de um objeto cuja forma plastica o distingue
de outros objetos com a mesma funcgao € poder impedir que o design do seu
objeto seja copiado ou imitado em suas caracteristicas originais.
Esta prerrogativa de coibir a copia ndo autorizada de um objeto industrial é
obtida por meio da propriedade industrial. O objeto legalmente registrado tera
a vantagem econdmica da diferenciagdo no mercado. Independente do
funcionamento do objeto, sua forma plastica ornamental podera ser protegida
pelo registro de desenho industrial. Para atender aos requisitos necessarios
desta protec¢ao no Brasil, o objeto do pedido de registro devera possuir uma
configuragao nova e original em sua forma externa, além de servir de tipo de
fabricagado industrial. Os requisitos de novidade e de originalidade, quando
entendidos como sindnimos, permitem que a cépia disfargada de um objeto
distinto de outros existentes esteja também protegida legalmente.
Considerando que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial concede
registro de desenho industrial observando o desenvolvimento econémico e
social do pais, o direito de exclusividade de exploracdo de um design, em
nosso pais, devera ser concedido apenas as criagdes novas e originais. Este
trabalho tem a finalidade de discutir sobre os entendimentos relativos aos
requisitos de novidade e de originalidade, essenciais para a protecao do
desenho industrial, e suas implicagdes.

Palavras-chave: propriedade intelectual, propriedade industrial, desenho industrial, design,
novidade e originalidade



ABSTRACT

GUIMARAES, Susana Serrdo. Legal Protection of Industrial Design: understanding, conflicts
and implications of novelty and originality requirements. Rio de Janeiro, 2010. Dissertation
(Master's Degree in Intellectual Property and Innovation) — Academy of Intellectual Property,
National Institute of Industrial Property (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), Rio de
Janeiro, 2010

The reward for the designer of an object that can be distinguished by its visual
shape from other objects with the same function is to prevent the copying or
imitation of the object’s original characteristics. The prerogative of impeding
the unauthorized copying of an industrial object is obtained through industrial
property. A legally registered object has the economic advantage of a
differentiated market position. Regardless of the object's functionality, its
decorative visual form may be protected by the registry of industrial design. To
meet the necessary requirements for protection in Brazil, the object of the
request for registration needs to possess a new and original configuration of
its external form, as well as the ability to be industrially manufactured. When
the novelty and originality requirements are interpreted as synonyms, it would
also allow the legal protection of a disguised copy of an object that differs from
other existing objects. As the National Institute of Industrial Property concedes
the registration of industrial design to promote the economic and social
development of the country, the exclusive right to exploit a design in our
country should only be conceded to new and original creations. The goal of
this dissertation is to discuss the understanding of the novelty and originality
requirements, essential for protecting industrial design, and its implications.

Key words: intellectual property, industrial property, industrial design, design, innovation and
originality
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1. INTRODUGAO

A atividade de design produz criagdes intelectuais resultado da inteligéncia e
criatividade humanas. “O caminho apropriado para a protecéo legal de uma criagao
original é por meio da propriedade intelectual.”(GUIMARAES 2005, 12). O tema é
antigo, porém, é relativamente desconhecido no Brasil, inclusive no judiciario. A
propriedade intelectual abrange o direito autoral, a propriedade industrial e outros
direitos, dos quais ndo iremos tratar neste trabalho. O registro de desenho industrial
esta inserido na protecao legal por meio da propriedade industrial, e este sera o foco

do nosso trabalho.

Nossa primeira Lei de Patentes’ foi assinada por D. Jodo VI, em 1809, e a
protecdo dos desenhos industriais foi prevista, no Brasil, somente em 1934.2 O Brasil
foi um dos primeiros paises a aderir & protegdo aos direitos sobre uma invengao?;
entretanto, no que se refere aos direitos sobre a criagdo do desenho industrial no
Brasil, ndo temos uma cultura satisfatéria de propriedade quanto aos bens
imateriais. Em geral, o conhecimento dos direitos da propriedade intelectual é

restrito aos advogados especialistas no assunto.

Desde o Decreto de 1934, que instituiu a protecdo dos modelos e desenhos
industriais* no Brasil, os requisitos para o privilégio de desenho industrial séo a

novidade, a originalidade e a exigéncia de servir de tipo de fabricacao industrial.

' Alvaré de 15.7.1809

% Decreto n. 24.507, de 29.6.1934.

A Inglaterra foi o primeiro pais a estabelecer os direitos do inventor, em 1623, seguido pelos Estados Unidos,
em 1790, pela Franga, em 1791 e o Brasil foi o 42 pais, no mundo, a possuir uma lei sobre privilégios de
invengao.

“A partir da promulgacdo da Lei da Propriedade 9.279/96, em vigor, os modelos e desenhos industriais
deixaram de ser patentes e se fundiram em uma Unica natureza de protecao: registro de desenho industrial.



Entretanto, o requisito de originalidade nao foi explorado de maneira
satisfatoria devido a falta de uma definicao precisa, confundindo-se com o requisito
da novidade, o qual possui regras claras de verificagdo. O Cdédigo da Propriedade
Industrial®, de 1971, que vigorou até 1997, ratificou a falta de entendimento legal
sobre o requisito de originalidade para a protegcdo do modelo e desenho industrial®,

ao deslocar a originalidade para um requisito alternativo a protecgéao.

A diferenciagdo substancial de um produto para outro somente se dara se
houver um grau consideravel de criatividade, do contrario, sera uma mera copia
disfargada. O requisito de novidade, sozinho, ndo abrange a nuance da copia
maquiada, € o requisito de originalidade que baliza a reproducgéo e a criatividade. O
interesse social e o desenvolvimento tecnolégico do pais também se dao por meio
da concessao do registro de desenho industrial. Um produto industrial podera ser

inovador em sua forma, e com isso, conquistar mercado desejado.

O governo brasileiro e o empresariado almejam exportar produtos com valor

agregado e nao apenas matérias-primas:

O empresario brasileiro sabe que precisa conhecer novos mercados, pois
esse conhecimento é o motor da inovagado. Ja avangamos, mas ainda falta
muito. O forte da nossa economia ainda é a exportacdo de commodities e de
bens intermediarios € ndo de produtos acabados. O design e a inovagao sao
fatores que aumentam a nossa competitividade e nos ajudam a conquistar
mercado (MUSA, Edson Vaz apud Head Office, 2009).

Estes produtos, para terem aceitacdo no mercado internacional, necessitam
estar em conformidade com as normas dos paises, serem de boa qualidade e,

principalmente, possuir design diferenciado.

> A Lei n. 5.772, de 21.12.1971 instituiu o Cddigo da Propriedade Industrial que vigorou até ser substituido pela
Lei da Propriedade Industrial, de 14.5.1996, que entrou em vigor em 15.5.1997.

® Antes da Lei da Propriedade Industrial de 1996, o modelo industrial era o termo utilizado para as criagdes
tridimensionais novas e originais e o desenho industrial era o termo utilizado para as criagdes ornamentais
bidimensionais. A LP1/96 fundiu as duas naturezas em registro de desenho industrial.



Ao longo das duas ultimas décadas, o design passou por profundas
transformagbées no pais. Um marco importante foi a abertura do mercado
nacional para a importacao de produtos, em 1990, que possibilitou que o
consumidor cotejasse produtos nacionais e estrangeiros num mesmo
segmento, trazendo como efeito direto o desestimulo a pratica da copia, até
entdo imperante em nossa industria (BORGES 2006).”

Nossa realidade hoje € outra; nossos designers ganharam varios prémios
internacionais importantes e somente alguns mais conhecidos tém protegido suas
criagdes por meio do registro de desenho industrial através de seus procuradores. O
designer é bastante familiarizado com o requisito de originalidade, devido a
criatividade, porém, desconhece o conceito no que concerne a Lei de Propriedade
Industrial. A literatura brasileira a respeito do requisito de novidade é bastante ampla
em livros sobre a propriedade industrial, no que tange as patentes — estando o
desenho industrial inserido no tema. Entretanto, o requisito de originalidade € pouco
explorado em livros e artigos sobre a protecdo legal dos desenhos industriais no
Brasil. De fato, a literatura a respeito de protecdo aos desenhos industriais é

escassa.

A metodologia utilizada neste trabalho foi o de levantamento de conceitos em
publicacdes de autores especializados em propriedade intelectual, em publicacdes a
respeito de autores de criagdes industriais, em outras publicacbes nas quais
julgamos pertinente utilizar neste trabalho. Também houve o levantamento de dados

em matéria depositada por desenho industrial no Brasil.

O entendimento do requisito de originalidade utilizado é a definicao legal do
artigo 97° da Lei da Propriedade Industrial n°® 9.279/96 a qual ndo esclarece o que

vem a ser um objeto original, e aproxima a originalidade da novidade tornando os

7 Adélia Borges é professora de histdria do design e dirige o Museu da Casa Brasileira desde 2003.

8 . . , . .. . ~ . e e s

Art. 97 - O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuracdo visual distintiva,
em relagdo a outros objetos anteriores. Pardgrafo uUnico: O resultado visual original podera ser decorrente da
combinacdo de elementos conhecidos.



requisitos semelhantes. Ambos requerem que o objeto registrado seja distintivo. A
distinguibilidade de um objeto em relagdo a outro depende de varios aspectos que

serdo abordados neste projeto.

Este trabalho tem como finalidade levantar os dados sobre as definicbes que
constam na legislagdo brasileira sobre os requisitos de novidade e de originalidade,
bem como os entendimentos, conflitos e implicacbes das interpretagdes dos
mesmos. A analise de um objeto de registro de desenho industrial é visual e
comparativa. O objeto, tridimensional ou bidimensional, sera, sempre, uma
combinagdo geométrica de elementos conhecidos. Porém, para merecer o registro
de desenho industrial, este objeto devera possuir um grau de distingdo em relagéo a
outros. Os conflitos quanto aos entendimentos da novidade e da originalidade serdo
apontados por meio da literatura especializada e das analises técnicas de nulidades
de registro da Coordenagdo de Desenho Industrial e de Indicacdo Geogréfica

(CODING) do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

O Capitulo | trara um breve historico sobre a origem do objeto utilitario
industrial, o qual deu inicio a atividade de desenho industrial, e a necessidade da

protecao legal da aparéncia externa de um objeto industrial novo e original

A definicdo do desenho industrial, como atividade de design e como registro
da configuragdo externa de um objeto, assim como os conceitos essenciais para a
discussao sobre o privilégio9 de protecao do desenho industrial serao abordados no
Capitulo Il e o Capitulo Ill sera dedicado aos requisitos de protecdo e a casos

selecionados de decisdes técnicas da Coordenagdao de Desenho Industrial e

° Privilégio de invencdo e patente de invengdo: “Essas duas expressdes, embora as vezes empregadas uma pela
outra, como sinbnimas, ndao se confundem, possuindo sentido préprio: o privilégio é o préprio direito do
inventor; a patente, o titulo legal do seu exercicio.” (Cerqueira, Tratado da Propriedade Industrial, 1982, p. 199)



Indicacao Geografica do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. As decisbes
das quais nos referimos sao os pareceres quanto a pertinéncia da nulidade de um
registro por falta de novidade, originalidade ou ambas. Em um processo de nulidade
ha manifestacdo do requerente da nulidade administrativa — que podera ser o
préprio INPI — e do Titular do registro. A matéria sera analisada pela CODING cujo
parecer sobre a manutencdo do registro desagradara o requerente da nulidade
administrativa, e a nulidade do registro prejudicara o titular do direito, caso nao tenha
sido apreciada com correcdo. Os exemplos que apresentaremos trardo mais
esclarecimentos quanto a aplicagdo dos entendimentos do INPI relativos aos

requisitos de novidade e de originalidade.



2. A ORIGEM DO DESENHO INDUSTRIAL

2.1 O nascimento do desenho industrial

O principio basico do moderno Desenho Industrial foi primeiramente
formulado em 1901, pelo arquiteto americano Frank Lloyd Wright, no livro "The Art
and Craft of the Machine". Rejeitando a producédo artesanal por ser muito
dispendiosa, Wright reafirma sua doutrina criando protétipos através de maquinas
depois de familiarizar-se com modernas técnicas e materiais. Alguns anos depois na
Alemanha, Hermann Muthesius, um desenhista educador, fundou, em 1907, a
Deutscher Werkbund'®: uma associacao de artistas, mestres de oficinas, artesaos e
industriais dedicados a criar estilos mais simples, destinados a producao através de
maquinas. Foi um movimento que aceitava o desenvolvimento industrial como
ferramenta para o desenvolvimento do produto, e visava o equilibrio entre o controle
da qualidade dos produtos na linha produg¢ao, mediante a presencga de artistas que
acompanhassem a producdo industrial, buscando, com isso, a melhoria das

condicdes de trabalho e salario dos operarios (STARKE, 1998).

O Design ou o Desenho Industrial como conhecemos hoje nasceu na
Alemanha, em 1919, onde foi criada a escola de artes e oficios Staatliches Bauhaus
pelo arquiteto alemao Walter Gropius. A Bauhaus era ao mesmo tempo uma escola
e uma oficina e viria a tornar-se, durante mais de uma década, o mais importante

centro criador da Europa. Reunia um admiravel espirito de comunidade, arquitetos,

10 . o . S . .
Movimento marcante no inicio do processo da industrializagdo, o qual preconizava a volta da qualidade dos

produtos, mas utilizando o maquinario industrial, nasceu em Berlim, de onde seguiu com sua influéncia para
Londres. (Moraes, 1997)



mestres artesaos, pintores abstratos, todos''desenvolvendo uma nova filosofia de

trabalho em conjunto, utilizando o ferramental criado pela revolugéo industrial.'?

A simplificagdo e a geometria formal foram propostas como forma de adaptar
os produtos aos novos tempos. Pela primeira vez, o artista e o artesdo buscaram
juntos melhor condigdo de vida e melhor qualidade dos produtos industriais

(MORAES, 1997).

Figura 1 Bergo- Bergo. KELLER, Peter. 1922.

Fonte: Segundo Caderno Jornal O Globo, 14/04/09.

Estes profissionais oriundos de diversas formagdes criaram uma nova
profissdo: o desenho industrial. A definicdo do que vem a ser o desenho industrial é
variada, porém o ponto principal € consoante com a nogao de que o desenho
industrial se presta a producao seriada. O objeto de design industrial sera projetado
observado as relacbes dos materiais, forma e funcionalidade, a fim de melhorar a

vida humana.

1 0s mestres nomeados nos anos iniciais do curso foram: Lyonel Feininger, Gerhard Marcks, Johannes Itten, e
Adolf Meyer (1919); Georg Muche (1920); Paul Klee e Oskar Schlemmer (1921); Wassily Kandinsky (1922); e
Laszlo Moholy-Naghy (1923).

2 A Alemanha foi a pioneira no processo de utilizar as maquinas como ferramenta para objetos utilitarios antes
fabricados artesanalmente contendo uma certa preocupagao estética. Sob o comando de Karl Schmidt,
marceneiro experiente e empreendedor, algumas oficinas de marcenaria iniciaram a trabalhar com as
maquinas-ferramentas estendendo o artesanato ao design. Esta organizacdo de oficinas recebeu o nome de
Werkstdtt, e em 1905 langou um catdlogo no qual se orgulhavam de “desenvolver o estilo do mobiliario a partir
do estilo da maquina”. (NIEMEYER 2000, 37-39)



Os termos forma e funcdo, muito utilizados durante as fases da
industrializagdo, permitem mais de uma interpretacdo e também uma analogia junto
ao processo produtivo. Podemos analisa-los, inclusive, desvinculando-os do famoso
slogan “A forma segue a fungdo”, de Louis Sullivan. Na nova era industrial, ao
contrario do que acontecia na era artesanal, a forma vinha do artista, de suas
referéncias e de suas inspiragdes. A fungdo cabia ao misto de operario e artesao
que tinha somente a funcdo de executar a obra como estabelecida previamente

(MORAES, 1997).

Nota-se que os pioneiros do design eram oriundos de varias areas de criagao.
O desejo e o avango tecnolégico impulsionaram estes criadores para a
industrializacdo. Pintores, artesdos e arquitetos se uniram e implementaram a
primeira escola-oficina de design que baliza os moldes do desenho industrial até a

data de hoje.

A preferéncia por objetos construidos por linhas retas e desprovidos das
antigas ornamentacdes artisticas inaugurou um conceito novo de desenho de objeto
elegante e funcional. Essa novidade em desenho de méveis e utensilios certamente
merecia uma protecao legal por meio de patente, para a melhor funcionalidade, e

por desenho industrial, para o desenho externo novo e original do objeto.

A aparéncia do objeto servira, a partir de entdo, de elemento fundamental

para promover o apelo de adquirir o produto.

2.2 O design como ferramenta competitiva

3 0s autores Renato de Fusco e Anténio Dauria atribuem ao naturalista Lamark, do século XIX, a criacdo deste
slogan no livro Il Progetto Del Design — Per uns Didatica Del Disegno Industriale, Milano, Etaslibri. (MORAES
1997, 57)



Desde 1987, a “American Marketing Association” promove um concurso anual
chamado “Edison Awards”, premiando a inovagao e a inventividade norte-americana.
Thomas Alvar Edison (1847-1931), “patrono da premiacéo, depositou mais de mil
patentes s6 nos EUA” (TEIXEIRA 2010). A premiacao esta dividida por categorias e
uma delas é a de “Desenho Industrial”. Esta categoria esta incluida na premiagao
porque Edison acreditava que a inovagao, além de tecnoldgica, pode e deve ser por
meio do design. Para ele, o objetivo do design inovador € trazer qualidade, alta
funcionalidade e interatividade estética no estilo de vida por meio de novos

produtos.™

Em termos de inovacdo, o desenho industrial esta caracterizado como
marketing do produto, pois o funcionamento do mesmo é objeto de patente. De
acordo com o Manual de Oslo'®, as mudancas no design de um produto geraram um

novo conceito de marketing. '°

" “Thomas Edison believed that innovation included not only the world of technology but the world of design.
He was very focused on creating products that worked with the way people lived. Many of Edison’s original
phonographs, movie projectors, and dictaphones are pleasing even to the contemporary eye because they
were designed for high functionality, high quality, and lifestyle integration.” Thomas Edison acreditava que a
inovagao incluia ndo sé o mundo da tecnologia, mas também o mundo do design. Ele era muito focado na
criacdo de produtos que funcionavam com a maneira de viver das pessoas. Muitos dos fondgrafos, projetores
de cinema e ditafones originais de Edison sdo agradaveis, até mesmo ao olho contemporaneo, porque foram
desenhados para uma alta funcionalidade, alta qualidade e para serem integrados a qualquer ambiente.
(Edison Awards, 2010, tradugdo nossa)

B “Inovagdes de marketing compreendem mudangas substanciais no design do produto, constituindo um novo
conceito de marketing. Mudancas de design do produto referem-se aqui a mudangas na forma e na aparéncia
do produto que ndo alteram as caracteristicas funcionais ou de uso do produto. Elas também incluem
mudangas na forma de embalar produtos como alimentos, bebidas e detergentes, em que a embalagem é o
principal determinante da aparéncia do produto. Um exemplo de inovacdo de marketing em design de produto
é a implementacdo de uma mudanca significativa no estilo de uma linha de madveis para dar-lhe uma nova
aparéncia e ampliar seu apelo. Inovagdes em design de produtos podem também incluir a introducdo de
mudangas significativas na forma, na aparéncia ou no sabor de alimentos ou bebidas, como a introducdo de
novos aromatizantes em produtos de alimentacdo com o objetivo de atingir um novo segmento de
consumidores. Um exemplo de inovagdo de marketing em embalagens é o uso de um recipiente com um
formato totalmente novo para uma logdo para o corpo, com vistas a dar ao produto um visual novo e um apelo
diferente para um novo segmento de mercado. (OECD, 2006, p. 60)

'® Traduzido sob a responsabilidade da FINEP — Financiadora de Estudos e Projetos — das edi¢Ges originais em
inglés e francés publicadas sob os titulos: The Measurement of Scientific and Technological Activities —
Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data: Oslo Manual |/ La mesure



Ha especialistas em inovacado que consideram o design e o redesenho de um

produto como inseridos na categoria de inovagao de produto.

As trajetorias de inovagdes em bens de consumo duraveis estdo centradas na
renovacdo do design, na digitalizacdo de funcdes e controles, na
miniaturizacdo e incorporagdo de materiais mais leves, na redugdo do
consumo de energia e dos impactos ambientais, além do aumento do
conforto, da seguranca e da facilidade de uso (TIGRE 2006, 127).

A relevancia de um produto revestido de um design original € de obter
exclusividade de mercado e, consequentemente, ser mais competitivo. O desenho
industrial, para a propriedade industrial, € o diferencial de um produto e este novo
design podera ser a ferramenta competitiva para a industria. As estratégias de
competitividade sao copiadas e o mercado tende a oferecer produtos e servigos

semelhantes:

Obviamente, as tendéncias com maior prioridade do ponto de vista
estratégico sdo aquelas que afetam as fontes mais importantes de
concorréncia na industria e aquelas que introduzem novos fatores estruturais.
Na fabricagcdo de embalagens em aerossol, por exemplo, a tendéncia no
sentido de uma menor diferenciagao do produto €, no momento, dominante.
Esta tendéncia aumentou o poder dos compradores, diminuiu as barreiras de
entrada e intensificou a rivalidade (PORTER 1986, 46).

O design podera se tornar um diferencial concorrencial estratégico'’, mas
somente se estiver protegido por direitos de propriedade intelectual, resultando em
um produto diferenciado que chega ao mercado. O exemplo, mencionado por Porter
(1986), de embalagem de aerossol €& bastante ilustrativo. A tendéncia das

embalagens é a imitacdo do produto do concorrente em sua aparéncia e

des activités scientifiques et technologiques — Principes directeurs proposés pour le recueil et l'interpretation des
donnés sur l'innovation technologique: Manuel d'Oslo.

7 Este trabalho n3o objetiva se aprofundar nos estudos sobre concorréncia de mercado. Para a melhor
compreensdo sobre o tema, ler PORTER Michael E., Estratégia Competitiva. Rio de Janeiro, 1986.



apresentacao. O registro ou a patente18 de desenho industrial é o fator determinante

para coibir a copia indesejada.

Abaixo, ha um exemplo de dois aerossois semelhantes que foram objeto de
julgamento da Alta Corte de Justica Britanica. A agdo judicial envolveu duas grandes
industrias: Procter & Gamble e a Reckitt Benkiser. A decisdo de 13 de dezembro de

2006 foi favoravel a nulidade do produto da segunda empresa.
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Figura 2 - Procter & Gamble.

Fonte: Simpdsio Internacional de Desenhos Industriais, Buenos Aires, 20 e 21 de margo, 2007

Figura 2 - Reckitt Benkiser.

Fonte: Curso Simpésio Internacional de Desenhos Industriais, Buenos Aires, 20 e 21 de margo, 2007

¥ A lei da propriedade industrial brasileira atual substituiu as patentes de desenho industrial e de modelo
industrial por registro de desenho industrial. Em alguns paises, ainda hd esta dupla modalidade para protec¢ées
quanto ao desenho industrial e em outros, a protec¢do é por meio de patente de desenho, que engloba os dois

tipos: modelo e desenho industrial.



A inovagado contida na tampa da embalagem do aerossol da primeira
configuracdo protegida por desenho industrial ndo pdde ser imitada, mesmo
contendo diferengas, pela embalagem do concorrente. Desta forma, o aerossol “Air
Wick” perdeu o direito de ser comercializado através da embalagem ilustrada acima

(MONTALTO 2007).

O redesenho de um produto podera ser feito por meio do uso de materiais, da
otimizacao de sua produgao, da sua melhor funcionalidade, ou por meio do design

diferenciado.

A diferenciagcdo do produto através de design exclusivo é muito importante
para a competitividade de industrias de bens de consumo e produtos
embalados para o usuario final. Os produtos precisam ser constantemente
redesenhados, de forma a incorporar um visual mais atualizado seguindo
tendéncias culturais, novos padrbes estéticos, mudancas de habitos do
consumidor, uso de novos materiais e componentes que ganham preferéncia
do mercado (TIGRE, 2006, pp. 112-113).

A atividade do design, hoje mais do que nunca, reveste-se de um carater
estratégico para a industria e o comeércio, na medida em que atua diretamente
nos mercados, seja criando identidades para produtos, determinando padrées
de consumo através de apelos de suas linguagens plasticas e graficas ou
criando tendéncias de comportamento e modismos, ditados por solugdes
obtidas sobre o resultado de complexas pesquisas. Por outro lado, a inovacao
no design pode se constituir num dos aspectos mais importantes para o
desenvolvimento industrial quando oferece solugbes de carater funcional para
objetos a partir de recursos tecnoldgicos disponiveis (CUNHA, Design -
conceitos e comentarios 1996).

A discusséao dos fatores que levam a inovacdo de um produto revela aspectos
contraditérios. Alguns autores admitem haver inovagao tecnolégica por demanda do
consumidor. Segundo este pensamento, o consumidor ndo € um mero espectador
da inovagao tecnoldgica, geralmente, o desenvolvimento de um produto se da a
partir de uma demanda. “Ao consumidor pouco importa conhecer a tecnologia do
produto. O que ele quer é a satisfacdo de sua necessidade da forma mais perfeita

segundo seu julgamento de valor.” (REVOREDO 2007).



O diretor da Sociedade Brasileira Pro-Inovagao Tecnoldogica — Protec e
professor de fisica da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, Roberto
Nicolsky, ao discutir a politica de incentivos governamentais a inovagao tecnologica
no Brasil, menciona que o0s avangos tecnoldogicos se dao na industria,
paulatinamente e, “em geral, isso acontece a partir de demandas dos consumidores”

(NICOLSKY, 2009, p. 70).

Outros assinalam ser a competitividade a mola propulsora da inovacao. Para
Schumpeter (1998), a tranquilidade advinda de um mercado de competigdo perfeita
€ nociva a inovacao. Esta incompatibilidade entre falta de concorréncia e inovagao
faz com que a pesquisa tecnoldgica e a inovagdo de um produto permanegam
estagnadas. Nao ha, desta forma, incentivo a Pesquisa e ao Desenvolvimento

(P&D)."

O produto redesenhado tem como objetivo a diferenciacdo e a modernizagao

do objeto. A inovagao sera unicamente na configuragéo do objeto.

Como exemplo do conceito acima, apresentamos dois regadores: um modelo

tradicional e um modelo de design premiado:

B ups Sidney Winter points out in his contribution to this special issue, Schumpeter highlighted the
contradiction between perfectly competitive marketing structures and innovation. He saw perfect competition
as incompatible with innovation because perfect competition does not provide the innovator with sufficient
watershed to appropriate enough of the returns from innovation to justify investment in R&D.” (TEECE 2006).



Figura 3- Regador tradicional.

Fonte: http://brasil.abatata.com.br.

Figura 4 - Regador Vallo. MULDER, Monika.

Fonte: http://www.polaine.com

Segundo especialistas em design, o aprimoramento do produto € uma

ferramenta competitiva ainda em fase de descoberta em nosso pais:

As empresas brasileiras, em sua maioria, ainda estdo descobrindo o design:
segundo algumas estimativas, apenas 4% tém uma &rea de design
estruturada. Mas como o mercado é cada vez mais competitivo, a tendéncia é
investir no aprimoramento do produto. Isso significa que ainda temos muito a
fazer pela promogéao e disseminagédo de uma cultura de design, tanto entre os
consumidores quanto entre os empresarios, no mercado interno e no
mercado global (LEAL 2009, 15).



O empresario brasileiro que utiliza o design como diferencial competitivo
percebe o papel que o design desempenha para o sucesso de um produto. De
acordo com o empresario Jodo Carlos Basilio da Silva, presidente da Associagao
Brasileira da Industria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihepec), “o
design tem um papel fundamental para o sucesso de um produto” (Head Office,
2009, pp. 30-31). O diretor-presidente do Conselho de Administragao da “Caloi” —
empresa brasileira que investe em inovagdo e em design -, Edson Vaz Musa, é
consoante quanto a importancia mercadolégica do design: “O design e a inovagéo
sao fatores que aumentam a nossa competitividade e nos ajudam a conquistar

mercado” (Head Office, loc cit.).

O novo design podera seguir tendéncias ou criar novos padrdes estéticos e
também podera revestir um novo produto de uma categoria inovadora®’. Mas, como
vimos no inicio deste topico, todo o diferencial competitivo obtido através de um
novo design podera ser perdido caso a configuracdo do produto nao esteja
devidamente protegida. A protecdo do desenho industrial existe, portanto, para
garantir o direito exclusivo de exploragdo, recompensando a criatividade e os

investimentos na diferenciacdo da forma de um produto.
2.3 A protecdo aos produtos industriais

A protecao relativa aos padrdes ornamentais foi pleiteada originalmente pela

indUstria téxtil. A Franga foi a pioneira a conceder uma protecéo especial, em 18062,

%% “Mesmo a mais radical invengdo precisa ser materializada em uma forma utilizavel através do processo de
design .” Helena Lastres(Ministério do Desenvolvimento, da Industria e do Comércio Exterior 2004)

*! “De todo modo, o ponto de partida legislativo sobre o tema sdo as leis francesas que tratam dos privilégios
de invengdo (1791) e da propriedade literaria e artistica (1793), esta Ultima também aplicavel aos desenhos de
fabrica. A lei de 1793, hoje revogada, foi promulgada para proteger os autores de obras escritas, de
composi¢cdes musicais, de pinturas e de desenhos. Contudo, ndo havia mencdo a desenhos e modelos
industriais, o que contribuiu para uma consideravel divergéncia na doutrina e jurisprudéncia da época. Neste
contexto, industriais e fabricantes passaram a reivindicar uma lei que os protegesse de forma especial. Em



e foi seguida pela Italia e pela Inglaterra. A protegcédo para os desenhos ornamentais
era por meio de lei especial e se dava por um periodo de 2(dois) anos, porém, na

Inglaterra, o periodo era de 2(dois) meses.

A Alemanha adotou uma lei especial para os desenhos, os padroes e 0
modelo de utilidade em 1876, enquanto o Jap&o criou uma lei especial para os

padroes ornamentais em 1888.

Figura 6 — Padrao téxtil de 1876. Willian Morris. Museu de Arte Moderna (MOMA). Fonte:
http://www.moma.org/collection.

Figura 7 - Padrao téxtil de 1874. Willian Morris, Museu de Arte Moderna (MOMA), Fonte:
http://www.moma.org/collection.

1806, foi promulgada uma lei protegendo especificamente as industrias de tecidos de Lyon, com previsdo para
a conservagdo da propriedade dos desenhos, cujas disposigdes foram, mais tarde, estendidas as demais
industrias em Francga, em 1825, e aos modelos industriais” (LABRUNIE, et al., 2009, pp. 55-56).



No século XIX, as leis que regiam os objetos industrializados variavam entre
0s paises e nao havia uma protegao fora dos limites territoriais. Até entao, era licito
copiar uma invencgao de um pais estrangeiro; a protegao ao inventor se dava apenas
no pais de origem e nao havia mecanismos para uma protegdo em outros paises.
Nossa primeira lei de patentes, Alvara de D. Jodo V e, posteriormente, em nossa
primeira Constituicdo de 182422, previam o privilégio da invencao a quem fabricasse
no Brasil, pela primeira vez, uma invencdo estrangeira, o que ratifica nossa
colocagao anterior. A copia nao so6 era licita, mas sua introdugdo no pais e sua

exploracéo econdémica pelo copiador eram protegidas.

Os Estados Unidos da América adotaram sua lei de patentes, em 1842, onde
a protecdo aos desenhos industriais ornamentais e tridimensionais foi, desde entao,
incluida como patente de desenho®. A patente de desenho possuia a validade de
sete anos — a metade da vigéncia de uma patente de invengéo na época. Em 1861,
a lei de patente de desenho sofreu uma emenda que propiciou a escolha do tempo
de protecéo de trés anos e meio, sete ou quatorze anos, de acordo com o valor do

pagamento das taxas.

Figura 5 - USPTO 1 - Patente de Design Americana, nimero D1500, de 1861.

Fonte: www.uspto.gov

2 Artigo 179, alinea 26: “Os inventores terdo a propriedade de suas descobertas ou das suas producdes.”
> Nos Estados Unidos da América, a protecdo do desenho industrial - patente de design- teve inicio em 1842,
devido a insercdo de um ato na lei de patente vigente (BLASI, GARCIA, & MENDES, 1998, p. 6).



A protecéo por meio da propriedade industrial ja existia nos EUA desde 1880,
mas a producédo industrial dos desenhos industriais de produto ainda estava ligada

as invengdes ou a arte puramente.

A primeira patente de design americana foi depositada em 9 de novembro de
1842, sob o numero D1, ao titular George Bruce, de Nova lorque. Tratava-se de uma
fonte de letras que ndo possuia novidade na forma, mas sim no tamanho, nas
proporcdes e no efeito da impresséo. A patente ndo apresentava os desenhos, mas

sim a descri¢ao e as reivindicagdes. (ANEXO A — Patente D1)

Os problemas relativos as diferencas de protecbes, as diferentes
interpretacbes da definicdo de uma invencdo e a insegurangca quanto a copia,
levavam o temor aos inventores em patentear seus inventos, “pois a descrigado do
invento expunha a novidade da criagao, facilitando sua cépia. Havia a necessidade
de uma lei de patentes que fosse respeitada internacionalmente” (BLASI, GARCIA,
& MENDES, 1998, p. 32 e 33). Por outro lado, ndo proteger o invento mantendo o
segredo do “como fazer” era insuficiente, pois o expediente da utilizacdo da
engenharia reversa sempre fora utilizado. Outrora, inventos importantes como os
oculos, por exemplo, tiveram a titularidade usurpada devido a falta de registro do
nome de seu inventor. Como a titularidade estava “vaga”, um fabricante que
aprendera a fazer 6culos foi algcado a condigcao de criador. O verdadeiro inventor nao
contava a ninguém o segredo da fabricagdo dos oculos, porém, a observacao
humana aliada a habilidade, permitiu a descoberta do segredo da fabricagao

(FRUGONI, 2007, pp. 4-15). Necessitava-se de um “Sistema Internacional de
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Patentes™™ que estabelecesse as regras para a protegcao as patentes que fossem

respeitadas além das fronteiras de seus proprios paises.

A partir deste anseio por proteger suas criagdes, em 1873 — ano de uma
exposicao internacional de industria, em Viena — foi realizada uma conferéncia
informal composta de 13 paises, cujas principais resolu¢gbdes aprovadas tratavam que
em todas as nacgdes civilizadas haveria uma lei que garantiria a protecdo dos
inventos, “com a condicdo de uma publicacdo completa dos mesmos e a proposta
de que a licenga compulsoria das patentes nos casos em que o interesse publico se

manifestasse” (BLASI, GARCIA, & MENDES, 2003, p. 33).

Em Paris, no ano de 1878, em decorréncia da mesma exposi¢cao
internacional, houve uma segunda conferéncia nao oficial relativa a propriedade
industrial, na qual foi langada a proposta de haver uma espécie de regime
convencional entre as nagbes que protegesse as invengdes contra a copia. A
chamada “Conferéncia de Paris” estabeleceu os fundamentos de uma legislagao
internacional sobre patentes.?® Um projeto inicial denominado “Projeto de uma Unigo
Internacional para a Protecdo da Propriedade Industrial” foi enviado as nagdes que

ja utilizavam o sistema da propriedade industrial e 19 paises compareceram a

Conferéncia, inclusive o Brasil. A relevancia deste projeto para a protecao dos

** 0 Sistema Internacional de Patentes tem como finalidade definir regras minimas a serem seguidas pelos
paises signatarios. O Sistema de Patente difere em cada pais, pois é composto de regras de costumes, acordos
internacionais e legislacdo que varia em cada Estado. Um Sistema internacional de Patentes tem como objetivo
a garantia de protecdo ao inventor da patente e ao desenvolvimento social e tecnoldgico do pais. Segundo
Penrose: “a expressdo sistema de patentes é comodamente utilizada como uma terminologia geral para
designar um complicado conjunto de acordos e costumes legais. Ndo obstante, apesar desta complexidade
legal, os principios econdmicos do sistema de patentes sdo relativamente claros. Todas as leis de patentes tém
muito em comum: seu propdsito é de assegurar aos proprietarios da patente um certo controle sobre o uso do
invento para o qual o mesmo solicitou a prote¢do". (PENROSE, 1973, pp. 5-6)

» “Uma das principais deliberacdes da Conferéncia de Paris foi designar uma comissao, de carater permanente,
com a incumbéncia de preparar uma conferéncia oficial entre as na¢des, patrocinada pelo governo da Franga,
destinada a estabelecer os fundamentos de uma legislacdo internacional sobre patentes.”(BLASI, GARCIA and
MENDES 2003, 59)



desenhos industriais foi porque, a partir do projeto inicial, foram aprovadas
disposicbes sobre patentes, desenhos® e outras naturezas de propriedade
industrial, assim como a criagao de um Escritorio Internacional para a Protegcdo da

Propriedade Industrial. (BLASI, GARCIA, & MENDES, 2003).

A principal disposi¢ao contida na Conferéncia de Paris de 1880 relativa ao

modelo e desenho industrial se encontra no artigo 4:

Art. 4 — Qualquer pessoa que tenha devidamente solicitado uma patente, o
registro de um desenho, um modelo industrial ou uma marca, em um dos
Estados contratantes, devera desfrutar com respeito ao registro em outros
paises, salvo o direito de terceiros, de um direito de prioridade durante os
periodos assinalados adiante.

A Conferéncia foi o marco inicial para o sistema internacional de patentes,
consolidada pela Convencdo da Unidao de Paris para Protecdo da Propriedade
Industrial (CUP), que entrou em vigor em 7 de julho de 1883. O documento original
foi assinado inicialmente por onze Estados, sendo o Brasil um deles. A Convengao
teve o propdsito de assegurar melhores condi¢cdes de prote¢do, levando em conta o
processo desenvolvimentista, e os aspectos econdmicos e sociais das nacgdes

(BLASI, GARCIA, & MENDES, 2003).

No Brasil, a protecéo legal das patentes de modelos e desenhos industriais?’
foi estabelecida através do Decreto n° 24.507, de 29 de junho de 1934, conforme

dito anteriormente.

% “0s desenhos e modelos industriais foram incluidos na convengdo da Unido de Paris de 20/3/1883. Os
doutos na matéria vislumbram o surgimento dos desenhos industriais em razdo de uma Ordenanca de 20 de
novembro de 1466, estabelecida na cidade de LYON-Franca, por Louis XlI (Luiz Décimo Primeiro). Portanto,
desde que o mundo é mundo ha a protegao dos desenhos industriais” (SOARES, Patentes, Pedido de Patente e
Desenhos Industriais, Concorréncia Desleal Versus Danos Materiais e Danos Morais, 2007, p. 32).

7 “expressdo desenhos e modelos industriais é preferivel a denominagdo desenhos e modelos de fabrica.
Introduziu-a em nosso Direito o Decreto 24.507, de 29.6.1934, que também é a primeira lei brasileira sobre
esta matéria. A expressdo foi também consagrada na Convengdo da Unido para a Protecdo da Propriedade
Industrial, revista em Washington, em 1911, e nas leis de quase todos os paises, e é aceita pela generalidade
dos escritores. A denominacdo desenhos e modelos de fdbrica tinha por si a tradicdo histérica, pois,



24 O desenho industrial no Brasil

A origem colonialista do Brasil pode explicar nossa cultura da copia e do
consumo de produtos importados. Nossa primeira Lei de Patentes admitia que a
primeira utilizagao no pais da tecnologia seria considerada requisito para a protegao
legal. A cultura da importagao era incentivada como mercado certo para as nagdes

mercantilistas.

No século XVII, a hegemonia inglesa sobre Portugal resultou na assinatura de
tratados (1642 e 1654). O Brasil desenvolvia suas atividades econémicas de acordo
com os interesses do estado portugués ou de seus aliados. Por este motivo, “a
fixagdo de normas de coacdo fiscal e a concessdo de privilégios foram
procedimentos adotados que garantiram o monopdlio comercial e a manutengao de
uma estrutura econdmica especializada e dependente” (NIEMEYER, 2000, p. 49). O
resultado dessas medidas foi o cerceamento das atividades manufatureiras no
Brasil, a fim de manter o pais na condigdo de consumidor compulsério dos produtos

oferecidos através do mercantilismo colonial.

Niemeyer (2000)?®, ao comentar sobre as origens e instalagdes do design no
Brasil, informa que o inicio da industrializagdo em nosso pais foi dificultado pelos
interesses econdmicos europeus e, posteriormente, pelo alinhamento da politica
brasileira com os Estados Unidos apdés a Segunda Guerra. A importacdo de
produtos de consumo daquele pais foi resultado de acordos internacionais que

estagnaram nossa industria nacional em detrimento de padrdes brasileiros para os

originalmente, a protecdo legal era dispensada apenas aos fabricantes. Dai proveio essa expressdo, de sentido
mais restrito.”(CERQUEIRA, 1982, pp. 635-636)

% A escolha por utilizar a obra de Lucy Niemeyer para explicar as origens do desenho industrial brasileiro, neste
trabalho, se dd pela notoriedade da autora, considerada uma das maiores tedricas do design nacional.



NOSSOS produtoszg. O projeto governamental para o desenvolvimento da industria
nacional por meio da modernizagdo do Estado, em 1955, previa o aperfeigoamento
tecnolégico para a fabricagdo de bens de produgao, de bens de consumo duraveis e
de bens de consumo n&o duraveis. Entretanto, somente a fabricagcdo de bens de
consumo nao duraveis obteve investimento e foi efetivamente implementado. Sem
investimento em tecnologia, nossos produtos nao satisfaziam os anseios de
produtos de qualidade ditados pelos padrdes de exigéncia de nossa classe média
(NIEMEYER, 2000, pp. 52-53). Romper com os padrdes de consumo quanto ao

objeto importado de paises notorios em produtos contendo qualidade foi muito dificil.

A criacao de Brasilia, com o seu modernismo arquitetonico, deu inicio a uma
nova era desenvolvimentista que seria o cenario ideal para a mudanca de
comportamento do consumidor brasileiro e a valorizagdo do design nacional, mas a
grande dificuldade estava na proépria industria brasileira, que ndo conhecia e nao
acreditava na vantagem competitiva do objeto concebido por designers. “Nos anos
50, os industriais brasileiros sequer sabiam direito o que era design” (NIEMEYER,

2000, p. 63).

No segundo pés-guerra, pela primeira vez na historia do Brasil, os lucros da
produgao industrial superam os da economia agricola. Eleito em 1956, Juscelino
Kubitschek langa o Plano Nacional de Desenvolvimento, conhecido como Plano de
Metas, cujo lema é fazer o pais crescer "cinglienta anos em cinco".*® Os pontos

principais do programa de governo sdo o estimulo a expansdo industrial - com

» 0s padrdes podem ser relativos a ergonomia apropriada para o brasileiro, assim como aos materiais que
possuimos: “Como assinalou Bomfim (BOMFIM, 1978), as solu¢cdes desenvolvidas por operarios ou técnicos,
criadas a partir do contexto da prépria necessidade e utilizando recursos compativeis que poderiam gerar uma
tecnologia propria, sdo cada vez mais abandonadas em favor de técnicas e solugdes importadas, em geral
menos eficazes” (NIEMEYER 2000, 53).

*® Os cenarios econdmicos do pais ndo sdo objeto do nosso estudo. A fim de uma informacgdo precisa sobre o
assunto, sugerimos a leitura de BENEVIDES, Maria Vitéria de Mesquita. A Era JK. 1980 e de CARDOSO, Miriam
Limoeiro. Ideologia do Desenvolvimento - Brasil: JK —JQ . 1978.



destaque para o setor de base - e a construgdo da nova capital federal, Brasilia, que
pretende estimular o desenvolvimento econdbmico e urbano no interior do pais.
Nessa época, associada a abertura da economia ao capital estrangeiro, a
implantacédo da industria automobilistica em S&o Paulo e a construgao de estradas e
hidrelétricas, a producéo industrial cresce cerca de 80%. Ainda assim, no fim dos
anos 1950, ndo ha uma cultura empresarial voltada para investimentos na area de
criacdo de produtos no Brasil, pois praticamente toda produgdo nacional € adaptada
de modelos internacionais. Apesar do engajamento de artistas e intelectuais no
sentido de aproximar arte e industria, como € a criagdo do curso de desenho
industrial do Instituto de Arte Contemporanea - IAC do Museu de Arte de Sdo Paulo
Assis Chateaubriand - MASP, o trabalho do desenhista industrial € pouco conhecido.
As logomarcas sédo elaboradas por artistas plasticos e arquitetos, sendo aplicadas
quase que exclusivamente em cartazes e anuncios publicitarios. O “Formiform”,
primeiro escritério de desenho industrial no Brasil, ndo teve vida longa. Criado em
1958 por profissionais de varias areas, ja em 1959 se afasta do objetivo original de
criar produtos de design e se volta gradativamente para a area publicitaria (ltau

Cultural 2009).

No Brasil, a atividade de design teve inicio quando o Museu de Arte de Sao
Paulo (MASP) desenvolveu uma agéo de ensino, em 1950, ao abrir o primeiro curso
de desenho industrial, no Instituto de Arte Contemporénea, dirigido por Lina Bo
Bardi, arquiteta incumbida de transformar a Fabrica Pompéia (antiga fabrica de
tambores) num centro de cultura e lazer. Todos os esforcos e meios foram
empregados na década de 50, mas, apesar dos esforgos, ndo foi possivel motivar a
classe industrial para uma participacdo mais ativa. “Eram tempos em que a

importacdo de coisas e de mentalidades do exterior ainda predominava e liquidava



no nascedouro quaisquer tentativas” (BARDI, 1982, p. 33). O marco histérico do
design no Brasil foi a criagdo da Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI), em
1962, no Estado da Guanabara (NIEMEYER, 2000, p. 17). As escolas de desenho
industrial criadas posteriormente a ESDI também possuiam uma base bastante
ligada a arquitetura e as artes plasticas, cuja protegao legal é por meio do direito
autoral. Embora o pais possuisse, a partir da década de 30, a protecao legal para
configuracdo ornamental de um objeto e para um padrdao ornamental de linhas e
cores para aplicagdo em um objeto industrializado, os objetos criados por
desenhistas industriais brasileiros recebiam, em sua maioria, apenas a protecédo de
sua funcionalidade por meio das patentes de invencdo e de modelo de utilidade.
Este entendimento de que o objeto oriundo da atividade de desenho industrial se
refere ao melhor funcionamento do objeto € o entendimento classico e parcialmente
correto, pois a aparéncia externa do objeto, ou melhor, o embelezamento do objeto
ficava sem protecao devido ao desconhecimento de outro tipo de protecdo que nao

a artistica e as relativas a melhoria funcional do objeto.

Em 1945, o Brasil instituiu o seu primeiro Cédigo da Propriedade Industrial®',
substituido em 1969 e, logo em seguida, o de 1971, o qual vigorou até o inicio da

vigéncia da presente Lei de Propriedade Industrial, n°® 9.279/96, em maio de 1997.

Desde o Decreto Lei de 1934 até o Cddigo da Propriedade Industrial de 1971,
a configuracdo externa ornamental de um produto industrial e os ornamentos que
podem ser aplicados a um produto ornamental eram protegidos pelas naturezas de

patente de modelo industrial e de desenho industrial, respectivamente. A partir da

o Cdodigo da Propriedade Industrial, de 1945, modificou em muitos pontos o Direito anterior. No que se
refere aos modelos e desenhos industriais: modificou o conceito legal da novidade; reformulou os conceitos;
regulou o registro de contratos de licenca para exploracao dos privilégios; introduziu a licenga obrigatdria para
a exploracdo do privilégio; modificou os dispositivos concernentes ao cancelamento administrativo e
estabeleceu normas regulamentares para os pedidos de patentes (CERQUEIRA 1982, 44).



Lei da Propriedade Industrial de 1996, em vigor desde maio de 1997, as naturezas
das duas modalidades de patente se fundiram em “registro de desenho industrial”,

deixando de pertencer a natureza das patentes.

O objetivo da mudanga de patente para registro de desenho industrial foi
acompanhar o rapido desenvolvimento dos produtos industriais muitas vezes
concebidos para serem objetos temporarios que surgem em determinada época, tém
seu apogeu de comercializagdo, mas caem no esquecimento rapidamente. Alguns
produtos de ordem meramente estética sdo sazonais, e o procedimento de sigilo
obrigatério e de busca de anterioridade, afeitos a patente, acarretavam em uma
demanda de tempo indesejavel a concessao do privilégio. O registro de desenho
industrial n&o possui sigilo obrigatério, e sim opcional, e de prazo menor do que de
patente; e a busca de anterioridade é realizada posteriormente, caso o titular do
registro requeira o parecer de exame de mérito, ou para efeitos de nulidade do

registro.

Os depdsitos de pedido de modelo e desenho industrial se referiam, em sua
maioria, a pedidos de grandes industrias multinacionais e uns poucos criadores

nacionais.

Objetos de mobiliario, tais como poltronas, mesas e cadeiras,
tradicionalmente tém uma antiga histéria no ambiente da atividade de desenho
industrial. Arquitetos mais habilidosos quanto a forma e a fungdo dos objetos, assim
como criativos e inovadores, possuem um papel de destaque na histéria do design
de mobiliario. No Brasil, nao foi diferente e também possuimos expoentes que muito

contribuiram para a nossa histéria do design.



A madeira € um material que permite uma variada gama de utilizagcdo e de
resultado bastante satisfatério e, por este motivo, foi o material predileto utilizado por
muitos designers. Posteriormente, a utilizacdo dos metais cromados combinados
com couro, € da espuma para estofamento cobertos por tecidos sintéticos de cores

variadas permitiu décadas de mobiliario chamado de vanguarda ou moderno.

Em pesquisa aos documentos contidos no banco de patentes referentes as
patentes de modelos industriais nas classes relativas as cadeiras e poltronas®, é
possivel encontrar parte da historia do mobiliario brasileiro desde o inicio da

protecdo dos antigos modelos industriais de 1934.

O INPI nao possui, infelizmente, registro sobre o primeiro depdsito brasileiro
de patente de modelo industrial e de desenho industrial. Os desenhos e modelos
industriais, no Brasil, tiveram inicio com a criagdo do Departamento Nacional da
Propriedade Industrial (DNPI), em 1933, o qual tinha como atribui¢ao, entre outras, a
concessao das patentes de invengao, de melhoramento, de modelo de utilidade, de

desenho ou modelo industrial.>*

Os depdsitos mais antigos de cadeiras e poltronas que estdo disponiveis no
banco de patentes do INPI datam de 21 de agosto de 1936 e pertencem a um
mesmo depositante - “Fabrica Spoeri Ltda.” — de autoria ndo revelada. Os numeros

dos depdsitos sao: MI17328, de titulo “Um modelo de cadeira de descanso com

32 Classificacdo Nacional de Modelos e de Desenhos Industriais, classes 06.01, 06.02 e 06.03 (relativas a
cadeiras e poltronas com e sem brago, com o encosto e assento rigido e com estofamento). Esta classificacdo
nacional vigorou até 2002, quando o INPI passou a utilizar a Classificacdo Internacional de Locarno — embora o
Brasil ndo seja signatdario do Acordo de Locarno. A classificacdo é uma ferramenta administrativa para a melhor
indexagdo dos desenhos industriais nos bancos de patentes e de desenhos, facilitando os procedimentos de
busca de anterioridade.

* A escolha por pesquisa em mobilidrio de cadeiras e poltronas se deu devido a relevancia deste tipo de
mobilidrio para a drea do design.

*o0 INPI, enquanto autarquia federal que cuida da protec¢do industrial como conhecemos hoje, foi criado,
apenas, em 1970.



assento e encosto de laminas de aco flexiveis” e MI17328, de titulo “Um modelo de

cadeira de balango, com assento e encosto de laminas de aco flexiveis”.

Figura 6 - MI17328. Fonte: INPI.

Figura 7 - MI17329. Fonte INPI.

O que se percebe é que renomados designers de moveis das décadas de 30, 40,
50, 60 e 70 deixaram de depositar seus modelos de mdveis no DNPI. A arquiteta

italo-brasileira Lina Bo Bardi (Achilina Bo Bardi) depositou o desenho de uma



cadeira de balango que, embora possuindo um desenho original, ndo encontramos
menc¢ao a este modelo de cadeira em nenhuma publicagdo sobre a arquiteta ou em
publicagdes especializadas em historia do design brasileiro, mesmo internacionais.
Lina Bo Bardi desenhou varios outros modelos os quais ndo constam no banco de
patentes e de desenhos industriais do INPI. O depdsito do “Novo modelo de
poltrona”, nimero 54.215 (figura 8), trata-se de um termo® relativo a um Modelo
Industrial depositado no DNPI e ndo possui qualquer data. Pode-se concluir que este

modelo industrial foi depositado entre 1946 e 1970:

Figura 8 - "Novo modelo de poltrona", MI54215, Achilina Bo Bardi.

Fonte: INPI.

Os depodsitos de poltronas e cadeiras relativos as décadas anteriormente
citadas sdo, em grande maioria, um melancdlico reflexo da cultura de copia que

predominava em nosso pais. Os exemplos a seguir sao significativos devido ao

> 0 termo relativo ao depdsito de modelo industrial esta descrito no Codigo da Propriedade industrial de 1945:
“Do depdsito dos pedidos de patentes de invenc¢do, de modélo de utilidade e desenho ou modélo industrial
Art. 19 Se os papéis estiverem devidamente selados, lavrar-se-a um térmo assinado pelo inventor, ou o seu
procurador, e pelo funcionario competente. Désse térmo constardo a data com mencdo da hora, dia, més e
ano da apresentac¢do do pedido, o nome do requerente, ou do seu procurador, podendo déle ser fornecida
certiddo ao depositante, mediante pagamento das taxas devidas.”.Disponivel em:
www.inpi.gov.br/patente/legislacdo.

% 0 casal italiano Pietro Maria Bardi e Achillina di enrico Bo Bardi chegou ao Brasil, no Rio de Janeiro, no final
do ano de 1946.(RUBINO and GRINOVER 2009, 19)



numero de depdsitos de modelos industriais que nao possuem nenhuma
caracteristica inovadora em relagao a projetos de cadeiras e poltronas de autoria de

terceiros.

Além da poltrona de Lina Bo Bardi, ha, no banco de patentes de modelos e

desenhos industriais, alguns poucos exemplos de mobiliario de fato originais.

Nomes como Sérgio Rodrigues®’, Oscar Niemeyer®, Joaquim Tenreiro®,
José Zanine Caldas e Paulo Mello®, nao utilizaram a protecdo legal da patente de
modelo industrial de criagdes de mobiliario que, posteriormente, foram consideradas

icones do design nacional.

Em nosso banco de patentes referentes aos modelos industriais de cadeiras e
poltronas, ha diversos depdsitos de mobiliarios claramente inspirados, e, ndo raro
copiados, de modelos de poltronas e cadeiras de renomados arquitetos e designers
internacionais mundialmente consagrados tais como: Le Corbusier, Harry Bertoia,

Charles e Ray Eames, Eero Saarinen, entre outros.

Na comparagao entre o modelo industrial depositado em 1972 (figura 9) e o
modelo de poltrona de uma propaganda austriaca de 1900 (figura 10) podemos
perceber que a primeira figura do MI n&do revela corretamente o encosto curvo
demonstrado pela figura 4. As poltronas ndo sdo exatamente iguais, entretanto, séo

bastante similares:

70 arquiteto se tornou um grande designer de modveis e foi o pioneiro em projetar o design nacional ao
cendrio mundial.

% Oscar Niemeyer costuma explicar que comecou a desenhar mdveis apenas como uma complementacao de
sua arquitetura. Foram poucos os modelos desenhados pelo arquiteto.

** Filho de marceneiro, nascido em Portugal e se mudou bastante novo para o Brasil. Ndo teve educagdo formal
de design ou arquitetura, mas foi escultor e pintor, possui amplo acervo de modelos de mobilidrio de extrema
relevancia para a nossa histéria de design de mobiliario.

% Fundada em dezembro de 1948 por Sebastido Pontes, José Zanine Caldas e Paulo Mello, em S3o José dos
Campos, a "Zanine, Pontes e Cia. Ltda" ficou mais conhecida como Mdveis Artisticos Z. O consumidor alvo
principal era de classe média, crescente na década de 50.



Figura 9 - MI14272.

Fonte: INPI.
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Figura 10 — Propaganda de loja de moéveis, 1900.

Fonte: Design van de 20e eeuw.

A cadeira do estilo chamado “diretor de cinema”, de autoria do dinamarqués
Morgens Koch, de 1932 (figura 12), serviu de inspiracdo nada original ao depdsito

MI2841 (figura 11), de 08/05/1972;



Figura 11 - MI2841.

Fonte: INPI.

Figura 12 — Cadeira diretor de cinema.

Fonte: Design van de 20e eeuw..

A poltrona, objeto do depdsito MI2258 (figura 13), também de 1972, trata-se
de um modelo bastante semelhante a poltrona “Grand Confort” (figura 14), de Le

Corbusier, criada em 1928:



Figura 13 - MI2258.

Fonte: INPI.

Figura 14 - Poltrona "Grand Confort", Le Corbusier.

Fonte: Catalogo MOMA.

Outro modelo de cadeira com inspiragdo em design renomado é o modelo
industrial M14524 (figura 15), também de 1972, que possui um desenho baseado no
modelo de poltrona “Tulipa” (figura 16), de autoria de Eero Saarinen, criado em
1955/1956, para solucionar o desconforto de pouco espag¢o para as pernas do

usuario quando misturadas as pernas da cadeira e da mesa.



Figura 15 - Mi4524.

Fonte: INPI.

Figura 16 - Cadeira "Tulipa", Eero Saarinen, 1955/1956.

Fonte: "Design van de 20e eeuw",

As inspiragdes em modelos de poltronas e de cadeiras de autores
estrangeiros demonstram, também, as tendéncias de modismos que tiveram
influéncia nos desenhos de mobiliario. O exemplo abaixo é extraido de uma
propaganda da poltrona “Blow” (figura 17), de 1968, da loja “Zanotta”. icone da
cultura pop dos anos sessenta, a “Blow”, de 1967, foi a primeira poltrona inflavel

produzida para massagem:



Figura 17 - Poltrona "Blow", De Pas, Durbino & Lomazzi.

Fonte: Design van de 20e eeuw.

Figura 18 - MI2165.

Fonte: INPI

O modelo industrial MI2165 (figura 18), de 1972, ndo € uma reprodugao da
poltrona “Blow”, mas seguramente podemos afirmar que esta possui as

caracteristicas originais da criada em 1967.

Ainda em acompanhamento as tendéncias européias dos anos sessenta,
apresentamos trés exemplos de modelos industriais brasileiros, integralmente

copiadas de poltronas que se tornaram famosas:
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Figura 19 - MI740592, 1974.

Fonte: INPI.

Figura 20 - MI223036, 1970.

Fonte: INPI



Figura 21 - MI1212, 1972.

Fonte: INPI

Os modelos originais copiados s&o todos dos anos sessenta. O primeiro
modelo, é a poltrona italiana “Sacco”, de 1968, criada por Piero Gatti, Cesare Paolini

e Teodore Franco, classificada como “Anti-Design™’ (figuras 22 e 23):

Figura 22 - Poltrona "Sacco", 1968.

Fonte: Design van de 20e eeuw.

*' Anti-Design verwerpt de rationele grondregels van het Modernisme en stimuleert de individuele creative
expressie binnen design. O Anti-Design foi o embrido do modernismo em mdveis e estimulou a criagdo de
autoria individual como expressao criativa (FIELL & FIELL, 2005, p. 39, tradugdo nossa).



Figura 23 - Poltrona "Sacco". Gatti, Paolini e Franco.

Fonte: MOMA.

O modelo seguinte é a revolucionaria cadeira “Panton”, de 1959-1960, a
primeira a ser fabricada em plastico injetado. (FIELL & FIELL, 2005, p. 543)42 (figura

24):

Figura 24 - Poltrona "Panton". Panton.

Fonte: MOMA.

* [...] enkele jaren later probeerdehij het ontwerp in plastic uit de voeren. Het resultaatwas uiteindelijk de

revolutionaire stoel Panton (1959-1960)/...].[...] no ano seguinte, experimentou o projeto em plastico injetado.
O resultado obtido foi a revoluciondria cadeira “Panton” (1959-1960) [...](FIELL & FIELL, 2005, p. 543, tradugdo
nossa).



A figura a seguir se trata da poltrona “Pastille”, do designer escandinavo Eero
Aarnio, de 1967/1968, foi o0 modelo copiado pelo depositante do modelo industrial

MI1212 (figura 21) de 1972:

Figura 25 - Poltrona "Pastille". Eero Aarnio.

Fonte: Design van de 20e eeuw.

Porém, a poltrona famosa no Brasil mais copiada e possuidora do maior
numero de depdsitos de pedidos de patente de modelo industrial — até maio de 1996
— e, posteriormente por registro de desenho industrial, € a cadeira “Butterfly”, de

1938, criada pelos argentinos Antonio Bonet, Juan Kurchan e Jorge F. Hadoy, (figura

26):

Figura 26 - Cadeira "Butterfly". Bonet, Kurchan e Hadoy.

Fonte: MOMA.



Figura 27 - MI14400392, de 1984.

Fonte: INPI.

Os exemplos anteriores ndo sao exaustivos; no banco de patentes e de desenhos
industriais ha outros depdsitos de modelos industriais que nao possuem
originalidade. Em 1979, foi depositado o pedido de patente de modelo industrial
MI3700047 (ANEXO B), posteriormente arquivado, contendo uma aparéncia
extravagante e revelando um conforto duvidoso. O motivo de inspiracado parece ser a

poltrona tubular de Joe Colombo (ANEXO C), criada em 1969.

Outro exemplo de modelo baseado em estrutura tubular € modelo industrial
depositado no INPI, como modelo novo, com o numero MI4000597-3, de 1980

(ANEXO D).



O mundialmente famoso designer norte-americano de cadeiras e poltronas,
Charles Eames®, também foi objeto de inspiracdo de modelos brasileiros

depositados no INPI. O selo abaixo é comemorativo a cadeira “DKR”:

Figura 28 - Selo norte-americano comemorativo a Charles Eames.

Fonte: http://lwww.core77.com/blog/object_culture/usps_2008_stamp_collection_includes_eames_8637.asp.

Figura 29 - MI3800854-5, 1978.

Fonte: INPI.

* 0 Escritério Americano de Patentes e Marcas possui desenhos e invencdes depositados por Charles Eames
(1907-1978).



Figura 30 - Cadeira Eames. 1951. Charles Eames.

Fonte: http://www.exchange3d.com.

Os pés da cadeira brasileira objeto do modelo industrial MI13800854-5 (figura
29) sao distintos dos pés da cadeira Eames, e os fios de metal que compdem o
assento e o encosto formam uma trama diferente da cadeira americana. Entretanto,
a cadeira brasileira € um hibrido entre a criagcdo de Charles Eames e a de Harry
Bertoia, patenteada em 1956 (figura 31). Ambos trabalharam juntos nos anos

cinquenta.**

Figura 31 - Cadeira "Modelo n.421LU", Harry Bertoia.

Fonte: Design 20e eeuw.

4 Harry Bertoia emigrou da Itdlia para os EUA, em 1930 e trabalhou por um breve periodo com Charles e Ray
Eames em Venice, Califérnia (FIELL and FIELL 2005, 110).



A versao brasileira da cadeira de Harry Bertoia € o MI1222544 (figura 32), de
1971, que quase reproduz integralmente a cadeira objeto de patente de design

americana (figura 33):

Fg.1

Figura 32 - MI222544. Fonte: INPI.

Sept. 18, 1956 H. BERTOIA 2,763,318
FLEXIBLE CONTOUR CHAIR
Filed July 3, 1352

INVENTOR
T . HARRY BERTMA

ey gffﬁt‘. .

“
ATTORMEY

Figura 33 - Patente de Design 2763318.

Fonte: USPTO.



Um exemplo bastante significativo em relagdo ao uso da patente de modelo
industrial no Brasil durante o Cédigo da Propriedade Industrial de 1945 é o modelo
industrial MI16364 (figura 34), de uma industria fabricante de cadeiras para escritorio
desenhadas por Charles Eames®. O formulario de depésito do modelo industrial em

questao é silente quanto ao nome do inventor.

Figura 34 - MI6364. Fonte: INPI

Considerando que uma patente impede terceiros de fabricarem,
industrializarem e comercializarem patente concedida, a industria de mdveis possuia
o0 monopolio indevido da titularidade de um modelo depositado no Brasil em
31/07/62, cujo deposito da patente americana e sua comercializacdo datam de 1958

(figura 35).

** Disponivel em: http://www.teperman.com.br/assentos/grupo_eames/grupo_eames.php. Acesso em 20 de
janeiro de 2010.



June 26, 1962 C. EAMES ETAL 3,041,109

WEG AND SPREADER FURNITURE CONSTRUCTION
Filed Sept. 28, 1968 & Sheeta=Chaet 1

S e o o ) —

INVENTORS,

CHARLES EAMES,
DON  ALBINSON

Gl fHfecocy

ATTORMEYS

Figura 35 - Patente de Design n. 3041109. Fonte: USPTO.



Outras industrias de moveis brasileiras depositaram modelos no INPI e nao
foram identificadas configuragbes anteriores semelhantes; mas, nao podemos
afirmar que esses moveis possuem originalidade.

Um dos modelos mais famoso é a poltrona “Gelli”, MI173707 (figura 36), da
industria petropolitana de moéveis “Gelli”. De acordo com o documento do banco de
patentes, a data de depdsito do modelo industrial em questdo € 04 de novembro de
1965, mas o relatorio descritivo assinado pelo responsavel data de 17 de agosto de
1970. Esta diferenca de datas é curiosa, visto que o artigo 19 do Cdédigo da
Propriedade Industrial de 1945 dispde que o “Termo” devera ter local, data e hora da
apresentacao do pedido. Outra curiosidade € o campo do documento onde ha o
nome do inventor. Neste campo esta escrito ser o mesmo do titular. Porém, o titular

€ uma industria moveleira.

.......

Figura 36 - MI173707, 1965. Fonte: INPI.



A industria de méveis “Giroflex S.A. cadeiras e poltronas” iniciou os depdsitos
em 1962, com dois modelos de poltrona: MI6363 (figura 37) — com 0 numero de
depdsito 138292 - e o MI138293 (figura 38). Ambos foram depositados em 23 de
abril de 1962 e publicados em 30 de julho de 1963. Entretanto, somente o MI138292
possui documentacdo de “Carta Patente”, expedida em 19 de maio de 1967. O
arquivo do banco de patentes disponibiliza, apenas, o documento de “Primeira
Publicagao” do MI138293. De acordo com esses documentos, a uUnica patente

concedida foi o MI1138292.

Figura 37 - MI16363. Fonte: INPI. Figura 38 - MI138292. Fonte: INPI.

Em 1972, a “Giroflex Entwicklungs A. G.” depositou outro modelo de poltrona

contendo um s6 brago (figura 39):

Figura 39 - MI7691. Fonte INPI.



Utilizando o mesmo conceito de formas sinuosas em termoplasticos, a “Atma
Paulista S.A. industria e comércio depositou o pedido de modelo industrial de um

encosto de cadeira, MI3600413, em 25/05/76, figura abaixo:

Figura 40 - MI3600413.

Fonte: INPI.

Outras industrias do setor moveleiro depositaram pedidos de patente de
poltronas e cadeiras nos anos sessenta e setenta. Podemos citar, entre outras, as
industrias de moveis “Vogue’, “Lafer”, “Hobjeto”, “L’Atelier”, “Toribon”, “M. L.

Magalhaes”, “Casabella” e “Movelite”. (ANEXO E)

Os exemplos citados anteriormente tiveram a finalidade de demonstrar que,
pela grande maioria dos modelos depositados, Lina Bo Bardi estava certa sobre a
falta de interesse, por parte da industria, em aliar criacdo nacional a produto
industrial. O expressivo numero de depdsitos no DNPI e, posteriormente no INPI, de
modelos industriais de cadeiras e poltronas nitidamente inspirados ou mesmo
reproduzidos a partir de modelos europeus e norte-americanos €& a clara
demonstracdo de que os requisitos de novidade e de originalidade n&o eram

cumpridos amplamente, por grande parte dos depositantes.



Outro dado importante diz respeito ao numero significativo de depédsitos de
poltronas e cadeiras em 1972. A Lei N.° 5.772, de 21 de dezembro de 1971, instituiu
o Cddigo da Propriedade Industrial a ser utilizado pelo recém-criado INPI. Os
depositos de 1972, relativos a cadeiras e poltronas s&o em numero expressivo
quando comparados aos depdsitos nos anos 30, 40, 50, 60 e na propria década de
70.

Joaquim Tenreiro (1906-1992) foi um dos maiores expoentes de design de
moveis no Brasil - notadamente de cadeiras e de poltronas. Suas criagdes nao
constam no banco de patentes e registros de modelos e de desenhos industriais do
INPI. Seus modelos sao classicos do design moderno, confortaveis e de excelente

qualidade.

Figura 41 - Poltrona “Tripode”, 1947.

Fonte: http://taste.uol.com.br/news/templates/noticia.asp?idNoticia=729.

Tenreiro era contra a ma qualidade resultante da industrializagao.

"Sempre fui muito inquieto. O que fiz foi reformular as dimensdes dos moéveis
usados no Brasil, porque eles eram confortaveis. Defendi o artesanato com
ardor, contra a industrializacdo que avilta os mdveis. Antes de mim, existiam
lojas de modveis, ndo desenhistas... Mas ndo digo que criei 0 mével moderno
no Brasil, apenas procurei as caracteristicas modernas ao que se fazia no
Pais. Nisso fui precursor. Criei méveis despojados, limpos, levando em conta



a tradicdo artesanal brasileira. Um movel tem que oferecer conforto de varias
horas, se nao oferecer um conforto duradouro ¢ inutil."(RITO 1991)

Possivelmente, este carater artistico dos moveis brasileiros, criados por
artistas e arquitetos designers de moveis, explica a falta de depdsitos de modelos
por propriedade industrial em nosso pais.

Os designers brasileiros ndo se mostravam interessados em proteger suas
criagdes por acreditarem que o sistema de protecdo, além de moroso, era ineficaz,
pois bastaria uma mudanca em algum detalhe do design do produto que o INPI
concederia a patente de modelo industrial a terceiros. Essa preocupag¢ao nao era de
todo infundada, pois, como veremos adiante em titulo préprio, o Cdodigo da
Propriedade Industrial de 1971 permitia que o requisito de originalidade fosse
alternativo, privilegiando a novidade como requisito de patenteabilidade. As
protecdes das patentes de modelo e de desenho industrial ndo agradavam aos
autores nacionais.

A percepcao de todos estes problemas foi definitiva para que houvesse uma
mudanga quanto aos requisitos de protecao e aos procedimentos administrativos e
de analise dos pedidos. O registro de desenho industrial deixou de possuir sigilo
obrigatorio, e sim opcional, e de prazo menor do que de patente; e a busca de
anterioridade passou a ser realizada posteriormente, caso o titular do registro

requeira o parecer de exame de mérito, ou para efeitos de nulidade do registro.

A mudancga para registro possibilitou a agilidade na analise e concessédo do
privilégio. Trouxe, também, como consequéncia, o registro automatico sem o exame

do mérito, gerando inseguranca juridica.*®

46 . . see . . ~ . . ..
Ha muitas criticas a respeito dos efeitos da concessdo dos registros de desenhos industriais sem uma busca
prévia. “Ndo estaria o legislador ordindrio a atentar contra o interesse social ao possibilitar a concessao pelo



A despeito da eventual copia ndo autorizada de criagdes originais, poucos
designers nacionais protegem suas criagdes no INPl. Em entrevista ao jornal “O
Globo”, os famosos designers brasileiros Fernando e Humberto, os irmaos

Campana, declararam que:

O design brasileiro recuperou a autoestima, suprimida durante a ditadura
militar no campo das artes. Estamos vendo uma nova cara e bons criadores
[...]. Mas ainda falta didlogo sobre o design, como existe na moda. O Brasil
poderia ter seu Saldao do Movel, mas falta incentivo, seja por parte das
industrias, seja por falta de discussao na midia (CALAZA 2009).

Os Campana nao aparecem como autores em pesquisa no Sistema do INPI
(SINPI), onde os depdsitos nacionais de patentes e de desenhos industriais s&o
cadastrados, embora tenham sido os autores de uma colecdo de calgados e bolsas

registrada por uma industria nacional de calgados.

O Governo brasileiro langou um selo comemorativo “design brasileiro”, em
2005, no qual quatro nomes importantes do design nacional emprestaram seus
nomes e criagdes premiadas. Dois desses importantes nomes sao usuarios da

protecao por propriedade industrial: Fernando Prado e Guto indio da Costa.

Estado de um direito de propriedade de tamanha importancia sem exame de mérito? Pode o Estado, para
solucionar a problematica morosidade na concessdo de registro de desenhos industriais, sacrificar a seguranca
juridica da sociedade como um todo? Muitos alegam que o devido processo legal ndo deixou de existir, mas
sim foi apenas postergado para momento posterior a concessdo do registro de desenho industrial, de modo
que tal previsdo legal seria razodvel tendo em vista a esséncia temporal proviséria do objeto tutelado. Em que
pese as justificativas expostas, o fato de existirem mecanismos processuais aptos a efetuar o exame de mérito,
anular e até mesmo suspender administrativamente os efeitos do registro posteriormente a sua concessao nao
justificam ou autorizam que o Estado conceda tdo importante direito de propriedade ao particular sem analisar
previamente se esse direito lhe cabe, pois constitui-se em nitida ameaga a seguranga juridica.Com o devido
respeito aos muito bem fundamentados argumentos para a existéncia e manutengdo de um sistema atributivo
de concessdo de direitos de propriedade industrial sobre desenhos industriais sem exame prévio da novidade e
originalidade, entendemos que a esséncia de um sistema atributivo estd diretamente associada a exigibilidade
de exame de mérito”(Barcellos 2004, 46).
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Figura 42 - Convite do langamento dos selos.

Fonte: SEBRAE Sao Paulo.

Para que nao haja premiacdo de objetos copiados, o concurso de design
norte-americano IDEA AWARDS, em sua fase brasileira, responsabiliza os

participantes quanto aos direitos de propriedade intelectual.*’

Outros concursos nacionais, tal como o MASISA, do setor de méveis, também
possui contrato semelhante. Este procedimento dos concursos, além de
conscientizar o criador sobre os direitos de autoria e de titularidade, estimula a

protecdo legal do objeto criado.

* “Direitos a Propriedade Intelectual:

Ao se inscrever nesta Premiacgdo, o Candidato garante que o seu(s) produto(s) ou projeto(s) inscrito(s) ndo
infringe(m) os direitos a Propriedade Intelectual de terceiros e se responsabiliza integralmente por qualquer
infragdo deste género. Os Organizadores do IDEA/Brasil ndo serdo arrolados em qualquer disputa envolvendo
os direitos a propriedade intelectual e serdo totalmente isentados neste sentido.

A Organizagdo do Prémio IDEA/Brasil se reserva o direito de usar a Premiagdo para fins publicitarios, através de
qualquer meio — midia impressa, eletronica ou digital —, no Brasil e no exterior, e de veicular o nome, a
imagem, as matérias apresentadas, a cidade de origem ou qualquer outra informagdo apresentada pelos
Candidatos em sua inscrigdo, sem qualquer remuneragdo ou autorizagdo prévia, sem prejuizo das restricGes
legais.” (Contrato do candidato a participa¢do no concurso IDEA/Brasil)



Candidatos ao prémio MASISA 2006, os entdo estudantes da ESDI: Diogo
Lage Souza e Eduardo Cronemberg de Faria registraram sua criagdo para participar

No concurso e conquistaram o primeiro lugar com o mével “Arco”:

(11) DI 6600704-6 {22) 14/03/2006 349

(15) 23/05/2006

(£5) 23/05/2006

(=1) 08-03.T D025

(54) CDNFIGURA{;ﬁO APLICADA EM MESA

(73) Diogo Lage Scuza (BR/RJ) , Eduardo Cronemberger de Faria (BR/RJ)

(72) Diogo Lage Souza, Eduardo Cronemberger de Faria

Prazo de validade: 10 {dez) anos contados a parfir de 14/03/2006, observadas as
condicées legais.

Figura 43 - Revista da Propriedade Industrial.

Fonte: RPI 1846

Em 2005 os alunos da ESDI: Daniel Veloso da Cunha, Jorge Antonio Gouvea
Gomes,Pamela Guimarées Tailor e Manuela Roitman, levaram o 3° lugar do Prémio
Alcoa de Inovagdo em Aluminio com a “Fit!”, uma bicicleta ergométrica doméstica,

objeto do registro DI66003453-1:

Figura 44 - “Fit”

Fonte: figura cedida pelos autores.



Objeto do registro DI6802234-4 e de depodsito de Modelo de Utilidade, o
design cone para sushi, de Bruna Madureira de Pinho Luzes, foi vencedor do prémio

de design IDEA de 2009:

Figura 45 — “Cone para sushi”.

Fonte: figura cedida pela autora.

O cenario ideal para o desenho industrial brasileiro seria aquele no qual todos
0s concursos de design no pais tivessem como habito requerer o comprovante de

depdsito do pedido de registro ou patente no INPI.

O design de um produto inovador se protegido por desenho industrial tera
valor agregado para o mercado, pois, sua aparéncia esta prevenida contra copias
que poderiam inviabilizar o direito de exploragéo exclusiva. Porém, o termo “desenho
industrial”, externo a propriedade intelectual, possui uma definicdo mais ampla. Os
conceitos e definicbes afeitos ao design industrial estdo abordados no préximo

capitulo.



3. CONCEITOS

3.1 A atividade de desenho industrial
A definicdo da atividade do desenho industrial, de acordo com o arquiteto

norte-americano Edgar Kaufman, é bastante esclarecedora:

O design industrial € a arte de utilizar os recursos da tecnologia para criar e
melhorar produtos e sistemas que sirvam os seres humanos. O desenhista
industrial projeta estes produtos e sistemas atendendo a seguranca,
economia e eficiéncia de sua producgao, distribuicdo e emprego (MANA, 1979,
p. 74).

Estes produtos industriais ndo se assemelham, em nada, aos desenhos
contidos nos produtos téxteis e ornamentagcdo de mdveis ou outros utensilios. A
producgao industrial dos desenhos industriais ndo € meramente ornamental. A tdnica
do design industrial é aliar a forma a funcionalidade, e ndo aplicar ornamento a

forma funcional, apesar de também fazé-lo.

O desenhista industrial, além de dar forma inovadora a um objeto, busca a
melhor funcionalidade do mesmo. “O Design Industrial esta intimamente ligado a
engenharia e ao marketing e utiliza conhecimentos de ergonomia, materiais e outras

habilidades multifacetadas para gerar novos produtos” (PERRUZI, 1998, p. 11).

Além de considerar os aspectos técnicos e funcionais do objeto, o resultado
de um desenho industrial devera considerar o bem-estar do homem e o designer
devera ter em mente a responsabilidade pelo melhor aproveitamento dos recursos

naturais.

E consonante que o desenho industrial é uma atividade que engloba o

conforto do homem observando os aspectos ambientais:

E uma atividade contemporanea que nasceu da necessidade de estabelecer
uma relagao entre diferentes saberes e diferentes especializagdes. Design € o
equacionamento simultdneo de fatores sociais, antropolégicos, ecolégicos,



ergondmicos, tecnolégicos e econdmicos, na concepcdo de elementos e
sistemas materiais necessarios a vida, ao bem-estar e a cultura do homem
(NETO, 1981 apud NIEMEYER, 2000, p. 25).

Pode-se concluir, portanto, que um bom design industrial € aquele que pode
ser produzido industrialmente da maneira mais econdmica; da mesma forma o bom
designer deve utilizar o material de forma racionalizada, observando os impactos
ambientais da industrializagdo do objeto; e trazer conforto e bem-estar ao homem;

além de inovar a sua forma e a sua fungao.

3.2 A natureza de registro de desenho industrial

Os entendimentos sobre o desenho industrial ndo podem ser confundidos
com os desenhos industriais oriundos da atividade de desenho industrial que se
referem a um produto contendo caracteristicas muito mais amplas do que o objeto

protegido pelo registro de desenho industrial, conforme estabelecido na Lei.

Segundo o conceito classico, o desenho industrial € um bem imaterial que
constitui um meio de expressdo da criatividade do homem e que se
exterioriza pela forma, ou pela disposicao de linhas e cores, de um objeto
suscetivel de utilizagao industrial (BLASI, GARCIA, & MENDES, 2003, p. 27).

De acordo com Soares (198144), o modelo industrial, que passou a se
denominar desenho industrial na Lei da Propriedade Industrial de 1996, tem como
finalidade chamar a atengdo sobre o produto: “E destinado a produzir efeito
meramente perceptivel, através do aspecto novo que nos impressiona, tornando

mais agradavel a nossa visao.”

O conceito de distinguibilidade € mencionado no artigo 97 da LPI:

Art. 97 - O desenho industrial € considerado original quando
dele resulte uma configuracao visual distintiva, em relagao a
outros objetos anteriores.

Identificar a origem do produto por meio do design € um objetivo a ser

alcangado de forma ampla. O desenho industrial realizado por designers,



reconhecidos em sua area, busca ser a traduc¢ao da criatividade e competéncia do
autor. O designer de produto almeja criar objetos originais, distintos dos que existem

e dos que ele proprio criou anteriormente.

O desenho industrial podera ser identificado como originado de uma
determinada industria. Entretanto, sua forma plastica ornamental exterior devera ser

distinta do estado da técnica®®, caso contrario, deixara de produzir um efeito novo e

original.*®

Poder-se-a interpretar, de acordo com a Lei da Propriedade Industrial
brasileira, que o propdsito do desenho industrial € a novidade e a originalidade das

caracteristicas ornamentais de um objeto industrial.

Considerando que o desenho industrial visa proteger os aspectos exteriores
do produto, isto é, apenas a sua forma plastica, sua finalidade comercial
muito se assemelha a das marcas. Realmente, a finalidade de se proteger um
produto com o registro de desenho industrial ndo é outra, senao garantir que
o produto do titular tera aparéncia unica no mercado, diferenciando-se, assim
— como nas marcas -, aquele produto do da concorréncia. (BLASI, GARCIA, &
MENDES, 2003, p. 385)

Ha autores que sustentam que o desenho de produto esta associado a marca

e esta abordagem é internacionalmente consonante:

Os modelos ou desenhos criativos costumam estar associados a marcas
distintivas com o propdsito de reforgcar a imagem corporativa de determinada
empresa. Muitas empresas tém alcancado éxitos de vendas ao criar ou
modificar sua imagem de marca focando a atengéo ao desenho do produto.*
(Instituto Nacional de La Propiedad Industrial - Argentina, 2006, p. 5, tradugéo
nossa)

*® Estado da técnica é o termo utilizado em propriedade industrial o qual se refere a divulgagdo de um produto
ou processo. Isto é, se o produto ou processo tiver sido tornado publico fora do periodo permitido anterior a
data do depdsito, estard no estado da técnica e ndo poderd ser depositado como patente ou desenho
industrial.

*“0 desenho industrial confere uma configuracdo ornamental nova e especifica ao produto, de modo a torna-
lo inconfundivel pelo publico consumidor. Por exemplo, os desenhos industriais para carroceria de
automoveis, recipientes de bebida, embalagens, eletrodomésticos, utensilios do lar, etc., devem ser dotados de
identificar a sua procedéncia industrial. Do mesmo modo, um desenho de automével pode, de imediato, levar
a mente do observador o nome da fabrica que o produziu” (BLASI, GARCIA and MENDES 2003, 49).

*® |os modelos o disefios creativos suelen ir asociados a marcas distintivas con el propdsito de reforzar la
imagen corporativa de una determinada empresa. Muchas empresas han cosechado éxito de ventas al crear o
modificar su imagen de marca prestdndole suma atencion al disefio del producto.



Entretanto, a finalidade das prote¢cdes de marca e de desenho industrial séo

bem distintas.

Mesmo que aparentemente fronteirigos, o desenho industrial ndo se confunde
com a marca, que € destinada a finalidade diversa: a de diferenciar o produto
de um comerciante do de outro no mercado concorrente (BLASI, GARCIA, &
MENDES, 1998, p. 191).

A distinguibilidade relativa ao desenho industrial é de carater ornamental e o

produto devera possuir uma forma proépria, original.

O registro de desenho industrial protege somente a forma externa de um
objeto passivel de reproducéao industrial, ou protege um padrao grafico composto de

linhas e cores.

O objeto protegido por Desenho Industrial € tratado como obra. Ao definir o
modelo industrial no Codigo da Propriedade Industrial, de 1971, Soares (198144)
explica que “se refere a aparéncia, as linhas e a praticabilidade dos objetos,
podendo conter elementos intrinsecos de uso comum, nao se exigindo a criagao de

obras inéditas”.

A definicdo de desenho industrial esta contida no artigo 95 da Lei da

Propriedade Industrial n. 9.279 de 14 de maio de 1996:

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
configuragao externa e que possa servir de tipo de fabricagao industrial.

O artigo de Lei acima define, claramente, que um desenho industrial
bidimensional, ou grafico, € composto por um conjunto ornamental de linhas e cores
que devera ser aplicado a um produto. Assim sendo, este conjunto de linhas e cores
devera ter o objetivo de ornamentar, e ndo devera ser um conjunto de linhas e cores

de carater essencialmente funcional.



De acordo com a Lei da Propriedade Industrial brasileira, terceiros que se
sentirem prejudicados poderao pedir a nulidade do registro ao INPI, durante cinco
anos contados a partir da data da publicagdo da concessao. Passado este prazo, a

nulidade devera ser instaurada mediante processo judicial.®”

Em relacdo ao objeto tridimensional, a Lei define que considera como
desenho industrial a configuracdo externa de uma forma plastica ornamental que

resulte um visual novo e original e que possa ser repetido industrialmente.

O artigo de lei que define o desenho industrial ndo menciona se o objeto de
desenho industrial, bidimensional ou tridimensional, podera ser um objeto de arte ou
devera ser um objeto funcional. A referéncia € que o objeto devera possuir uma

configuragéo externa nova e original em sua forma plastica ornamental.

Ja o artigo de lei que trata do assunto ndo esclarece o que vem a ser um
objeto de carater puramente artistico, e faz parte da sec¢do que trata dos desenhos
industriais registraveis, do capitulo da LPI| sobre a registrabilidade dos desenhos
industriais, e ndo da secédo que trata dos desenhos industriais ndo registraveis,
conforme podemos acompanhar através da redagdo contida no Art. 98 — “Nao se

considera desenho industrial qualquer obra de carater puramente artistico.”

As interpretacbes sobre as diferengas entre objeto de arte protegido pelo
direito autoral e objeto protegido por registro de desenho industrial sdo variadas.

Para alguns autores, a diferenga esta no carater industrial da repeticdo em

>'Art. 113 — A nulidade do registro serd declarada administrativamente quando tiver sido concedido com
infringéncia dos arts. 94 a 98.

Paragrafo 1o.- O processo de nulidade podera ser instaurado de oficio ou mediante requerimento de qualquer
pessoa com legitimo interesse, no prazo de 5 (cinco) anos contados da concessdo do registro, ressalvada a
hipdtese prevista no pardgrafo Unico do art. 111.

Pardgrafo 20.- O requerimento ou a instauragdo de oficio suspendera os efeitos da concessdo do registro se
apresentada ou publicada no prazo de 60 (sessenta) dias da concessdo.



escala industrial. Outros sustentam que um objeto de arte podera ser reproduzido

em escala industrial sem perder as caracteristicas de objeto artistico.*?

O Instituto Dannemann Siemsen elaborou um guia pratico sobre como
proteger o desenho industrial. Por meio de perguntas e respostas: “O que fazer?;
Por que fazer?; Como fazer?”, o guia sobre desenho industrial exemplifica alguns
entendimentos dos especialistas em desenho industrial do instituto. Em resposta ao
que pode ser protegido por desenho industrial, o guia aborda os requisitos
necessarios de resultar em “[...] um visual novo e original, assim como o produto
ornamentado possa ser fabricado em escala industrial (ndo seja uma mera obra de

arte) ” (DANNEMANN, CAMARA JUNIOR, & MENDES, 2008, p. 7).

Ao explicar que nem todos os modelos de forma séo passiveis de prote¢ao ou

classificados por modelo industrial, Tinoco Soares nos explica que:

Os modelos artisticos ou estéticos, que por |hes faltar o carater industrial se
enquadram apenas dentre as obras do intelecto e se destinam a apreciagao,
a devocgao e a ilustragdo. A sua protecdo é amparada através dos registros de
Direito de Autor ou Propriedade Intelectual (SOARES, 1981, p. 45).

Por definicdo, Arte e Design ndo se confundem, embora haja uma identidade
estética que nem sempre pode ser dissociada do conceito de obra de arte, embora

ndo puramente artistica, no caso do design.

Porém, nao podemos afirmar que um produto industrial ndo seja um objeto de

arte. Newton Silveira, em palestra proferida em seminario sobre propriedade

|53

intelectual®, em sua segunda sessao plenaria “O Design — Protecéo e Interface com

outros Direitos”, explica que:

>? |sto ocorre com a gravacdao musical, cinematografica e a publicacdo editorial.
>3 XXIll Semindrio Nacional da Propriedade Intelectual, Sao Paulo — 2003.



Conforme se encare o direito de autor como tutelando as criagcbes no campo

da estética, ou de forma mais ampla, como tendo por objeto todas as obras
intelectuais, exceto as do campo da técnica, teremos, respectivamente, uma
contraposicédo estética/utilidade, ou nao util/util. Como, por outro lado, as
criagdes estéticas sempre se resolvem em uma determinada forma, enquanto
as invengdes tém por objeto idéias aplicadas no campo da técnica, pode-se
estabelecer uma nova contraposi¢cdo entre forma e conteudo (SILVEIRA
2003, 30).

A forma estética, citada por Silveira, € justamente o objeto de protecado do
registro de desenho industrial. O objeto de desenho industrial, diferente do objeto
puramente artistico, sempre tera funcionalidade. O registro de desenho industrial é a
natureza adequada de protecdo a forma estética de um objeto util. Ainda segundo
Silveira, “o design representa a uni&o entre a técnica e a estética, fendbmeno do
sistema industrial moderno que ndo pode ser reduzido aos critérios convencionais

da arte e da técnica” (SILVEIRA 2003, 29).

Alguns autores sustentam que o registro de desenho industrial

necessariamente se refere a objeto utilitario:

Resumidamente, concluiram que, quando se tratar de forma necessaria para
a obtencdo de um resultado técnico, ndo existe protecdo autoral, sendo
protegivel somente como desenho industrial, observadas as condi¢cdes de
registrabilidade: novidade e originalidade; havendo valor artistico separavel
da utilidade, a protecédo se da tanto por registro e direito autoral quanto por
desenho industrial (cumulatividade de protecdes). (ALVARENGA 2006, 92)

Este resultado técnico, do qual fala o autor acima citado, devera ser
interpretado como objeto que possua funcionalidade; e a forma necessaria para a
obtencdo deste resultado técnico ndo é registravel como desenho industrial,
conforme podemos perceber na redagdo do artigo da LPIl sobre os desenhos

industriais nao registraveis:

Art. 100 - Nao, sao registraveis como desenho industrial:

| - 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, crenga, culto
religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneragéo;

Il - a forma necessaria comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela
determinada essencialmente por considerag¢des técnicas ou funcionais.



O desenho industrial é o aspecto formal de um produto que podera ser
esteticamente idealizado, mas o fato de o objeto possuir um aspecto pratico ja o

insere como passivel de protegao pelo registro de desenho industrial.

Desta forma, a finalidade do objeto determinara sua natureza de protegéo:
para fins estéticos ou deleite, a protecdo correta € o direito autoral, mas para o
objeto estético que visa essencialmente o aspecto pratico e funcional e que atende
ao requisito de reproducéo industrial, o registro de desenho industrial € a natureza

apropriada (SOARES 1981).

A Organizacdo Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI)** define o desenho
industrial como obra de carater estritamente estético que devera chamar a atencao

visualmente (OMPI 2000).

Esta aparente contradicao revela o quanto o desenho industrial € um hibrido,
portanto, provavelmente possuidor de mais de uma protecdo. Os desenhos
industriais estdo previstos no Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS)*®, e este tipo de
criacdo sempre estara protegida. Ao comentar sobre os desenhos industriais,
Denis Barbosa menciona o carater polimorfo dos desenhos industriais nas leis
dos paises:

Note-se que a protecédo dos desenhos industriais €, em direito comparado, a
mais polimorfa de todos os direitos de propriedade intelectual. Prote¢ao por
regime similar aos das patentes, pelo direito autoral por formas mistas e
cumulativas, ha de tudo nas varias legislagdes nacionais, O certo é, que a luz
do art. 25.1 do TRIPS, devera sempre haver algum tipo de protegcéo
(BARBOSA 2003, 575).

Sdo muitos os exemplos de objetos utilitarios como: moveis, artefatos
domésticos e até mesmo automdéveis, premiados como melhor Design em variadas
categorias. O Museu de Arte Moderna de Nova lorque (MOMA), por exemplo, exibe,

também, algumas pecgas de design, que, ha ndo muito tempo, eram apenas vulgares

> WIPO — World Intelectual Property Organization. OMPI — Organizacdao Mundial da Propriedade Intelectual.

>> 0 TRIPS foi um acordo derivado das negociacbes da Rodada do Uruguai que culminou com a criagdo da
Organizacdo Mundial do Comércio (OMC), o qual estabelecia, entre outras obrigacGes, o atendimento a
padrdes minimos relativos a protecdo a Propriedade Intelectual.



eletrodomésticos ou outros bens de consumo corrente. O MOMA foi fundado em
1929 com o objetivo de agregar as artes modernas a industria. Pouco tempo depois
de fundado, realizou em 1933 uma exposi¢cdao de mdveis e a exposi¢cao “Arte de

Maquinas”.

Como veremos nos exemplos a seguir, este museu de arte moderna possui
obras que tradicionalmente ndo tém qualquer familiaridade com a arte. Entretanto,
para o0s responsaveis pelas exposigcdes e acervo do MOMA, o design industrial
merece ser exposto como objeto de arte. Este carater hibrido do design industrial é
refletido na protecdo legal dos desenhos industriais, conforme mencionado

anteriormente por Denis Borges Barbosa.

Figura 46 — Mola de brinquedo. JAMES, Richard T. 1948.

Fonte: Catalogo MOMA, Centro Cultural FIESP, 1998.

Figura 47 — Banqueta. AALTO, Alvar. 1963.

Fonte: Catalogo MOMA, Centro Cultural FIESP, 1998.



Figura 48 Rolamento.

Fonte: Catalogo MOMA, Centro Cultural FIESP, 1998.

Figura 49 — Hélice. Johnson Companhia de Motores. 1926.
Fonte: Catalogo MOMA, Centro Cultural FIESP, 1998.
Frederico Carlos da Cunha® considera que:

Como artista, entendo como obra de arte a peca unica, desenvolvida por inspiragcao
peculiar de um momento, cuja natureza ndo contempla a expectativa da exploragao
industrial, ou comercial massificada. Sua vocacgao seria a de ser um objeto produzido
de forma artesanal, como peca exclusiva para ser contemplada e admirada e nao
para ser reproduzida em série, porque esta condigao iria esteriotipar a pega, embora
isso ndo tire o seu mérito; até mesmo os museus, hoje em dia, tém explorado obras
de arte auferindo lucros sobre os direitos de reprodugédo das pegcas (CUNHA, 2002,
p. 138).

Pode-se concluir, entdo, que objeto artistico identifica-se com o resultado da
idéia, e design tem a ver com projeto de produto.’’ Estamos nos referindo ao design
e a arte tridimensional. Entretanto, quando tratamos de objeto de design, n&o
poderemos concluir que um produto industrial ndo é o resultado de uma idéia

original. “Conceitualmente, o design cumpre o papel de transformar em realidade o

*® Coordenador da Coordenacdo de Desenho Industrial e Indicacdo Geografica do INPI — Instituto Nacional da
Propriedade Industrial.

>’ De acordo com o Dicionario da Lingua Portuguesa - Novo Aurélio Século XXI, Editora Nova Fronteira, 2000:
arte 1. [Do lat. arte.] S. f. 1. Capacidade que tem o ser humano de por em pratica uma idéia, valendo-se da
faculdade de dominar a matéria. Artes plasticas. 1. As que se manifestam por meio de elementos visuais e
tateis, como linhas, cores, volumes, etc., reproduzindo formas da natureza ou realizando formas imaginarias;
belas-artes; arte. design . [Ingl.] S. m. 1. Concepgcdo de um projeto ou modelo; planejamento. 2. O produto
desse planejamento. 3. Restr. Desenho industrial. 4. Restr. Desenho-de-produto. 5. Restr. Programacao visual.



mundo das idéias. Alia a estética com a tecnologia58, da mais funcionalidade e

menores custos“ (SERAGINI 2005).

A funcado do produto esta intrinseca, porém, a aparéncia do objeto € um fator

preponderante na escolha do consumidor.

O significado da aparéncia estética dos produtos que adquirimos é
evidente para todos enquanto consumidores. Em casos extremos, a
propria decisdo de aquisicdo € motivada quase exclusivamente pelas
caracteristicas estéticas de um produto, sendo a sua funcionalidade
desvalorizada em proporgao inversa (SILVA 2001).

O consumidor, em geral, sabe o que quer quanto ao funcionamento do objeto
que pretende adquirir. Bem informado, percebe que a forma plastica do objeto

devera envolver um produto que contenha as especificagbes técnicas desejadas.

O usuario, ao desenvolver a sua critica, torna-se mais seletivo e percebe a
pluralidade de informagdes contidas no produto, onde uma modificacdo
epidérmica deixa de ser vista como uma inovagdo. Passa a predominar o
valor da seleg¢ao. (NIEMEYER 2000, 25)

A montadora de automéveis “Ford” langou o modelo “Ford Fusion” no Brasil
em 2009. A fim de demonstrar que o modelo do carro contém mais do que um
design belo, a empresa de publicidade “JWT Brasil” apresentou um comercial em
que separa conteudo de design do automoével (JWT Brasil, 2009, pp. 28-31). Como
conteudo, esta definido no pé da pagina do anuncio que o modelo do automodvel
possui: performance, segurancga, tecnologia, conforto e qualidade. Esta separacao
entre design e caracteristicas técnicas e funcionais esta afinada a propriedade

industrial, e ndo a atividade de desenho industrial. O desenho industrial tem como

8 ap tecnologia é um bem imaterial envolvendo os conhecimentos técnicos e cientificos, em seus diferentes
campos, 0s quais sdo aplicdveis a um determinado ramo de atividade para a obten¢do de um bem imaterial. O
conceito de tecnologia esta diretamente ligado ao fato de saber como (know-how)” (BLASI, et al., 2003, pp. 33-
34).



privilégio de protecao legal a forma plastica de um objeto, e ndo suas caracteristicas

funcionais.*®

O titulo da propaganda é: “a Ford esta langando um carro com tanto conteudo
que nao precisa falar do design”. Para ilustrar o conceito da publicidade, a JWT
Brasil apresentou, em pagina dupla, o automével por meio dos detalhes internos,
subtraindo inteiramente a carroceria. Na pagina seguinte, a propaganda mostra,
finalmente, o modelo “Ford Fusion” completo e a seguinte afirmacédo: “é, ndo precisa

falar nada mesmo”.

| AFORD ESTA LANCANDO UM CARRD
- COM TANTO CONTELDO
CUIE NAD PRECISA FALAR D0 DESIGN

E.MAD PRECTSA FALAR NADA MESHE0.

Figura 50 - Ford Fusion.

Fonte: JWT Brasil.

>9 “Os modelos industriais ndo visam sendo a um efeito ornamental ou artistico, sem nenhum fim de utilidade pratica
(CERQUEIRA 1982, 605-606).



A mensagem da propaganda certamente € convencer o consumidor de que o
automovel recém-langcado se trata mais do que um modelo contendo um belo
design. A concorréncia nesta area é acirrada e o consumidor precisa ser atraido

através de criacao de atributos ndo apenas funcionais, mas também sensoriais.

A designer de jéias Cidda Siqueira (2005) observa que o consumidor
contemporaneo é consciente, exigente e bem informado e, como consequéncia,

estabelece um vinculo com o objeto advindo de um “valor percebido”:

Diante do imperativo industrial do novo, uma empresa precisa criar
constantemente novos modelos, para nao ter sua forca de penetragao
reduzida e sua marca enfraquecida no mercado. S6 que a atencao, hoje, ndo
se volta apenas para a quantidade e a qualidade desses modelos, mas,
principalmente, para a conexao emocional que esses novos produtos podem,
de fato, estabelecer com o consumidor (SIQUEIRA 2005).

O design de um produto visa a conferir lucro, visa a aumentar vendas e
satisfazer as expectativas do consumidor. Pode-se dizer que o bom design é
sinbnimo de lucro, entretanto, podera ser um fator determinante para o fracasso da

vendas caso nao possua alguma das caracteristicas desejadas.®°

A maior parte dos investimentos na fabricagcdo de um produto é destinada as
maquinas e ferramentas novas. O design ndo custa quase nada comparado a
isso. Num carro, por exemplo, o custo referente ao design ndo passa de 30 a
quarenta dolares. Na industria automobilistica, o design esta entre os trés
mais importantes quesitos na decisao de compra. Para outros produtos, como
moveis ou telefones celulares, em geral € o primeiro. Os consumidores estao
dispostos a pagar mais por um design atrativo. Melhorar o design é talvez o
modo mais rapido e barato de colocar qualidade em seu produto (SERAGINI
2005).

A produgao de um bem industrial costuma ser muito onerosa; os moldes s&o
fabricados em aco especial € 0 maquinario podera ser bastante sofisticado. Desta
forma, o custo de contratar um designer é relativamente pequeno e os resultados

poderao ser bastante vantajosos. A protecao legal do design do objeto também é um

(o) design pode determinar o sucesso de um automaével. Ou seu fracasso” (FREITAS 2007).



fator que onera pouco a fabricagdo do produto e acompanha o desenvolvimento

econdmico do pais.

Sobre as Patentes de Design: Durante a década de 80, mais precisamente
logo apd6s o advento chamado Plano Cruzado, a crescente sofisticagéo de
padrbes de consumo no Brasil, ao lado da incorporacdo de novos
consumidores ao mercado, levou as empresas, de um modo geral, a
ampliarem suas linhas de producéo, langando novos produtos e introduzindo
um novo tratamento plastico naqueles ja explorados até entdo, a fim de
acompanharem tendéncias e manterem indices de comercializagdo.[...] As
patentes de modelo industrial (MI) e Desenho Industrial (DI) emergiram com
importancia consideravel nesse processo, uma vez que sempre estiveram
relacionadas aos interesses das empresas na protegcdo de seus mercados
(CUNHA 1993, 29).

A nova solugédo plastica e meramente ornamental de um utensilio pratico &
objeto de registro de desenho industrial. O desenho industrial €, também, um design

funcional.

3.3 O design funcional

As interpretagcdes sobre que espécie de objeto o registro de desenho
industrial protege também sao conflituosas. Tinoco Soares considera que o objeto

de desenho industrial ndo é para ser contemplado e sim, utilizado:

O modelo industrial caracteriza-se pela nova forma ou aspecto exterior, dado
ao produto industrial, por intermédio de alto ou baixo relevo, das linhas ou
cores, de sua plasticidade e bem assim, da sua estrutura ou ornamentacao de
fins estéticos. A aparéncia ligada a praticabilidade e a utilizagdo industrial
identificam o modelo industrial, isto €, 0 modelo de forma (SOARES 1981, 44-
45).

Ao definir a prote¢cdo do Modelo de Utilidade, no Cdédigo da Propriedade
Industrial de 1971, Tinoco Soares nos ensina que os modelos de utilidade se
referem a forma, a estrutura de um objeto, ou a disposi¢do dos elementos de um

objeto de uso pratico:

[...]Indo s&o propriamente invengdes no sentido lato da palavra, mas sim é o
préprio modelo caracterizado pela sua forma ou estrutura ou pela disposi¢cao
dos seus elementos. A protecdo do modelo de utilidade é limitada a forma em



que se apresenta desde que se preste, naturalmente, a um trabalho ou uso
pratico (SOARES, 1981, p. 42).

A patente de modelo de utilidade é relativa ao instrumento, utensilio e objeto
de uso pratico que contenha uma solugao técnica nova. A definicdo de modelo de

utilidade nos remete ao design industrial oriundo da atividade de desenho industrial.

O modelo de utilidade é, essencialmente, um instrumento, um utensilio, um
objeto necessario ao nosso uso ou serventia. E a forma primaria da invencao.
Sao modelos de objetos que, sem visarem a um efeito técnico peculiar (caso
em que constituiriam invencdo propriamente dita), se destinam,
simplesmente, a melhorar o uso ou a utilidade do objeto, a dota-lo de maior
eficiéncia ou comodidade em seu emprego ou utilizagdo, por meio de nova
configuracdo dada ao objeto, da disposicdo, ou combinacao, diferente de
suas partes, de novo mecanismo ou dispositivo; em uma palavra, mediante
modificagdo especial ou vantajosa introduzida nos objetos comuns
(CERQUEIRA, 1982, p. 592).

Desta maneira, podemos dizer que uma nova forma de um objeto, ou de parte
do objeto, que esteja ligada a melhor funcionalidade do mesmo, € passivel de
protecdo por modelo de utilidade, enquanto que o registro de desenho industrial

protege a forma do objeto independente da melhor funcionalidade do mesmo.

A melhoria da funcionalidade de um objeto, para Di Blasi, Garcia e Mendes,

esta ligada a capacidade de utilizacdo do objeto:

O modelo de utilidade é entendido como toda a forma nova conferida —
envolvendo esforgo intelectual criativo que ndo tenha sido obtido de maneira
comum ou 6bvia (ato inventivo, ou seja, atividade inventiva em menor grau) —
a um objeto de uso pratico, ou parte deste, suscetivel de aplicagédo industrial,
desde que com isto se proporcione um aumento de sua capacidade de
utilizacao (BLASI, et al., 2003, p. 48).

Para cada tipo de criacao intelectual ha uma protecéo legal, no entanto, nem
sempre esta clara qual a natureza de protegdo mais adequada se deve utilizar. Os
objetos funcionais tém uma aparéncia plastica, funcionalidade e podem possuir,
também, inovacdes técnicas e funcionais. Cerqueira esclarece, de maneira bastante
habil, a diferenciar os privilégios:

Vemos, assim, que as invengdes, os modelos de industriais e os modelos de
utilidade nao se confundem entre si, embora apresentem certos pontos de

contato. Pode-se dizer, em sintese, para tornar mais sensivel a diferenca
entre esses trés elementos da propriedade industrial, sem aprofundar o



conceito de cada um, que todos consistem, em ultima analise, na forma dada
a um objeto conhecido, considerada, é claro, apenas a modalidade das
invengdes que se exteriorizam na forma do produto, mas que se distinguem,
pela finalidade de cada um: assim, se a modificacdo de forma do objeto tende
a produzir um resultado novo, um efeito técnico novo ou diferente, temos uma
invengao privilegiavel; se a nova forma do objeto visa a produzir um efeito
artistico ou ornamental, temos o modelo industrial; se, finalmente, a nova
forma do objeto tem por fim a sua melhor utilizacgo, caracteriza-se o modelo
de utilidade (CERQUEIRA, 1982, p. 606).

Na pratica, o registro de desenho industrial possui as mesmas prerrogativas
do privilégio de invengao de impedir que terceiros, sem autorizagdo, produzam,
usem, comercializem, coloquem a venda ou importem objeto de desenho industrial

registrado.®’

A relevancia do registro de desenho industrial é garantir ao autor de um
produto, que contenha uma aparéncia nova e original, a prerrogativa de fabricar, de
industrializar ou de licenciar o seu produto sem que terceiros usufruam de sua

criacdo, sem o seu consentimento.

o1 Paragrafo Unico do artigo 109 da LP1 9.279/96: “Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber,
as disposicdes do art. 42 e dos incisos |, Il e IV do art. 43.” E artigo 42 da LPI1 9.279/96: “A patente confere ao
seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender
ou importar com estes propdsitos: | - produto objeto de patente;”



4. REQUISITOS DE PROTEGAO DO DESENHO INDUSTRIAL

Os requisitos de registrabilidade expressos nos artigos 95, 96, 97 e 98 da
LPI1/96, aliados ao artigo 100 da LPI/96 — que dispde sobre o que nao € protegido
por registro de desenho industrial - deveriam esclarecer quais parametros o objeto

do desenho industrial precisa conter, para ser registrado.

Os artigos 95 a 100 nos conduzem a entender que o produto precisa servir de
tipo de fabricagdo industrial, ter uma forma plastica que n&o tenha sido divulgada
anteriormente — observadas as excegdes do periodo de graga — e que seja distinta
de outros objetos anteriores. N&do pode ser uma obra puramente artistica e sua
forma plastica ndo podera ser essencialmente ditada por caracteristicas técnicas ou
funcionais. Além disso, sua forma plastica precisa conter elementos ornamentais, e
ndo possuir uma forma simples® comum ou vulgar do objeto. Também possui como
excegao ao registro, as mesmas proibicdes contidas para as patentes e para as

marcas quanto aos aspectos amorais contidos no objeto do depdsito.

Tais aspectos parecem claros, porém a pratica de analise de registro de
desenho industrial prova o contrario e indica uma complexidade inesperada para a

protecao dita automatica, do desenho industrial.

O requisito de servir de tipo de fabricacdo € o menor dos problemas, pois o
conceito é entendido como a possibilidade de um objeto ser repetido de forma
uniforme e apresentar um resultado igual. Por exemplo, um colar que utiliza

materiais naturais como sementes, podera ser protegido desde que o relatério

®2 0 entendimento de forma simples ou bdasica, é aquela que ndo possui elementos ornamentais. Sua
configuracdo é ditada por combinacdo geométrica pura. N3o se trata apenas de falta de originalidade; a forma
basica do objeto se refere & auséncia de elementos ornamentais. E por este motivo que muitos autores
exemplificam a forma necessdria comum e vulgar de um objeto por meio de uma forma geométrica comum.



descritivo suprima esta informagdo. Uma semente natural podera ser substituida por
uma conta de colar obtida em termoplastico e a reprodugdo da aparéncia do objeto

estara garantida.

Figura 51- colar Wa'Kawa, Ivete Cattani.

Fonte: Revista Innovation, Ano 11-2009, pag. 182.

Quanto ao artigo 98%, podemos entender que um desenho industrial podera
possuir uma forma plastica artistica, mas nao puramente artistica. A contrapartida
parece ser que o desenho industrial, embora possuindo uma forma plastica artistica,
precisa possuir, também, uma finalidade funcional. A literatura especializada nao
esmiugou este conceito: “Apesar de aparentemente obvio, este artigo pode gerar
longas discussdes, uma vez que a separagao entre obras puramente artisticas e os

desenhos industriais ndo é muito clara.”(DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &

® Art. 98 - N3o se considera desenho industrial qualquer obra de carater puramente artistico.



IPANEMA MOREIRA 2000, 195). Aparentemente, a falta de importancia dada ao
artigo 98 nao trouxe grandes debates até o presente momento. Nao houve
aprofundamento oficial por parte do INPI a respeito das discussdes acerca deste

artigo até o presente momento.

Ja o artigo 100%* esta contido na Sessao Ill — dos desenhos industriais nao
registraveis. O critério usado para enquadrar o pedido de registro em contra moral e
os bons costumes € o de ofensa, de objeto que remeta a gesto ofensivo e a partes
pudendas. Este artigo também dispde que o registro de desenho industrial ndo sera
concedido aos desenhos que ofendam a honra, ou a imagem de pessoas, ou atente
contra liberdade de consciéncia, crenga, culto, ou idéia e sentimentos dignos de
respeito e veneragdo. O inciso | do art. 100 n&o trouxe grandes discussdes nesta

LPI/96.

Em 06/05/1993, ainda na vigéncia do Codigo da Propriedade Industrial de
1971, houve um depdsito de modelo industrial sob o titulo de “Configuragao aplicada
a Balao Inflavel”, MI5300381-0, o qual foi indeferido em 05/04/1994, de acordo com
o art. 9°. Este indeferimento foi muito discutido & época, houve recurso contra o
indeferimento, mas a decisdo pela manutencao do indeferimento foi publicada em
29/04/1997. Porém, em 23/10/2002, um dos autores do MI5300381-0 (figura 69)
depositou o mesmo objeto, através de outro procurador, e obteve o registro em

08/07/2003. O registro foi obtido por a concessao ser automatica e nao haver exame

® Art. 100 - N3o, sdo registraveis como desenho industrial:

| - o que for contrdrio a moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente
contra liberdade de consciéncia, crenga, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneragao;
Il - a forma necessaria comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por
consideragdes técnicas ou funcionais.

65 ~ ~ .. .z .

Art. 9° Ndo sdo privilegidveis:
a) as invencdes de finalidade contraria as leis, a moral, a satide, a segurancga publica, aos cultos religiosos e aos
sentimentos dignos de respeito e veneracao;



de mérito prévio. Entretanto, deve-se anular registros em desacordo com a Lei
quando sao encontradas provas que permitam comprovar a falta de novidade ou de

originalidade.

Em 13/07/2004, o registro posterior DI6203518-5 foi anulado por falta de

novidade.

Figura 52 - Balao inflavel DI16203518-5.

Fonte: Revista da Propriedade Industrial. RPI 1696.

As maiores discussdes estdo voltadas ao inciso Il, que trata da forma
necessaria comum e vulgar de um objeto e da forma determinada essencialmente

por consideracdes técnicas ou funcionais.

Aqui caberia uma analogia entre o entendimento da “forma puramente
artistica” e a “forma determinada essencialmente por consideragdes técnicas ou
funcionais”. As formas citadas como nao protegidas pelo registro de desenho
industrial ratificam o conceito do desenho industrial de possuir uma forma
ornamental, porém de cunho funcional. O artigo 98 combinado ao artigo 100 II
introduz uma baliza sobre o que vem a ser a forma plastica para a protecido do

desenho industrial.



Como exemplo de forma determinada essencialmente por consideragdes
técnicas ou funcionais, apresentamos o DI6203807-9 (figura 70), que se trata de

uma engrenagem:

Figura 2

Figura 53 - engrenagem D16203807-9.

Fonte: Revista da Propriedade Industrial. RPI 1681.

O procedimento do INPI é de nao indeferir os objetos que incidirem neste
disposto. H4 uma publicagcdo de ciéncia de parecer para que o depositante se
manifeste a respeito desse parecer que opina pelo indeferimento. O texto do parecer

publicado na RPI®® 1681 deixa claro o porqué da nao registrabilidade do objeto:

Trata-se de objeto cuja forma foi desenvolvida especificamente com
caracteristicas técnicas a fim de realizar fungdo mecéanica em motoredutores.
N&o apresenta natureza ornamental e sim técnica e funcional. Nao permite
tratamento plastico sem interferéncia no fim a que se destina (Instituto
Nacional da Propriedade Industrial - INPI 2003).

E, finalmente, a forma necessaria comum e vulgar de um objeto é aquela

desprovida de ornamentagdo. Nao possui forma artistica, nem é determinada

®® Revista da Propriedade Industrial



essencialmente por caracteristicas técnicas ou funcionais, ndo é contra a moral, e,
principalmente, ndo possui qualquer caracteristica distintiva preponderante, pois nao

possui ornamento algum.

As definicbes que alguns autores dao a forma necessaria comum e vulgar do
objeto sdo cautelosas. Ha o entendimento de que aparentemente ha indicios do
requisito de novidade ou talvez o de originalidade, pois a forma ja estara no estado
da técnica ou nao tera distinguibilidade propria. “De outro lado, evidencia-se aqui
uma vez mais a indispensabilidade do elemento ornamental” (BARBOSA, 2003, p.

581).

A forma necessaria comum ou vulgar de um objeto é confundida com a
originalidade quando ha a mencdo a distincdo em relacdo a outros objetos
conhecidos. “Ja a forma comum ou vulgar parece referir-se aquela forma que nao
apresenta caracteristicas proprias, capaz de distinguir o objeto de outros
conhecidos” (DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA, 2000, p.

197).

Esta proximidade entre a falta de novidade e de originalidade com a forma
necessaria comum ou vulgar de um objeto faz sentido, mas é insuficiente. A
“‘indispensabilidade do elemento ornamental”, citada por Denis Borges Barbosa, se
aproxima com o parametro adequado para o indeferimento do pedido de registro

pelo inciso Il do art. 100.

Cunha (2000) explica que nao se deve limitar a forma comum ou vulgar em si,
mas a novidade na aplicabilidade do objeto. Ainda segundo ele, a forma deixara de
ser necessaria comum ou vulgar caso esteja aplicada a um objeto cujo segmento

industrial ndo utiliza aquela forma habitualmente.



Os autores parecem considerar o comum e o vulgar como sinénimos. De acordo
com os dicionarios, ndo ha diferenciagao entre eles e a LPI ndo esclarece o porqué
do acréscimo “ou vulgar” ou o porqué deste carater alternativo para termos
sinbnimos. O TRIPS n&o dispde sobre a forma necessaria do objeto, somente sobre

a essencialmente funcional.

O primeiro exemplo se refere a uma “Configuracdo Aplicada em Utensilio
Domeéstico” descrita como uma “argola para box” (argola para pendurar cortina em

box de banheiro, conforme observado a seguir pela figura 71):

Figura 54 - argola D16202313-6.

Fonte: INPI.

Para os objetos que possuem a forma necessaria e vulgar do objeto, o INPI
indefere direto, ndo ha a publicacao de ciéncia de parecer. Para se manifestar contra
a decisao e reverter o indeferimento, o depositante devera entrar com um pedido de

recurso em até sessenta dias da publicacao do indeferimento.

O parecer sobre o pedido de recurso do DI6202313-6 menciona que: “Tal

objeto (argola) esta no estado da técnica, pois € amplamente conhecido, e o objeto



deste indeferimento ndo apresenta nenhum elemento original que distinga a argola,
em questdo, de qualquer outra.” O parecer aponta sobre a discordancia de que o
objeto do indeferimento seja “dotado de detalhes completamente inovadores”,
conforme argumenta o requerente, e finaliza explicando que “a argola apresentada é

cilindrica, vazada e eliptica ndo contendo detalhe algum inovador.”

O segundo exemplo também foi objeto de recurso contra o indeferimento do

pedido, e possui o titulo de “Pé de Cadeira”.
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Figura 55 - pé de cadeira DI601799-6. Fonte: INPI.

A relevancia deste exemplo esta ndo apenas nas configuracbes de pés de
cadeiras notoriamente conhecidas e amplamente divulgadas, mas na argumentagcao
do procurador do depositante no recurso do DI6001799-6. Em matéria de recurso
apresentado, o requerente pondera que: “a banca examinadora esta examinando os
artigos 95 a 97 da LPI, quando deveria examinar apenas os 100, 101 e 104.” Esta
observacgéo é interessante, pois o indeferimento € baseado no artigo 100, mas o

examinador menciona a falta de novidade e de originalidade dos modelos. Portanto,



podemos inferir que a forma necessaria comum e vulgar de um objeto carece de

novidade e de originalidade:
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Figura 56 - pé de cadeira DI601799-6.

Fonte: INPI.

Figura 57- Banqueta. NURMESNIEMI, Antii. 1964.

Fonte: Catalogo MOMA, Centro Cultural FIESP, 1998.

Também houve a argumentacao de que o INPI ndo comprovou que a matéria
do pedido do registro citado ndo estaria em acordo com o art. 100: “O INPI nao

apresentou qualquer evidéncia de que o presente pedido ndo estaria de acordo com



os artigos 100, 101 e 104 da LP”. As evidéncias foram apresentadas na ocasido do
exame do recurso, entretanto, fica claro, inclusive, que pé de cadeira construido por
meio de um “T” de cabega para baixo, € comum. Os pés de cadeira apresentados
neste pedido de registro ndo possuem qualquer ornamento, que dé carater particular

e, portanto, original ao objeto pleiteado.

Como prova, foram apresentadas varias cadeiras, de diversos fabricantes,
contendo pés similares. Também foi apresentada como outro elemento de prova, a
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Figura 58 - Catalogo TELESP 1987

Fonte: TELESP

O depositante ainda aponta que ndo ha definicdo do que vem a ser a forma

necessaria comum ou vulgar de um objeto: “Nem a LPI nem qualquer Ato Normativo



do INPI define ou determina o que seja a forma necessaria comum ou vulgar do

objeto.”.

|67

A Divisdo de Desenho Industrial®® opinou pela manutencdo do indeferimento

decidida pelo presidente do INPI e publicada em 04/01/2005 com os seguintes

argumentos:

Os objetos que compde um pedido de registro de desenho industrial tém que
estar de acordo com os preceitos da “Registrabilidade”, este capitulo de Lei
contém a Secéo |, dos Desenhos Industriais Registraveis, artigos 95 a 98,
bem como a Secao lll, dos Desenhos Industriais Nao Registraveis, artigo 100.

Desta forma, nao seria adequado conceder um desenho industrial de aspecto
primario, vulgar para depois anular o registro. O procedimento correto é o
indeferimento.

Nao vemos a necessidade de definir ou determinar o que seja a forma
necessaria comum ou vulgar de um objeto, pois a definicdo esta clara nos
nossos dicionarios.

O art. 106°® da LP1/96 é o responsavel pela possibilidade de um objeto sem
novidade ou originalidade ser registrado praticamente sem exame. O artigo prevé
um registro automatico. Um pedido, que nem sequer € um objeto de desenho

industrial, também é concedido e devera ser anulado de oficio.

O requisito de novidade é compreendido de forma praticamente unanime,
mas nao inteiramente. Embora os artigos de Lei referentes a novidade para as

patentes® e para o desenho industrial’® expressem com clareza que € “novo o que

% Desde julho de 2004 passou a ser Coordenacdo de Desenho Industrial e de Indicagdo Geografica — CODING.

®% Art. 106 - Depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto nos arts. 100, 101 e
104, serd automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo
certificado. Pardgrafo 1o.- A requerimento do depositante, por ocasido do depdsito, podera ser mantido em
sigilo o pedido, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data do depdsito, apds o que serd
processado.

 Art. 11 - A invencdo e o modelo de utilidade sdo considerados novos quando ndo compreendidos no estado
da técnica.

7% Art. 96 - O desenho industrial é considerado novo guando ndo compreendido no estado da técnica.

Pardgrafo lo.- O estado da técnica é 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, ressalvado o disposto no
Pardgrafo 30. deste artigo e no art. 99.



nao esta compreendido no estado da técnica” (Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI 1996), ndo é comum o entendimento preciso sobre o estado da
técnica como o exarado pela Dra. Juiza da Trigésima Nona Vara Federal Do Rio De

Janeiro, contido no Relatério da Apelagéao Civel n° 20065101537770-2:

Ao decidir, a ilustre magistrada salientou o seguinte: a) “no caso dos autos,
nao me parece que o DI objeto da lide, referente a uma configuragao aplicada
em frasco de bebida, estivesse inserido no estado da técnica quando de seu
depdsito, em 14/10/03 (certificado de fls. 453)”; b) “ndo se discute a
notoriedade da garrafa contour da parte autora, registrada como marca
tridimensional e desenho industrial, e anteriormente como modelo industrial.
Todavia, ndo vislumbro a alegada colidéncia entre a mesma e o DI da ré,
tendo em vista que as formas de uma garrafa, por si s6, sempre guardam
entre si uma certa relacao, devido a sua forma funcional”; c) “veja-se que as
comparagdes entre garrafas cheias podem levar a falsa impressado de
similaridade, eis que o liquido do refrigerante é escuro, como se vé a fls.
120/124. Entretanto, basta um cotejo entre as plantas baixas, perspectivas e
vistas das mesmas para se concluir que ha diversas diferencas que conferem
aspecto ornamental a garrafa da ré e ensejam a possibilidade da manutengéao
do registro”; d) “a garrafa da ré, conforme fls. 457, € composta de 5 partes:
bocal, corpo cénico liso, corpo cilindrico onde se cola o rétulo, corpo abaulado
com sulcos elipticos e base com grandes reentrancias, além de frisos
horizontais nas extremidades do corpo abaulado. Ja a garrafa da parte autora
possui apenas quatro partes, sendo que a superior ndo é cbnica, e sim
cbncava e ranhurada, tornando-se cilindrica préximo ao bocal, e o corpo
abaixo da parte do rétulo é unico, dotado de meras ranhuras finas (ao invés
dos sulcos elipticos) que terminam préximo a base, a qual, por sua vez,
possui reentrancias menores do que as da ré”.

A ilustre magistrada indica que ha diferengas entre os modelos, portanto ndo
esta no estado da técnica e, portanto, € novo. Entretanto, o que se pode notar na
decisdo da magistrada, € a supressao do segundo requisito de registrabilidade: a

originalidade.

A originalidade comumente tem sido considerada atributo da analise de

novidade ou utilizada como sinénimo de novidade. No Relatério da Apelagao Civel

Pardgrafo 2o0.- Para afericdo unicamente da novidade, o conteludo completo de pedido de patente ou de
registro depositado no Brasil, e ainda ndo publicado, sera considerado como incluido no estado da técnica a
partir da data de depdsito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que
subseqientemente.

Pardgrafo 30.- Ndo sera considerado como incluido no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgacado
tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depdsito ou a da prioridade
reivindicada, se promovida nas situagdes previstas nos incisos | a lll do art. 12.



acima, € mencionado que nao houve qualquer “elemento aposto que o torne novo e
original”, embora os objetos ndo sejam iguais, também foi considerada a falta de

novidade:

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial apresenta contra razdes as fls.
694-696, remetendo aos termos da sua contestagdo apresentada as fls. 334-
339 e pugnando pela reforma da sentenca para julgar procedente o pedido de
invalidagdo do registro, pois “o objeto do registro de desenho industrial
anulando DI 6303781-5 tem silhuetas bastante semelhantes ao registro
anterior das autoras, ndo havendo no registro atacado qualquer elemento
aposto que o torne novo ou original. Os frascos apresentados nos desenhos
industriais em comento tém silhuetas, base e ‘pescoco e ombro’ bastante
semelhantes” (fl. 336).

Outro exemplo de conflito entre os entendimentos de novidade e de
originalidade pode ser observado na manifestagdo quanto ao laudo do perito, na
acgao judicial, processo n° 2001.001.113312-1, no qual a ré considera que ha indicios
de falta de originalidade e de novidade visto que ha provas no processo da
existéncia de desenho contendo caracteristicas do objeto registrado antes da data
da concessao do mesmo. A existéncia do objeto anterior a data do depdsito — e nédo
a data da concessdo — se configura em falta de novidade, mas a manifestagéo
menciona caracteristicas supostamente constantes, o que poderia se enquadrar em
falta de originalidade e ndo de novidade. O exemplo a seguir ilustra a falta de

distingdo entre os requisitos de novidade e de originalidade:

“Significa dizer que, conforme sera demonstrado adiante, existem nos autos
documentos incontroversos que demonstram a existéncia, em data anterior a
concessdao do desenho industrial [...], de desenhos que indicam as
caracteristicas supostamente constantes do objeto do desenho industrial tido
por violado pelas Autoras, o que, no minimo, oferece indicios da inexisténcia
de originalidade e novidade do desenho industrial [...] e concedido pelo INPI,
como dito, sem qualquer exame de originalidade e novidade.”



O requisito de originalidade € o mais conflituoso e mal entendido de todos os
requisitos para o registro de desenho industrial. O objetivo deste trabalho é
esclarecer esta ferramenta importantissima para que um objeto mereca a protegao
por meio do registro de desenho industrial. Como se leu acima, este requisito ficou a
sombra do requisito da novidade, que € puramente a data de divulgagao do objeto,
pelo autor ou por terceiro. Nao existindo o objeto reivindicado, o proximo passo €
verificar se o objeto do pedido de registro € original. Ser meramente distintivo n&o
acarretara em originalidade. Com isto, um objeto maquiado ndo sera merecedor do

registro.

A originalidade podera ser melhor compreendida por meio do artigo 104”" da
LPI1/96, onde ha a mencgao sobre poder constar no mesmo pedido de registro objetos
que possuam as mesmas “caracteristicas distintivas preponderantes”. Este artigo
completa o artigo 97 e esclarece que o objeto devera conter caracteristicas
distintivas preponderantes. A simples combinagdo de elementos conhecidos nao
trara distintividade ao objeto, caso este n&do possua, preponderantemente,

caracteristicas distintivas.

Os requisitos de novidade e originalidade foram previstos na primeira lei
brasileira onde os modelos e desenhos industriais foram incluidos. A novidade era
relativa ao nao uso ou descri¢gdes anteriores do objeto, e a falta de originalidade era

by

relativa & imitagdo ou a confusdo que o objeto poderia causar.”? O Cédigo da

" Art. 104 - O pedido de registro de desenho industrial tera que se referir a um Unico objeto, permitida uma
pluralidade de variacGes, desde que se destinem ao mesmo propdsito e guardem entre si a mesma
caracteristica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao maximo de 20 (vinte) variagGes.

72 Lei de 1934: Regulamento a que se refere o Decreto n. 24.207, de 29 de junho de 1934. Titulo I, dos Modelos
e Desenhos Industriais: “Art. 12. Ao autor de desenho ou modelo, novo e original, para aplicagdo industrial,
serd concedida uma patente que |lhe garanta a propriedade e uso exclusivo do desenho ou modelo, observadas
as prescricbes deste regulamento. § 12. Constituem modelo ou desenho, suscetivel de protecdo legal, as
formas, novas e originais, de configuracao externa, estrutura ou ornamenta¢ao dos produtos industriais. § 22.
Entendem-se por novos os desenhos ou modelos que até a data do pedido da patente, ndo tenham sido dentro



Propriedade Industrial de 1945, entretanto, retirou o requisito de originalidade do
artigo que define os modelos e desenhos industriais e acrescentou o conceito de

configuragdo ou ornamentacgao propria:

Art. 12 Sao privilegiaveis como modélo industrial téda 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,
configuragao ou ornamentagcido prépria e nova, seja por um seja por mais
efeitos exteriores.

A originalidade foi deslocada para o artigo 14, o qual menciona que a
configuragdo ou ornamentagdo poderdo nao ser novas, mas se houver uma
combinagao original de elementos conhecidos podera ser protegido. O artigo 14
também menciona, além da combinacgao original, a aceitagcado de disposi¢ao diferente
de elementos ja usados e equaciona estas duas prerrogativas da lei preconizando
que os objetos poderdo néo ser inteiramente novos, porém, precisam possuir um

aspecto geral caracteristico:

Art. 14 Além dos mencionados nos arts. 12 e 13, sdo também suscetiveis de
protecado legal os modélos e desenhos industriais que, embora nao se
apresentem inteiramente novos, realizem combinagbes originais de
elementos conhecidos, ou disposi¢des diferentes de elementos ja usados, de
modo que déem aos respectivos objetos aspecto geral caracteristico.”

Porém, o requisito de originalidade esta claramente mencionado como
caracteristico em um modelo ou desenho industrial na Sec¢ao Il, “Dos desenhos e

modelos nao privilegiaveis”, do mesmo cdédigo de 1945:

Art. 16 Nao sao privilegiaveis, quer como mdodelo, quer como desenho
industrial:

4.°) A reproducdo ou imitagdo das caracteristicas de novidade e de
originalidade de desenhos ou de modélo anteriormente depositados ou
patenteados;

do pais usados ou descritos em qualquer publicagdo, nem imitem outro desenho ou modelo acessivel ao
publico, de modo que oferegcam possibilidade de confusdo, e ainda os que ndo tenham sido usados, publicados,
vendidos ou patenteados, no estrangeiro, até seis meses antes das data do pedido no Brasil.”

7 Artigo 13 — “E privilegidvel como desenho industrial tdda disposicdo ou conjunto de linhas ou de céres, ou
linhas e cores, aplicaveis, com o fim industrial, a ornamentacdo de certo produto, empregando-se qualquer
meio manual, mecanico ou quimico, singelamente ou combinados.”



O ponto interessante no codigo de 1945 é a protecdo aos modelos
depositados ou patenteados. As caracteristicas distintivas de um objeto teriam que
diferir de objetos que buscaram a protecéo legal. Assim sendo, um objeto bastaria
ser novo, sem ser original, para merecer a patente caso ndo houvesse objeto que
contivesse semelhantes elementos anteriormente depositados. A analise de
originalidade, baseada no art. 97 da LPI atual é relativa a objetos anteriores,
independente de terem buscado a protecéo legal. A relevancia deste entendimento
se da na medida em que um registro de desenho industrial impede terceiros de
fabricarem, industrializarem, comercializarem e importarem objeto semelhante ou

que imite, que incorpore objeto registrado que resulte em confus&o.”

O TRIPS, em seu artigo 25 da Secao 4™ sobre os Desenhos Industriais,
estabelece que “os paises signatarios poderao estabelecer que os desenhos
industriais ndo serdo novos ou originais se estes nao diferirem significativamente de
desenhos conhecidos ou combinacao de desenhos conhecidos.” O Brasil optou por
manter ambos os requisitos de novidade e de originalidade para a protecao dos

desenhos industriais.

" Art. 187 - Fabricar, sem autorizagdo do titular, produto que incorpore desenho industrial registrado, ou
imitacdo substancial que possa induzir em erro ou confusao .

Art. 188 - Comete crime contra registro de desenho industrial quem:

| - exporta, vende, expbe ou oferece a venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilizacdo com fins
econdmicos, objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial registrado, ou imitacdo substancial que

possa induzir em erro ou confusao; ou

Il - importa produto que incorpore desenho industrial registrado no Pais, ou imitacdo substancial que possa
induzir em erro ou confusao, para os fins previstos no inciso anterior, e que ndo tenha sido colocado no
mercado externo diretamente pelo titular ou com seu consentimento.

> Article 25 Requirements for Protection: 1. Members shall provide for the protection of independently
created industrial designs that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if
they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features. Members may
provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional
considerations.



O préximo tépico abordara o requisito de novidade, o qual é utilizado pela

grande maioria dos paises que aderiram ao TRIPS.
4.1 Novidade

O artigo 96 da LPI/96 define o requisito de novidade para a protegcao dos

desenhos industriais:

Art. 96 - O desenho industrial é considerado novo quando nao compreendido
no estado da técnica.

Paragrafo 10.- O estado da técnica é 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, ressalvado o disposto no Paragrafo
3o0. deste artigo e no art. 99.

Paragrafo 20.- Para afericdo unicamente da novidade, o conteudo completo
de pedido de patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda n&o
publicado, sera considerado como incluido no estado da técnica a partir da
data de depdsito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser
publicado, mesmo que subseqlientemente.

Paragrafo 30.- Nao sera considerado como incluido no estado da técnica o
desenho industrial cuja divulgagédo tenha ocorrido durante os 180 (cento e
oitenta) dias que precederem a data do depdsito ou a da prioridade
reivindicada, se promovida nas situacdes previstas nos incisos | a lll do art.
12.

O requisito de novidade, para a protegédo legal, é perfeitamente entendido

como subdividido em dois tipos: novidade absoluta e novidade relativa.

A novidade absoluta diz respeito ao objeto de invencdo, de modelo de
utilidade e o de desenho industrial que ndo estejam compreendidos no estado da
técnica, divulgado por qualquer meio, e em qualquer parte do mundo. A novidade
relativa’® refere-se a publicagdo ou divulgagdo apenas no territério de um

determinado pais ou regido.

7% £ definida apenas nos limites do territério de um pais ou regido continental, podendo existir em outros
paises ou regides.(BLASI, GARCIA and MENDES 2003, 214)



O estado da técnica refere-se a divulgagdo do invento, do modelo ou do
desenho industrial anterior a data do depdsito, salvaguardado os artigos de Lei. O
estado da técnica podera ser relativo ao dominio publico ou ao objeto anteriormente

protegido.

E importante ressaltar que a novidade é um conceito de carater legislativo,
isto é, esta diretamente ligado a publicagdo ou divulgacédo da invengéo, do modelo
de utilidade ou do desenho industrial, de acordo com os pré-requisitos das
legislagdes nacionais e internacionais de propriedade industrial. A condigdo absoluta
ou relativa da novidade deve ser definida em cada legislagao (BLASI, et al., 2003, p.

214).

A LPI1/96 trouxe uma mudan¢a muito importante quanto a divulgacao anterior
efetuada pelo préprio autor, a qual, até a entrada em vigor da nova lei, acarretava
em deixar a criagao cair em dominio publico ao apresentar, por exemplo, um
trabalho de conclusdo de curso de desenho industrial em uma universidade, ou a
participacdo em uma feira na qual o objeto criado fora divulgado. Esta excecao a
perda de novidade, para o ambiente de criagdo de design, foi uma conquista da
nova legislagcédo. Entretanto, convém lembrar que no Brasil, e na maioria dos paises
do mundo, o depdsito do pedido de registro de desenho industrial efetuado em
primeiro lugar obtera o registro. O periodo de graca é de grande valia para que a
propria divulgacao anterior ao depdsito nao invalide o posterior registro; porém, em

alguns paises, o periodo de graga nao é aceito.

4.2 A comparagao da novidade com a originalidade



Se formos comparar aos artigos da Lei sobre atividade inventiva’’ e ato
inventivo™ verificaremos que ambos estdo relacionados as regras do estado da
técnica”™. O estado da técnica € um aspecto legal relativo & data em que criacéo foi
tornada publica e é relativo a anterioridade impeditiva para a concessao das
patentes e do desenho industrial. O requisito da novidade também precisa estar de
acordo com o artigo 11 — estado da técnica — para que o registro de desenho
industrial e as patentes possam ser concedidos. Assim sendo, uma invengdo e um
desenho industrial originais nao poderao ser concedidos se forem tornados publicos
antes da data do depdsito, observados os periodos de graga. Ndo obstante serem
originais, nao serao novos. A novidade, desta forma, € um aspecto puramente legal,

e nao técnico; trata-se de uma regra e ndo de mérito criativo.

Entretanto, este entendimento de que um objeto podera ser original mesmo
nao sendo novo - no caso de ter sido divulgado anterior ao prazo aceito para que
nao haja perda da novidade — ndo € unanime. Na manifestacdo da autora da agao
judicial n® 2004.51.01.520066-0, ha a interpretacdo de que a novidade implica,

necessariamente, em originalidade:

“S6 que pela Lei 9.279/96, novidade diz respeito ao que ndo se encontra no
estado da técnica, ou seja, tudo. Entao, se o objeto criado que nao esta no
estado da técnica € considerado novo, certamente sera original, pois
realizado em ser copiado de nenhum modelo, ‘face a abrangéncia que a lei

[l

conferiu a expressao estado da técnica’.

Esta interpretacdo quanto a semelhancga dos dois requisitos ndo contribui para

restricdo a concessao de registros relativos a objetos que disfargam a cépia, pois,

7 Art.13 - “A invencdo é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, ndo decorra
de maneira evidente ou dbvia do estado da técnica.”

’® Art.14 — “O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, ndo
decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.”

7 Art.11 §1° “O estado da técnica é constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao publico antes da data de

depdsito do pedido de patente, por descricdo escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no
exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.”



como vimos anteriormente, o requisito da novidade ndao abrange objetos modificados

sem o minimo de criatividade.

Aparentemente, ser distinto de objetos anteriores ou ser distinto do estado da
técnica € a mesma coisa. Gama Cerqueira nos explica que o requisito de novidade é

um aspecto legal e variavel, enquanto que a originalidade é técnica:

O conceito de originalidade, como caracteristico da invengao considerada em
si, € mais amplo que o da novidade, porque a originalidade deve ser
apreciada em face das anterioridades técnicas, isto €, em face de todas as
invencdes analogas ou do mesmo género, ao passo que a novidade se
aprecia somente em face das anterioridades legais, isto €, em face das
anterioridades que devem ser levadas em consideragdo, segundo a lei de
cada pais. Trata-se, pois, de dois conceitos diferentes. A originalidade, como
a conceituam alguns autores, toca ao inventor e a invengao, conforme a
consideremos subjetiva ou objetivamente. A novidade, cujo critério é variavel
de lei para lei, diz respeito apenas os fatos da publicagcao ou divulgacdo do
invento. Em ultima analise, significa exclusivamente que a invengdo nao era
conhecida antes do pedido de patente (CERQUEIRA, 1982, p. 308).

Para a protecdo dos desenhos industriais, este entendimento de que a
originalidade é um requisito cuja busca de anterioridade esta de acordo com os

aspectos técnicos, e nao legais, € bastante relevante.

Observe-se, também, que nao se deve confundir os conceitos de novidade e
de originalidade. No caso de uma invencgéao, a originalidade esta relacionada a
um carater técnico de diferenga em relagdo a tudo aquilo analogo ja existente.
O conceito de originalidade, na apreciacdo de uma invengdo, é bem mais
amplo que o da novidade, pois, como ja dissemos, o primeiro € apreciado em
relacdo a anterioridades técnicas, e o segundo em relagdo a anterioridades
legais. Por exemplo, uma invengao pode ser nova segundo a legislagdo de
um determinado pais (novidade relativa), mas nao original (BLASI, et al, 2003,
p. 215).

Vale dizer, entdo, que um objeto de desenho industrial original depositado

tem suas caracteristicas distintivas preponderantes asseguradas desde a data do



deposito no INPI, pois este objeto € novo desde a data do depdsito ou desde a data

legal do seu periodo de graca®.

Na pratica, significa que um segundo objeto depositado no INPI, que possua
as mesmas caracteristicas distintivas preponderantes de um primeiro objeto
depositado e ainda n&o divulgado, podera ser anulado por, legalmente, ja existir
objeto com as mesmas caracteristicas. Devido a definicdo legal do que vem a ser
estado da técnica, as patentes de invencédo e de modelo de utilidade que possuirem
atividade inventiva ou ato inventivo semelhantes, respectivamente, de uma patente
depositada e ndo publicada, ndo serdo indeferidas por semelhanca de atividade
inventiva ou de ato inventivo.®! A prerrogativa legal de um contetido de depésito de
patente ser conhecido antes da publicacdo € valida, apenas, para o requisito de
novidade. Para a atividade inventiva e para ato inventivo, o estado da técnica se
dara, apenas, apos o conteudo do pedido ser publicado pelo INPI, divulgado por
terceiros ou pelo proprio. Este procedimento ndo atende ao propdsito de proteger o
inventor que primeiro depositar o pedido de patente e, desse modo, impede apenas
a copia servil, o objeto idéntico, deixando que o objeto semelhante tenha sua

protecao garantida caso o primeiro depdsito ndo tenha sido publicado ainda.

A relevancia desta discussdo se da pela facilidade e rapidez de se poder
copiar a configuracao de um objeto de registro de desenho industrial e depositar
uma configuracdo semelhante, que nao seja reproducdo do objeto depositado
anteriormente, mas que contenha as mesmas caracteristicas distintivas

preponderantes.

% Art.96 §3° “Ndo serd considerado como incluido no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgacdo
tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depdsito ou da prioridade
reivindicada, se promovida nas situagdes previstas nos incisos | a lll do art. 12.”

# Art.11 §2° “Para fins de afericao da novidade, o conteddo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda
nado publicado, serd considerado estado da técnica a partir da data de depdsito, ou da prioridade reivindicada,
desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqlientemente.”



O desenho industrial podera ser depositado sem que haja o sigilo
obrigatériosz, e, desde a data do depdsito, o depositante tera uma expectativa do
direito. Nao raro, o depositante divulga seu produto, devidamente depositado no
INPI, e espera ndo ser copiado. Se for copiado, espera ter seu direito de impedir
terceiros a partir da data da concessao do registro, mas podera advertir terceiros de

que possui um deposito semelhante no INPI.

A diferenga fundamental entre aplicar a disposi¢cao do art. 97 da LPI quando a
objetos anteriores no sentido de objetos que existentes antes da data do depdsito e
objetos do estado da técnica, conforme disposto nos artigos 11 e 96 da LPI é que o
estado da técnica so se presta para objetos iguais, isto €, a copia fiel de um objeto.

Porém, ha a copia disfargada de objetos, além das reproducgdes.

A interpretacdo de objetos anteriores como objetos no estado da técnica
acarretaria em sigilo forcado do objeto, por parte do depositante, até que o INPI

publicasse a concessdo do registro®>.

Esta situacdo também resultaria em um anacronismo prejudicial ao marketing
do produto, pois o langamento do mesmo seria efetuado pelo INPI, em data ignorada

previamente pelo titular do registro.

Ao comentar a abrangéncia da protegéo ao autor, pela propriedade industrial,
Gama Cerqueira aponta que o inventor impede terceiro de copiar objeto igual ou

semelhante ao depositado:

0 sigilo para os desenhos industriais é requerido por meio do formulario do depdsito, com retribuicdo
propria e pelo periodo de 180 dias. A retirada do pedido do sigilo podera ser requerida em até 90 dias depois
da data do depésito.

® Atualmente o INPI s6 publica o objeto do pedido de registro quando de sua concessao, de seu indeferimento
ou de seu arquivamento. A LPl 9.279/96 menciona um registro automatico que é impraticavel, pois o pedido
precisa ser analisado quanto a registrabilidade.



O direito do inventor, entretanto, € mais extenso do que o dos autores de
obras literarias e artisticas, recaindo sobre a prépria idéia inventiva,
independente do modo de sua realizagdo, o que ndo acontece com o direito
de propriedade literaria e artistica, que se restringe a forma em que a idéia se
exterioriza. E ainda mais eficaz. O autor de obras literarias tem o direito de
impedir que outros a publiquem ou reproduzam; ndo o de vedar a publicagao
de obras analogas, resultantes de coincidéncia de idéias, de inspiragao ou de
estudos. Ao inventor, entretanto, assiste o direito de proibir que se reproduza
a sua invengdo, assim como o de impedir a exploracdo de invencdes
semelhantes, muito embora sejam fruto do trabalho original de outro inventor
(CERQUEIRA, 1982, p. 186).

O requisito de originalidade seria mais bem compreendido caso os usuarios
do sistema de protecao ao desenho industrial fizessem a correlacdo das patentes
com o desenho industrial. Ao comentar sobre o quadro reivindicatério para a

protecao das patentes, lvan Ahlert nos recorda que:

[...] embora a invengdo deva, necessariamente, conter caracteristicas
inovadoras em relacdo ao estado da técnica, em geral ela € reivindicada
como um conjunto em que estdo presentes caracteristicas ja conhecidas e
caracteristicas novas, sendo a protecado conferida para a protegdo como um
todo (AHLERT, 2007, p. 164).

O mesmo se da em relacdo ao desenho industrial no que tange a
originalidade decorrente da combinacdo de elementos conhecidos, prevista pelo

paragrafo Unico do art. 9754,

Parafraseando Ivan Ahlert, poderiamos dizer que: embora o desenho
industrial deva, necessariamente, conter caracteristicas inovadoras em relagdo ao
estado da técnica, em geral, o desenho industrial reivindicado € uma configuragao
composta por caracteristicas conhecidas e caracteristicas novas, sendo a proteg¢ao
conferida para a protecdo como um todo. A originalidade disposta no paragrafo
unico do artigo de lei se encaixa nesta combinacdo de elementos novos com os

elementos conhecidos. A simples combinacdo de elementos conhecidos devera

84 s . . .. , . ~
Art. 97 paragrafo Unico — o resultado visual original podera ser decorrente da combinacdo de elementos
conhecidos.



resultar em uma configuragdo nova, caso contrario nao havera originalidade alguma

no objeto de desenho industrial.

Enquanto o escopo da protecao das patentes esta delimitado pelo relatorio
descritivo (AHLERT, 2007, pp. 162 e 163, BARBOSA D. B., 2007, p. 187) e pelas
reivindicagdes, o escopo da protecdo do desenho industrial € o aspecto visual do
objeto, representado através de figuras. Denis Barbosa, ao explicar qual o escopo
da protecdo da patente, nos ensina que a fungao das reivindicagcbes € definir o
monopolio daquela patente a fim de que terceiros compreendam claramente o que

nao tém permissao de fazer durante a vigéncia da patente:

A funcdo das reivindicagbes € definir o monopdlio. A patente, se valida,
permite ao seu titular proibir qualquer pessoa de fazer qualquer ato coberto
pelas reivindicagdes [...] Uma das caracteristicas importantes das
reivindicacdes é de fazer claro aos terceiros o que eles nao tém permissao de
fazer durante a vigéncia da patente, e a Lei de Patentes obriga
expressamente que as reivindicagcdes devem ser claras, sucintas, escorreitas
e baseadas razoavelmente naquilo que foi descrito no relatério da patente
(BARBOSA D. B., 2007, p. 192).

A apresentacido do quadro reivindicatorio dos desenhos industriais € opcional

e, se apresentado, sera por meio de reivindicagdo Unica, referindo-se as figuras.®

Tal como as patentes, o certificado do desenho industrial impede que
terceiros se utilizem, sem permissao, de fabricar, comercializar e importar objeto

semelhante ao registrado validamente.®®

Entretanto, na Lei da Propriedade Brasileira no que tange aos desenhos

industriais, parte de objeto ndo é considerado registrélvel87 como esta previsto no

¥  Ato Normativo 161/2002 - 11.2.1. O quadro reivindicatério, se apresentado, devera:

ser iniciado pelo titulo correspondente, seguido da expressdo "por ser substancialmente conforme
desenho/figura/fotografia (s) e suas variante (s), se for o caso, em anexo".

8 ...]a lei protege essas criagdes intelectuais, concedendo aos seus autores um privilégio temporario, que lhes
assegura o direito de usar, gozar e dispor de sua obra, bem como explora-la, comercial e industrialmente, de
modo exclusivo. Assegurando o direito ao uso exclusivo do desenho ou modelo, a lei, em conseqtiéncia, faculta
aos titulares do privilégio os meios de tornarem efetivo o seu direito, impondo penas aos contrafatores e a
obrigacdo de ressarcir os prejuizos que causarem (Cerqueira, 1982, p. 636).



artigo de lei que define a registrabilidade da patente de modelo de utilidade.®® A
consequéncia da nao previsdo de parte de objeto para a protecdo do desenho
industrial no Brasil € o registro de um objeto, como um todo, que podera conter
caracteristicas conhecidas, mas devera conter caracteristica ornamental nova e

original.

O limiar do que € considerado original parece ser compreendido como a

negacao de uma acao, isto €: quando nao ha cdpia ou imitagdo, ha originalidade.

A definicdo de originalidade para a Organizagdao Mundial da Propriedade
Intelectual considera que o desenho industrial necessita ter sido criado
independentemente pelo designer®® e ndo seja copia ou imitacdo de desenhos
existentes. Entretanto, além de ser original, o desenho industrial precisa ter um
carater individual, que vale dizer que a impressao visual causada pelo objeto é de

um objeto novo e original.®

A relevancia da originalidade e da ratificacdo desta, quanto ao carater
individual do objeto, se da no que se refere a imitagdo. “Ninguém faz uma obra igual
a de outro (com rarissimas excegoes, estatisticamente irrelevantes); pode imita-la ou

mesmo plagia-la” (HAMMES, 1998, p. 231). Pois é justamente a maneira como um

¥ Conforme art. 95

¥ Art.9-E patentedvel como modelo de utilidade o objeto de uso pratico, ou parte deste [...]

¥0 designer devera ser compreendido como autor, e ndo como profissional de design.

% “The design must be “original”. A design is considered original if it has been independently created by the
designer and is not a copy or an imitation of existing designs.

The design must have “individual character”. This requirement is met if the overall impression produced by a
design on an informed user differs from the overall impression produced on such a user by any earlier design
which has been made available to the public.” O desenho precisa ser original. Um desenho é considerado
original se houver sido criado de forma independente pelo designer e ndao for uma cépia ou imitacdo de
desenhos existentes. O desenho precisa ter cardter individual. Este requisito é encontrado se a impressao
produzida pelo desenho como um todo para o usudrio especializado diferir da impressao produzida como um
todo de objetos anteriores que estiverem disponiveis ao publico (WIPO, 2006, p. 8, tradu¢do nossa).



“ndo criador’ age: imita as caracteristicas originais de forma disfargada, tentando

transformar o estado da técnica o minimo possivel.

Para as patentes, a Lei 9.279/96 prevé que o relatorio descritivo de uma
patente devera ser claro o suficiente para um técnico no assunto®' e dispde para o
desenho industrial, que o desenho devera ser claro o suficiente para um técnico no
assunto®. Desta forma, & por meio do desenho ou fotografia® que o examinador de
desenho industrial observard se o objeto requerido possui os requisitos de
registrabilidade, enquanto que é por meio do relatério descritivo da patente que o
examinador de patente ir4 averiguar se o pedido de patente contém os requisitos

necessarios a patenteabilidade.
4.3  Originalidade

As legislagbes de 1934, 1945, 1969 e 1971, que regeram a Propriedade
Industrial no Brasil, ndo esclareceram o que vem a ser a originalidade para a
protecdo dos modelos e desenhos industriais. Entretanto, Gama Cerqueira nos

ensina que as leis ndo devem possuir definicées técnicas ou teodricas:

N&o é proprio da lei ministrar definicdes técnicas ou tedricas. Por outro lado,
as definicoes legais s6 podem ser Uteis quando exatas e perfeitas, o que é
raro. Fora desse caso sao ociosas, quando ndo se tornam nocivas, induzindo
em erro o intérprete, em vez de guia-lo com seguranca (CERQUEIRA, 1982,
p. 211).

As discussdes quanto ao significado do requisito de originalidade tomaram

lugar desde o Decreto Lei de 1934; ao comentar sobre o art. 1° do Regulamento a

L Art. 24 — O relatério deverd descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realizagdo
por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execugao.

2 Art. 104 paragrafo Unico — O desenho deverd representar clara e suficientemente o objeto e suas varia¢des,
se houver, de modo a possibilitar sua reproducdo por técnico no assunto.

 Art. 101 -0 pedido de desenho industrial, nas condi¢cOes estabelecidas pelo INPI, conterd: IV — desenhos ou
fotografias.



que se refere o Decreto 24.507, de 29 de junho de 1934, Barros opina que os

requisitos de novidade e de originalidade s&o sinbnimos:

Quando, entretanto, o art. 1° do Regulamento a que se refere o Decreto
24.507, de 29 de junho de 1934, fala em desenho ou modelo novo e original
temos impressao de que novidade e originalidade constituem uma soé coisa,
essas palavras se identificam, deixando de haver razdo para que o legislador
tivesse conservado a duplicidade de expressfes, mesmo porque nos parece
que uma coisa soO é nova, inteiramente nova, quando se reveste do cunho da
originalidade, e € nesse sentido que devemos compreender a lei; é claro que
nem tudo que é novo, em matéria de desenhos e modelos, pode ser
patenteado; tanto é que uma cépia de determinado desenho pode ser nova,
recente, sem que, por isso, possa ser objeto de patente, ja concedida ao
autor do desenho copiado; a :palavra novo de que fala o art. 1° do citado
Regulamento ;incide em novidade e, novidade, parece-nos implicar em
originalidade. [...] consideramos o elemento novidade como um sé, nada
diverso da originalidade de que se faz sindnimo perfeito, mas atribuindo
aquele elemento uma condicéo legal subjetiva a par de uma caracterizagao
de ordem puramente objetiva; si a essas duas situag¢des por que se apresenta
o0 elemento essencial da novidade sao dadas denominacbes diversas,
novidade e originalidade, ai a questdo é outra e aceitaremos esse ponto de
vista a bem da nomenclatura juridica (BARROS, 1940, pp. 206, 207).

Entretanto, Barros aponta haver entendimento diverso quanto a originalidade:
Bem verdade é que o Regulamento ndo sendo por todos os juristas assim
interpretado, quanto a disposicdo do seu, artigo inicial, cabe-nos ressalvar
que a ser considerado o elemento originalidade como diferente do elemento
novidade, passam a ser trés os elementos essenciais: a novidade, a
originalidade e a industrialidade (BARROS, loc cit).

A falta de um entendimento uniforme sobre o requisito de originalidade para a
protecdo dos desenhos industriais se deve, em grande parte, ao antigo Cddigo da
Propriedade Industrial de 1971%* (BARBOSA 2008). A originalidade, no Cédigo de
1971, manteve a conceituagédo da Lei de 1945, onde a originalidade era mencionada

" e deixou de ser um requisito a protecdo dos modelos e

como “combinacgao origina
desenhos industriais, passando a ser um auxilio para a decisdo sobre o deferimento

das patentes de modelos e desenhos industriais. A Divisdo de Modelo e Desenho

% Leida Propriedade Industrial n. 5.772, de 21 de dezembro de 1971.

% Lei de 1945, Decreto Lei n. 8481, que instituiu o Codigo da Propriedade Industrial de 29.9.1945. “Art. 14 Além
dos mencionados nos arts. 12 e 13, sdo também suscetiveis de protecdo legal os modélos e desenhos
industriais que, embora ndo se apresentem inteiramente novos, realizem combinac¢des originais de elementos
conhecidos, ou disposi¢cdes diferentes de elementos ja usados, de modo que déem aos respectivos objetos
aspecto geral caracteristico.”



Industrial (DIMIDI) seguia a diretriz de exame contida na metodologia e critérios de
exame a época do Cdédigo de 1971, onde no item 1.4 explica os critérios aplicados

em caso de colidéncia parcial:

Dois ou mais objetos sdo considerados parcialmente colidentes quando
apenas algumas caracteristicas configurativas apresentam identificacdo entre
si. Entretanto, se o aspecto geral do objeto em exame for considerado préprio
e capaz de distinguir o produto, realizando uma combinagdo original, tal
consideracdo determina uma decisdo favoravel a concessdo da patente
(CUNHA, 1993, p. 31).

Denis Barbosa nos esclarece sobre a diferenca de tratamento do requisito de
originalidade contido no Coédigo da Propriedade Industrial, de 1971, e na Lei da

Propriedade Industrial em vigor desde 1997:

Segundo o art. 97 do CPI/96, o desenho industrial é considerado original
quando dele resulte uma configuragao visual distintiva, em relagdo a outros
objetos anteriores. O dispositivo ainda prevé que o resultado visual original
podera ser decorrente da combinacao de elementos conhecidos.

Na redacao da Lei 5.772/71, os requisitos de originalidade e de novidade
eram alternativos, e ndo cumulativos: art. 11 - Para os efeitos deste Cadigo,
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
configuragao ornamental; 2) desenho industrial toda disposigédo ou conjunto
novo de linhas ou cores que, com fim industrial ou comercial, possa ser
aplicado a ornamentacdo de um produto, por qualquer meio manual,
mecanico ou quimico, singelo ou combinado. Art.12 - Para os efeitos deste
Cddigo, considera-se ainda modelo ou desenho industrial aquele que, mesmo
composto de elementos conhecidos, realize combinagdes originais, dando
aos respectivos objetos aspecto geral com caracteristicas proprias
(BARBOSA, Desenhos Industriais 2008).

No romance “Sabado”, lan McEwan® descreve a cena em que o avd poeta —
por ciumes - repreende a neta ganhadora de um importante prémio de poesia

contendo a seguinte argumentagao:

Em seguida, ele Ihe disse que seu poema nao era original e, por fim,obteve
uma reacdo. Dayse empinou sua cabegca esbelta e levantou uma
sobrancelha. Nao era original? Perowne, ao notar um tremor revelador no

% |an McEwan nasceu em 1948 e se tornou um dos maiores romancistas ingleses da atualidade. Entre suas
obras premiadas estdo: “Amsterdam” (1998) e “Reparacdo” (2003).



queixo gracioso, pensou que sua atitude de frieza ndo se aguentaria.Rosalind
falou, por fim, mas o pai tomou-lhe a palavra. Sim, uma poeta desconheci-
da, mas talentosa, Pat Jordan, uma mulher da escola de Liverpool, escrevera
uma idéia semelhante na década de 1960 — o fim de um caso de amor, os
lengdis que giram na lavanderia, diante dos olhos da poeta pensativa
(MCEWAN, 2003, p. 97).

O fato de uma idéia ser semelhante ndo necessariamente retira a
originalidade de uma obra. Willian Shakespeare escreveu “Hamlet” baseado em um
conto - ou pega de teatro - de uma saga islandica do século VI. Entretanto, ao
reescrever a histéria do principe cujo pai fora assassinado pelo tio e nutre a
vinganga como forma de honrar a figura fantasmagoérica do pai, recheou a obra de
elementos originais extraordinariamente dispostos. Walt Disney, em suas historias
de castelos, de princesas boas e de rainhas mas, também tomou emprestado
historias infantis e transformou, com maestria, contos em espetaculos de arte
pictdrica. A originalidade nao requer genialidade, mas sim criatividade expressa por
meio da combinagdo original de elementos conhecidos — ou ndo -, porém
apresentados de forma distinta do que ja existiu antes. O mesmo se da com o

requisito de originalidade para o registro de desenho industrial.®’

Esta combinacdo de elementos conhecidos nao podera ser O6bvia. A
obviedade é prevista como condi¢do da nao patenteabilidade98 e, embora ndo haja
mencao na Lei da Propriedade Industrial no capitulo da protegcdo dos desenhos
industriais sobre a necessidade da ndo-obviedade, pode-se entender que o requisito

de originalidade é justamente o requisito da “ndo-obviedade”.*°

7 Lei n. 9.279/96, art. 97: O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuracdo
visual distintiva, em relagdo a outros objetos anteriores. Paragrafo Unico: o resultado visual original podera ser
decorrente da combinagdo de elementos conhecidos.

% Lein. 9.279/96, art. 13: A invengdo é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto,
nao decorra de maneira evidente ou ébvia do estado da técnica.

P Alei de patentes norte-americana prevé os requisitos de novidade, originalidade e de ndo-obviedade para a
concessdo de patentes de desenho. “Patent Law’s fundamental requirement that the claimed invention be not
obvious in view of the prior art applies to design inventions.” O requisito fundamental da Lei de Patentes do



Segundo Di Cataldo (CATALDO 1993), o requisito de originalidade é analogo

a ndo-obviedade expressa para a concessao das patentes de invengao.'®

Desta forma, combinar elementos de forma ébvia — e ndo necessariamente do
estado da técnica — ndo produz um efeito original ao objeto que o torne passivel de
ser protegido pela natureza de desenho industrial. Podemos concluir que a
obviedade ndo é nada original e também podemos fazer um parametro com o artigo
13 da LPI/96: A invengdo é dotada de atividade inventiva sempre que, para um

técnico no assunto, ndo decorra de maneira evidente ou obvia do estado da técnica.

A literatura especializada identifica que:

A luz de tais parametros, entendo que o requisito, em sua nova roupagem,
deva ser entendido como exigéncia de que o objeto da protecdo seja néo sé
novo, ou seja, nao contido no estado da arte, mas também distintivo em face
desta, em grau de distincdo comparavel ao ato inventivo dos modelos de
utilidade (BARBOSA, 2003, p. 579).

Mantendo basicamente as mesmas determinagdes do art.12 do Cddigo de
1971, e como ja comentado, este artigo dispdes sobre o segundo pré-
requisito para que o registro seja valido. Nao basta, portanto, que o desenho
industrial seja novo — isto &, diferente — em relagéo aquilo que ja existe, sendo
necessario também que sua configuragdo visual seja percebida como
distintiva. Assim, parece razoavel supor que o desenho proposto ndo possa
ser confundido com objetos conhecidos quando colocados lado a lado.
Ademais, o desenho industrial deve demonstrar um minimo de esfor¢o para
criagdo de um objeto com formas visuais proprias.

Também conforme ja comentado, o conceito de originalidade esta para o
desenho industrial como os conceitos de atividade ou ato inventivo estdo para
a invencao e o modelo de utilidade, respectivamente. Esses conceitos dao a
medida extra que a criacdo deve apresentar como evidéncia de que houve
mais do que uma adaptagdo ordinaria e imeritéria de objetos conhecidos.
Alias, a lei norte-americana também prevé expressamente o requisito de

qual a invencgdo requerida ndo seja dbvia quando se observa o estado da arte também se aplica as invencgdes
dos desenhos (CHISUM & JACOBS, 1992, pp. 6-7, traducdo nossa).

100 ¢ richiesta 1'originalita (espressa dalla formula « speciale ornamento » di cui all'art. 2593 c.c. ed all'art. 5 1.

100 \ . .. ..

mod.)""; ma non e facile individuare la struttura del requisito. Esso, comunque, non dovrebbe comportare una
valutazione del pregio estetico della forma (che, oltre tutto, sarebbe prigioniera di gusti soggettivi); dovrebbe
proporre, piuttosto, un confronto tra la forma ed il panorama estetico del suo tempo, allo scopo di valutare se
essa si inserisce nel divenire normale del settore, o ¢ il frutto di una creazione significativa. Questo criterio, che

ricalca la non evidenza dell'invenzione, sembra il piu in linea con il sistema vigente” (CATALDO 1993, 216-217).



novidade e originalidade, além de n&o-obviedade por referéncia ao titulo de
patentes, para que o design seja patenteavel (DANNEMANN, SIEMSEN,
BIGLER & IPANEMA MOREIRA, 2000, pp. 194-195).

A lei do direito autoral brasileira, Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998,
também n&o esclarece o que vem a ser a originalidade; menciona que a protegao é
relativa & obra original e inconfundivel com o de outra obra do mesmo género.”' A
protecdo a criatividade humana se da pelo direito autoral, desde que n&o sejam
obras utilitarias ou industriais. A obra artistica devera ser um esforgo intelectual
criativo do homem a ser materializada em um suporte tangivel ou intangivel.
Segundo Hammes(19986), “A génese do direito de autor ndo se vincula a
consciéncia criativa, mas ao ato criativo. O direito de autor é consequéncia da

atividade de dar forma e ndo da idéia.”

A mencao a originalidade nao esta expressa pela Lei, seguindo modelo da lei
anterior (5.988/73). O art. 10 da lei vigente é o Unico artigo que menciona o termo
original, sem explicar este, quando trata da protecao ao titulo da obra (MORO,

2009).

A originalidade é o requisito basico para a protegdo autoral e possui carater
relativo; esta compreendida nos elementos criativos préprios, uma vez que é
previsto o aproveitamento do acervo cultural comum'®. O autor devera expressar

sua criagao por meio de contornos proprios.

A originalidade na obra deve ser integrada de componentes
individualizadores, de tal sorte a ndo se confundir com outra preexistente. Ha
que ser, intrinseca e extrinsecamente, diferente de outras ja materializadas.
Deve revestir-se de tragos ou de caracteres proprios, distintos de outros ja
componentes da realidade (BITTAR, 2001, p. 23).

%0 Art. 10 da Lei de Direitos Autorais. Lei n. 9.610/98: “A protecdo a obra intelectual abrange o seu titulo, se

original e inconfundivel com o de obra do mesmo género, divulgada anteriormente por outro autor”.
102 e / . .
As idéias também constituem o acervo comum da humanidade.



Bittar se aproxima bastante da interpretacdo de originalidade que este
trabalho aponta como adequada aos registros de desenho industrial. Para a
protecao legal de um desenho industrial, um objeto que tenha uma solugao plastica
totalmente distinta do usual tera novidade, pois ndo ha outro igual ou semelhante, e
contera elementos criativos proprios, isto é: originais. Um objeto original podera

possuir apenas um elemento criativo proprio que o tornara original.

A designer Jacqueline Terpins, especializada em trabalhos utilizando vidro e
porcelana, possui um de seus varios registros de desenho industrial que é utilizado

para exemplificar um desenho industrial original:

e
Figura 59 - Colegao In Vitrum Veritas, Jacqueline Terpins.

Fonte: Protecao Legal do Design, 2005. Pag. 27.

Entretanto, ha divergéncias quanto ao carater original da obra como um
sentido subjetivo, que se refere ao autor, como uma assinatura. Para Newton
Silveira, “a originalidade deve ser entendida em sentido subjetivo, em relagdo a

esfera do autor” (SILVEIRA, 2003, p. 81).



As opinides de Bittar e Newton Silveira divergem quanto ao carater objetivo e
subjetivo do requisito de originalidade. Maité Moro aponta que Bittar traz os

conceitos de novidade e carater distintivo utlizados em propriedade industrial:

Constituem as posicbes de Bittar e Newton Silveira exemplos dos dois lados
da discusséao travada a respeito da originalidade. A opinido de Bittar conduz a
uma faceta mais objetiva da originalidade, que traz ao conceito desta
expressoes utilizadas para a propriedade industrial como a novidade e carater
distintivo, enquanto a de Newton Silveira se orienta a uma faceta mais
subjetiva, voltada para a individualidade ou criatividade da obra (MORO,
2009, p. 191).

Embora o requisito de originalidade seja utilizado para a protegcédo autoral e a
LP1/96 conceitue ser original o resultado visual distintivo em relagao a outros objetos
anteriores, parecendo se aproximar da protecdo marcaria, o registro de desenho

industrial esta ligado a protegao patentaria, e ndo marcaria ou autoral.

Como a lei define o registro de desenho industrial em titulo separado de
patentes e marcas, alguns estudiosos perguntaram-se se estariamos diante
de um instituto de protegdo sui generis ou, até mesmo, hibrido, com
caracteristicas de marcas e até de direito autoral. Entretanto, acreditamos que
uma anadlise deste artigo revela as profundas analogias do registro com o
sistema patentario. Parece-nos ainda que a interpretagdo da natureza e
alcance do instituto de registro de desenho industrial com a utilizagdo de
elementos proprios dos regimes de marcas e de direito autoral resulta em
lamentaveis distorcbes, afetando a coeréncia muatua entre os diversos
institutos previstos nesta lei e na de direitos autorais (DANNEMANN,
SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA, 2000, p. 109).

A protecao legal pela propriedade industrial objetiva assegurar ao inventor, ou
autor, os direitos de impedir que terceiros utilizem, industrializem ou fabriquem, sem
seu concentimento, objeto protegido. Indiscutivelmente, uma patente e um registro

de desenho industrial deverao se referir a uma criagéo de carater novo e original.

Com a palavra originalidade, os autores indicam que a invencao, considerada
em si, deve ser diferente daquilo que ja € conhecido; e, considerada em
relacdo ao autor, deve constituir criacdo sua, isto €, deve resultar de sua
propria concepc¢ao (CERQUEIRA, 1982, p. 307).



Ao mencionar a originalidade das patentes, Di Blasi explica que “Esta
diferenca que a faz original deve possuir criatividade inventiva resultante da

concepgao de um autor” (BLASI, et al., 2003, p. 384).

A originalidade ndo é um dos requisitos técnicos de patenteabilidade.
Atividade inventiva e ato inventivo sao os requisitos de natureza técnica para as
patentes de invengdo e de modelo de utilidade, respectivamente. O requisito legal
relativo a data da divulgacéo da invengdo, assim como do desenho industrial, € o
requisito de novidade. A originalidade mencionada quanto as patentes, ndo esta
expressa em nossa Lei e, por isso mesmo, € interpretada como a originalidade do

autor.

Entretanto, a originalidade da aparéncia de um produto esta no proprio design
do produto, e nao ligada a autoria do produto. O produto é original quando possui
caracteristicas proprias, quando tém detalhes que lhe conferem uma aparéncia nao
Obvia, um efeito inesperado. Assim como o requisito da novidade — que em alguns
paises € admitida a novidade relativa —, a originalidade pode possuir entendimento
distinto em outros paises. “A definicado de novidade ou de originalidade pode nao ser
a mesma nos diversos paises.” (Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual,
2000) O entendimento do requisito de originalidade, em alguns paises como 0s
Estados Unidos da América e o Canada, é préoximo ao entendimento da

originalidade autoral.

3

O Escritdrio Norte-americano de Patentes e Marcas'® exemplifica, como

formas consideradas originais, objetos que tiveram, como inspiracdo, a forma

1% United States Patent e Trademark Office (USPTO)
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organica do animal elefante.’™ No primeiro exemplo, é apresentado um elefante
estilizado; isto é: a interpretagdo, ou a materializagdo, do autor, de um elefante cuja
forma anatdmica, permite que uma crianga utilize o objeto para sentar. O exemplo
seguinte se refere a uma famosa poltrona1°5. Ambas poltronas sao inspiradas nas

formas organicas do paquiderme.

Figura 61 — Poltrona. Charles Eames. Fonte: USPTO.

1%% curso de Desenho Industrial da Academia do USPTO (GIPA), de 24 a 28 de margo de 2008.

'% Desenho do também famoso arquiteto estadunidense, Charles Eames (1907-1978).



Nesta linha de originalidade autoral, o termo plagio € utilizado no lugar de

criar confusdo, como na propriedade industrial.'®

‘O plagio é uma das formas da
pirataria e é delito mais sério que esta. O plagiario ndo so utiliza a parte original da

obra, mas atribui a mesma a si” (HAMMES, 1998, p. 170).

As interpretagbes, no entanto, possuem como ponto comum, o conceito da
distintiguibilidade dos objetos. “Assim pensando, acentue-se que a originalidade do
objeto devera se exteriorizar de maneira saliente para que melhor se estabelegam

as diferencas dentre as demais existentes” (SOARES, 1981, p. 44).

Ainda segundo Soares (1981), o requisito de originalidade é o fator
diferenciador do objeto de registro de desenho industrial: “Modelo industrial € toda a
sorte de objetos que tem aplicagao industrial e pela originalidade de sua forma se
diferencia dos similares através da configuragdo ou ornamentacéo propria e sem

similar” (SOARES, op. Cit., p. 45).

O requisito de originalidade raramente é explicado por autores especializados
em propriedade industrial. Limitam a repetir o artigo 97 sem, no entanto, definir o
conceito conforme usual de publicagbes do género: “No que se refere a segunda
caracteristica referente a desenho industrial — originalidade -, tal desenho devera
resultar em uma configuragéo distinta em relagéo aos outros objetos anteriores. Esta
configuragcdo podera ser decorrente de combinag¢des de elementos ja conhecidos”

(BLASI, et al., 2003, p. 384).

1% | ei da Propriedade Industrial 9.279, art. 188 — “Comete crime contra registro de desenho industrial quem:

| - exporta, vende, expGe ou oferece a venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilizacdo com fins
econOmicos, objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial registrado, ou imitagcdo substancial que
possa induzir em erro ou confusao [...]



O desenho industrial precisa ser distinto de outros produtos anteriores para

possuir novidade e para possuir originalidade, mas estes requisitos ndo sao iguais.

Denis Barbosa identifica a insuficiéncia de se utilizar puramente a

distinguibilidade como conceituagao da originalidade para os desenhos industriais:

A “originalidade” tem variada conceituagdo em Direito da Propriedade
Intelectual. No Direito Autoral, tende a se manifestar como a caracteristica de
ser oriunda do préprio criador, ou novidade subjetiva. Pela definicao do
CPI1/96, assemelha-se a distinguibilidade do direito marcario, ou seja, a
possibilidade de ser apropriada, ja que esta imersa no dominio comum. A
fragilidade de tal conceito estd na extrema proximidade com a nogado de
novidade, acima definida (BARBOSA, 2003, pp. 578-579).

Denis Borges Barbosa cita o termo “novidade subjetiva” para explicar a
originalidade em direito autoral. Isto significa que a originalidade, em direito autoral,
esta ligada ao criador, sua maneira de expor a sua inspiracao. Segundo ele, esta
novidade subjetiva — diferente da novidade absoluta da patente e do desenho
industrial — permite a utilizagdo, por terceiros, da mesma inspiragao imersa no
dominio comum. A comparagao com o direito marcario se da para distinguir o
conceito de originalidade autoral do requisito de prote¢cdo dos desenhos industriais.
O que estiver em dominio comum nao podera ser apropriado por registro de
desenho industrial, pois, ndo atenderia ao requisito da novidade.

Ha autores que consideram, como originalidade, o uso de uma forma
conhecida, porém ainda n&o utilizada em determinado objeto:

[...] a originalidade é condi¢do tanto para a protecado das invengdes, quanto
das obras artisticas, podendo-se dizer que nas obras de arte a originalidade
se refere a forma em si pode ndo ser original, desde que o seja a sua
aplicagao, isto é, a originalidade neste caso consistiria na associagao original
de uma determinada forma a um determinado produto industrial (SILVEIRA,
1982 apud BARBOSA, 2003, p. 579).



Ao comentar sobre a nao registrabilidade da forma necessaria comum e
vulgar de um objeto, Cunha defende que a utilizagdo de uma forma, mesmo que
comum, podera ser original:

Além disso, a restrigdo imposta por esse artigo da Lei, que nega a protegéo
para a forma necessaria comum e vulgar, nao deve se limitar somente a
forma em si do objeto, mas deve considerar também a aplicabilidade deste
objeto, ou seja, o tipo de aplicacdo dessa forma em relagdo ao seu campo de
exploracao industrial ou sua classe tecnolégica, porque, mesmo em se
tratando de uma forma de sélido geométrico ja conhecida, se esta forma for
aplicada a um tipo de objeto que nunca antes a tivesse empregado, este
objeto pode ser considerado como possuidor de uma forma original e assim
ser considerado passivel de receber a protecao (CUNHA, 2000, pp. 61-62).

Depois de abordar teoricamente os conceitos de novidade e de originalidade,
apresentando suas diferengas e especificidades, passaremos para dois estudos de
casos de desenhos industriais em que tais conceitos foram bem ou mal
compreendidos, de forma a ilustrar a importancia do bom entendimento dos
requisitos de novidade e de originalidade para assegurar uma protecdo de desenho

industrial realmente eficaz.

4.4  Casos praticos

4.4.1 Caso pratico envolvendo os requisitos de novidade e de originalidade em
relagcdo ao periodo de graca

Em 2001, houve trés depdsitos no INPI de modelos de sandalias similares e
de diferentes depositantes. O primeiro depodsito foi efetuado em 13/07/2001, o
segundo em 23/10/200.1, e o ultimo, em 20/12/2001, sob os respectivos numeros:
DI6102106-7, DI6103705-2 e DI610344-4. E importante salientar que o periodo de
graca é relativo ao requisito de novidade, portanto, da divulgagdo do modelo com

todas as suas caracteristicas; mas, os trés modelos ndo sao idénticos. Sendo assim,



o requisito de novidade foi cumprido, mas seria um absurdo nao reconhecer que os
modelos causam confusdo justamente por falta de originalidade dos dois modelos

posteriores.

Figura 62 - DI6102106-7. Fonte: INPI

Figura 63 - DI6103705-2 Fonte: INPI.



Figura 64- DI610344-4. Fonte: INPI

O INPI concedeu os trés registros sem o exame do mérito, conforme expresso
em Lei. O primeiro depositante se sentiu prejudicado com os depdsitos similares
posteriores e entrou com dois pedidos de instauragcéo de nulidade administrativa dos
demais depositos. Esse terceiro depositante também se sentiu prejudicado e
peticionou o pedido de nulidade dos dois depdsitos anteriores alegando que os
depdsitos anteriores foram realizados em seu periodo de graga. O terceiro
depositante foi o unico que declarou haver divulgado seu calgcado em data
anterior.’” O segundo depdésito foi anulado em 19/04/2005, por ser semelhante ao
depdsito anterior. O terceiro depositante, que alegou ter divulgado seu desenho
industrial antes do primeiro pedido de DI, apresentou o pedido de nulidade
administrativa antes do primeiro depositante, entretanto, por n&do ter apresentado
prova de divulgagdo dentro do periodo de graga declarado, o primeiro registro foi
mantido naquela ocasido. O titular desse primeiro registro, em manifestagdo ao
pedido de nulidade administrativa por parte do terceiro depositante, declarou ter
divulgado seu objeto dentro do prazo de 180 dias antes do depdsito, atendendo aos

requisitos de utilizagdo do periodo de graga, e apresentou a prova da divulgagao.

107 A declaragdo de utilizagdo do periodo de graca ndo é obrigatdria e poderd ser apresentada posteriormente.



Para uma melhor compreensao das datas dos depositos e das datas limites
de utilizagao do periodo de graga, apresentamos uma tabela explicativa contendo os

trés depdsitos relativos as sandalias consideradas similares:

Quadro 1 - Primeiro caso envolvendo periodo de graga de desenho industrial. Fonte: INPI.

1 2 3
DI6102106-7 DI6103705-2 DI610344-4
DATA DE DEPOSITO
13/07/2001 23/10/2001 20/12/2001
PERIODO DE GRACA - 180 DIAS
12/01/2001 20/04/2001 17/06/2001
DECLARAGAO DO PERIODO DE GRAGA NO DEPOSITO
NAO NAO SIM
DATA DECLARADA DO PERIODO DE GRAGA
26/06/2001 - 01/07/2001
COMPROVAGAO DA ALEGADA DIVULGAGAO ANTERIOR

SIM NAO

Os trés modelos (figuras 62, 63 e 64) possuem solados semelhantes, de
formato comum, contendo uma espécie de moldura contrastando com a parte
superior do solado, que, nas trés configuragcdes, possui algum tipo de rugosidade a
fim de manter o pé sobre o calgcado sem escorregar. Os trés modelos também
possuem as tiras do calcanhar que contornam a parte superior do pé onde ha uma
Unica tira passante a qual esta fixada no solado na parte entre o primeiro e segundo
pododactilos. Os modelos dos DI6102106-7 (figura 62) e DI6103705-2 (figura 63)
possuem as mesmas configuragcbes em suas tiras e em seus solados. O segundo
modelo € muito semelhante ao modelo depositado primeiro. Ja o terceiro modelo de
sandalia, objeto do DI610344-4 (figura 64) possui algumas pequenas diferengas nas

laterais das tiras que envolvem o calcanhar nas areas onde a tira é fixada ao solado




e na tira passante, localizada no alto do pé. Por estes detalhes, o objeto do terceiro
modelo atende ao requisito de novidade, mas suas caracteristicas preponderantes
nao promovem grande diferenciagdo do modelo anterior. Desta forma, podemos
colocar que o requisito de originalidade né&o foi atendido, porque as diferengcas nao
sdo suficientemente distintivas. As configuracbes plasticas dos trés modelos séo
bastante semelhantes. Como o terceiro depositante ndo apresentou, na ocasidao do
pedido de nulidade administrativa do registro DI6102106-7 (figura 62), provas sobre
a divulgacao anterior de seu calgado (figura 64), o registro do primeiro depésito foi
mantido e os dois registros depositados em data posterior foram anulados.

O ponto mais importante deste caso é o esclarecimento de que o periodo de
graca ao qual o art. 96 da LPI se refere é uma salvaguarda quanto a novidade do
objeto posteriormente depositado, mas, esta prerrogativa € para a divulgagao do seu
objeto, e ndo de objeto de terceiros. Como comentamos anteriormente, a sandalia

do terceiro depdsito ndo possui a mesma configuragdo das duas outras sandalias.

4.4.2 A deciséo judicial sobre o registro di6102106-7

A decisédo do INPI quanto a manutengao do registro DI6102106-7, citado no
item anterior, foi contestada judicialmente, pelo terceiro depositante, na Acao Civel
n° 2003.51.01.521955-0, do Tribunal Regional Federal 2° Regido.(ANEXO F).

As provas apresentadas pela autora da acao foram baseadas no nome da
marca “KARINA”, em um contrato publicitario de 1988 com a atriz Bruna Lombardi e
com a alegacao de que o calgado € uma mera reproducao do calgcado fabricado ha
duas décadas pela autora.

A decisdo judicial foi a favor da nulidade do registro DI6102106-7,

contrariando a decisao do INPI.



O INPI concluiu que a marca “KARINA”, usada pela autora da agao foi
utilizada para variados modelos de calgados, e ndo apenas para o modelo similar ao
do registro DI6102106-7, inviabilizando completamente a prova do contrato
publicitario o qual ndo apontava qual o modelo de calgado a atriz usaria na peca
publicitaria. (ANEXO G)

A autora alegou fabricar o calgado ha duas décadas, mas seu depdésito foi
efetuado somente em 20/12/2001. Sendo assim, a autora indica que na ocasiao do
depdsito do pedido de registro no INPI, a configuragdo da sua sandalia ja perdera a
novidade ha pelo menos vinte anos e nado atendia aos requisitos necessarios a
reqgistrabilidade do desenho industrial.

Na opiniao do INPI, ndo houve prova de falta de novidade, pois a unica prova
da autora da acao foi um contrato onde era indicado que uma atriz iria posar para
uma pecga publicitaria calgando uma sandalia da marca “Karina”, mas, a prova da
peca publicitaria indica que ha trés modelos de sandalia “Karina”. Sendo assim, nao
ha como afirmar que na ocasidao do contrato o modelo de sandalia da marca “Karina”
se tratava do mesmo modelo depositado anos depois. Também n&o ficou
comprovada a falta de originalidade do modelo do registro DI6102106-7, pelo
mesmo motivo exposto acima, Porém, baseado em andlise do perito do juizo, o

registro em questao foi anulado judicialmente.

4.4.3 A novidade e a falta de originalidade

O exemplo que vira a seguir esclarece a relevancia do requisito de
originalidade. A analise do INPI neste processo de nulidade administrativa esta
consoante com a proposta de que um objeto original devera ser mais do que

simplesmente distintivo.



Os registros envolvidos neste processo de nulidade administrativa sdo o
DI16200028-4 e o DI6304544-3, depositados em 2002 e 2003, respectivamente. Os
objetos ndo sao iguais, mas possuem as mesmas caracteristicas distintivas
preponderantes, assim como parecem variantes entre si.

Os modelos de porta-toalhas de papel verticais costumam ter um eixo, para
posicionar o rolo de papel na vertical, e uma base em perpendicular ao citado eixo. A
maioria dos modelos oferecidos no mercado € de metal trefilado, frequentemente
cromado e contendo uma configuracdo determinada pelas particularidades do
material. As figuras abaixo (figuras 65 e 66) ilustram exemplos do produto

produzidos por este tipo de material:

BRINOX

Figura 65 - porta-toalhas marca "Brinox".
Fonte: http://www.doural.com.br/suporte-para-cozinha-papel-toalha-brinox,product,2023100,0.aspx



Figura 66 - porta-toalhas da marca "Future Capriccio". Fonte:
http://www.lojadolar.com/Produto.aspx?codigo=19409&prod=suporte_vertical_capriccio_para_papel_toalha&fabricant
e=Future

Ha também porta-toalhas artesanais manufaturados em madeira, que
possuem um eixo verticalmente aplicado a uma base. Alguns modelos ndo possuem
quaisquer ornamentacdes, mas ha aqueles que também tém motivos inspirados em

flores. O exemplo abaixo se refere a um porta-toalhas artesanal com motivo floral:

Figura 67 - porta-toalhas "Taj Mahal".
Fonte: http://tajmahalartesanatos.blogspot.com/search?q=porta-toalhas

De acordo com a figura 67, pode-se observar que motivos florais sao

inspiragcdes comuns e também aplicadas a porta-toalhas.



O registro de desenho industrial devera se referir a um produto industrial que
contenha caracteristicas distintivas preponderantes e ¢é por meio dessas
caracteristicas e do aspecto visual do objeto como um todo, que este trabalho
propde que objeto do registro seja analisado. Entendemos que as caracteristicas
preponderantes de um objeto promovem a sua identidade, por isso, as mesmas sao
elementos decisivos no processo da averiguagao da originalidade do objeto.

O objeto do registro depositado anteriormente, DI16200028-4 (figura 68),
também possui uma configuragdo ornamental com inspiragao floral. A configuracao
€ dotada de uma base que representa uma flor com duas pétalas que envolvem uma
parte do rolo de papéis. As duas fendas laterais formadas pelo desenho das pétalas
permitem que a folha de papel seja destacada do rolo. A vista inferior do objeto do
registro possui uma depressao circular que ¢é justamente a base do eixo
perpendicular a base do objeto (figura 69). O eixo é formado por uma peca
troncénica que imita o estilete de uma flor e termina com uma parte oval
representativo do estigma da flor. O porta-toalhas objeto do registro em questédo se
trata de uma flor estilizada, composta por algumas caracteristicas preponderantes
tais como: base inferior contendo orificio circular; laterais da base contendo duas
representacdes de pétalas; duas fendas laterais localizadas na intersecdo das
pétalas para a folha de papel ser destacada; eixo tronconico com uma terminacao

contendo um elemento oval emoldurado.



Figura 68 - porta-toalhas "Plasutil". Fonte: INPI.

Figura 69 - porta-toalhas "Plasutil". Fonte: INPI.

As proximas figuras (71, 72 e 73) ilustram os objetos dos registros

D16200028-4 e DI6304544-3 que poderao ser visualmente comparados:



Figura 70 - porta-toalhas. fonte: INPI.

Figura 71 - porta-toalhas. Fonte: INPI.



Figura 72 - porta-toalhas. Fonte: INPI.

As imagens dos dois produtos postos uma ao lado do outro permitem uma
comparagao das caracteristicas preponderantes dos dois objetos, a qual facilmente
identifica que o objeto do segundo registro, DI6304544-3 possui semelhantes
caracteristicas preponderantes as do registro anterior DI6200028-4. Ambos tém a
mesma solugéo plastica na maior parte de suas configuragdes; a diferenca se da no
formato e no numero de pétalas. Entretanto, o segundo registro, por possuir quase
todas as caracteristicas preponderantes do objeto do primeiro registro, parece uma
variante deste. Considerando que os porta-toalhas conhecidos s&do muito diferentes
do porta-toalhas objeto do primeiro depdsito, ndo houve nenhum esforgo criativo por
parte do depositante do segundo registro, houve apenas uma mudanga em relagao
ao tipo de flor objeto da inspiragado da forma. O INPI anulou o registro DI6304544-3

por falta de originalidade.



5. CONSIDERAGOES FINAIS

A expressao design € internacionalmente utilizada para se referir ao desenho
de um produto industrial que, além de possuir uma funcionalidade voltada ao
conforto e bem-estar do homem, possui uma aparéncia atrativa e diferenciadora. Os
utensilios, que eram artesanalmente fabricados, passaram a ser produzidos pelas
maquinas, em escala industrial, a partir da revolugdo industrial. Inicialmente, estes
produtos industriais, notadamente o mobiliario, ndo agradaram ao gosto da classe
econdmica que poderia dispor do capital para adquirir utensilios mais sofisticados. A
baixa qualidade dos produtos industriais era devida ao afastamento dos artesdos na

produgao dos objetos.

Decorrente desta insatisfagdo quanto aos objetos produzidos industrialmente
houve varios movimentos na Europa, a maioria deles concomitante, contendo
propostas de voltar a producdo artesanal a fim de se produzir objetos que
respeitassem a qualidade, o gosto estético e a utilizagdo do material de forma mais
adequada, fugindo da homogeneizagao provocada pela industrializagdo em massa
da produgao. O movimento mais significativo foi o chamado Wekbiind, na Alemanha.
Este movimento n&o preconizava a substituigdo da maquina, mas sim sua utilizagao
por artesaos, arquitetos e criadores em geral. A proposta era de que os criadores
acompanhassem a produgcdo dos objetos em todas as suas etapas. A Bauhaus
nasceu deste importante movimento e a atividade realizada nesta primeira escola de
design industrial foi de extrema relevancia para o desenvolvimento do desenho
industrial no mundo. A partir da Bauhaus, os autores de objetos criados para o bem-
estar do homem, observando a utilizagdo do material a ser empregado e respeitando

0 meio ambiente, foram chamados de desenhistas industriais e a atividade, de



desenho industrial. No Brasil, o design também é traduzido por desenho industrial e

as escolas que ensinam desenho de produto formam desenhistas industriais.

Como dissemos anteriormente, o produto industrial podera ser inovador em
sua funcdo ou em sua forma. A funcado inovadora de produto, para que ndo seja
copiada sem autorizacdo do inventor, precisa estar devidamente protegida. O
mesmo se da quanto a forma inovadora que tem como objetivo diferenciar o objeto
de outros anteriores. A garantia de exclusividade na fabricagdo de objetos € obtida
por meio da protegdo legal pela propriedade industrial. A importancia da protegao
legal de um objeto industrializado € o direito de excluir terceiros de copiarem objeto
igual, semelhante e destituido de esforgo criativo. Este diferencial competitivo sé

sera eficaz se o produto industrial estiver protegido.

A funcionalidade inovadora e o processo inovador para a obtencdo de um
produto industrial sdo protegidos pelas patentes e a forma externa nova e resultante
de combinacdo de elementos de maneira original de um objeto € protegida, no
Brasil, pelo registro de desenho industrial. Desta forma, a expressao “desenho
industrial” em propriedade industrial se refere somente a forma externa de um
objeto, independente do funcionamento do mesmo. A natureza de registro de
desenho industrial protege a aparéncia do objeto ou um padrdo ornamental que
podera ser aplicado a um produto industrial. Para que um objeto seja protegido por
desenhos industriais ele devera atender a dois requisitos: a novidade e a

originalidade.

O requisito de novidade é comum para a protecédo das patentes e do desenho
industrial e tem definicdo especifica na Lei da Propriedade Industrial brasileira,

assim como nas leis de propriedade industrial internacionais. A novidade diz respeito



a data de divulgacao do objeto, do padrao ornamental ou do processo de obtengao
de um produto industrial. E um requisito legal e pode ser definido por: novidade
relativa — aquela cuja divulgagéo néo foi feita no proprio pais — e novidade absoluta,

adotada pelo Brasil e pela a maioria dos paises.

A novidade de uma patente de invencdo, de uma patente de modelo de
utilidade ou de um desenho industrial se da quando o objeto do pedido de patente
ou de registro de desenho industrial ndo houver sido tornado publico antes da data
do depdsito do pedido no pais, salvo excecdes expressas na Lei da Propriedade
Industrial n° 9.279/96. Além do requisito legal da novidade, ha os requisitos de
ordem técnica. Para a patente de invengdo, o esfor¢co criativo € chamado de
atividade inventiva, para a patente de modelo de utilidade € o ato inventivo e para o

desenho industrial é a originalidade.

As definicbes técnicas, bem como as teorias, ndo sado definidas em lei,
somente algumas consideragdes quanto a estes requisitos estdo dispostas na nossa
Lei da Propriedade Industrial. O requisito de originalidade, da forma como esta
expresso na lei, permite uma interpretagcédo indesejavel de que o objeto, se nao for
igual a um ja existente, atende também a este requisito. Um objeto diferente € um
objeto novo, mas é justamente o resultado do esforgo criativo aplicado ao objeto que
fara com que este se torne diferenciado e, consequentemente, original e competitivo.
Um produto industrial podera deixar de ser novo, se for divulgado fora do prazo
anterior ao depdsito previsto por lei, mas nao deixara de ser original, se for o caso.
Assim como um objeto podera ser novo, pois nao existe outro igual, mas né&o
original, porque ndo houve uma combinagao de elementos que resultasse em uma

configuragao original.



O ponto motivador deste trabalho foi a hipétese de que poucos designers
brasileiros protegem a aparéncia de seus produtos através de registros de desenho
industrial, mesmo em prejuizo das vantagens econOmicas que poderiam ser
auferidas através da exclusividade da fabricagdo garantida pela protecédo. A fim de
verificarmos a veracidade desta hipotese, além de alguns estudos de casos e alguns
exemplos de depdsitos mais atuais de desenhos industriais, fizemos um
levantamento de dados relativos ao mobiliario de cadeiras e poltronas depositadas

€em nosso pais no inicio da protecéo legal dos desenhos industriais.

O que pudemos observar foi uma significativa quantidade de depodsitos de
objetos copiados ou com nitida inspiragdo em mobilidarios europeu e norte-
americano. Estes depodsitos apontaram que os designers famosos de mobiliario
brasileiro ndo utilizaram a propriedade industrial para a prote¢cao de seus desenhos.
Esta tendéncia de pouca procura por protecdo legal por parte dos designers
brasileiros perdura nos dias hoje devido a pouca informagdo sobre a propriedade
industrial e devido, também, as concessdes de desenhos industriais semelhantes a
outros anteriormente existentes. A protegédo a forma externa dos objetos teve inicio,
no Brasil, em 1934 e os requisitos de novidade e de originalidade estavam
expressos em lei. Em 1945 e em 1969 houve outros cédigos da propriedade
industrial que substituiram os anteriores e, quando o INPI foi criado em 1970, o
cédigo da propriedade industrial vigente era o de 1969 o qual foi substituido em
seguida, pelo Codigo da Propriedade Industrial de 1971. Neste cddigo, o requisito de
originalidade foi deslocado para a categoria de requisito alternativo, fazendo com
que somente o requisito de novidade fosse apreciado. Por este motivo, os desenhos
que modificassem um pouco os objetos conhecidos, também eram protegidos.

Quando o codigo de 1971 foi substituido pela atual Lei n°® 9.279/96, o requisito de



originalidade voltou a ser necessario a registrabilidade, porém, a concessao
automatica prevista nesta nova lei, também trouxe danos a seguranca quanto a
protecdo dos desenhos industriais. A falta de entendimento uniforme sobre a
diferenga entre os requisitos de novidade e de originalidade propiciou a copia
disfargada e a insatisfagao por parte dos autores que tiveram seus esforgos criativos

maquiados por terceiros.

Embora as chamadas tendéncias de estilos dos objetos e a moda costumem
uniformizar a aparéncia dos objetos, aquele produto que busca diferenciagado por
meio da criatividade e ndo da maquiagem, merece n&o possuir concorréncia no
mercado, sendo protegido pelo investimento que foi feito no seu desenvolvimento.
Em um mundo competitivo, a inovagéo na forma do objeto sera o atrativo para que o
objeto seja adquirido e, para que haja eficacia no retorno dos gastos envolvidos no
projeto do produto, € fundamental que este esteja protegido por propriedade

industrial e que haja seguranca juridica para o titular do direito de criagdes originais.

O objetivo deste trabalho foi levantar os entendimentos sobre os conceitos de
novidade e de originalidade na literatura especializada em propriedade intelectual e
em design e discutir as implicagdes e os conflitos quanto aos entendimentos destes
dois requisitos. A aplicacao eficaz do requisito de originalidade é fundamental para a
segurancga juridica da protecdao dos desenhos industriais, pois a criacdo de fato
original tera suas caracteristicas distintivas preponderantes impedidas de estarem
incorporadas a outros objetos. Os exemplos apresentados, assim como os estudos
de casos, demonstram como o requisito de originalidade pode ser bem ou mal

interpretado e os seus reflexos na concessao do direito.
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ANEXOS

ANEXO A - primeira patente de design norte-americana: D1
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Figura 73 - D1. Fonte: USPTO



ANEXO B — Modelo Industrial MI3700047
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Figura 74 - MI3700047. Fonte: INPI



ANEXO C - Poltrona “Tubo”

Figura 75 - Poltrona "Tubo", Joe Colombo. Fonte: Design van de 20e eeuw, pag. 171.



ANEXO D - Poltrona tubular MI40000597-3 inspirada em modelo de 1926

Figura 76 - MI4000597-3. Fonte: INPI.

Figura 77 - Mart Stam, 1926. Fonte: Design van de 20e eeuw, pag. 659.



ANEXO E — Outros moveis depositados no INPI entre 1962 e 1972.

Moveis “Vogue”, 1962:

Figura 78- MI143744. Fonte: INPI. Figura 79 - MI143743. Fonte: INPI.

Moéveis “Hobjeto”, 1971'°8;

FIG.I

Figura 80 - MI208049. Fonte: INPI.

% 0 modelo de poltrona possui autoria de Geraldo de Barros, artista concretista que também desenhava

moveis.



Moéveis “Lafer”, 1970:

Figura 81 — MI221825. Fonte: INPI. Figura 82 — MI217412. Fonte: INPI.

Moveis L’Atelier, 1964:

Figura 83 — MI796. Fonte: INPI.Figura 84 - MI161429. Fonte: INPI. Figura 85 - MI161578. Fonte: INPI.

MoveisToribon, 1972:

Fle. 1 &

Figura 86 - MI1957. Fonte: INPI Figura 8?- MI1956. Fonte: INPI.



Moveis M. L. Magalhaes, 1972:

Moveis Casabella, 1972:

0064172

Foima 1

Figura 89 - MI04172. Fonte: INPI.

Moéveis Movelite, 1972:

;%'—- mu |

Figura 90 -MI2671. Fonte: INPI.



ANEXO F — Agao Civel n° 2003.51.01.521955-0, do Tribunal Regional Federal 2°
Regiao

RELATOR : JUIZ FEDERAL CONVOCADO MARCELLO FERREIRA DE
SOUZA GRANADO, EM AUXILIO A DESEMBARGADORA
FEDERAL MARIA HELENA CISNE

APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL -
INPI

PROCURADOR : MARGARETH GAZAL E SILVA

APELADO : GRENDENE S/A

ADVOGADO : HERLON MONTEIRO FONTES E OUTROS

ORIGEM : TRIGESIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE

JANEIRO (200351015219550)

RELATORIO

Trata-se de Apelacao Civel interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL — INPI em face da r. sentenca de fls. 659/675

que, ao julgar procedente o pedido, declarou a nulidade do registro de Desenho
Industrial DI 6102106-7.

GRENDENE S.A. ajuizou a presente A¢do Ordinaria em face do INPI e de
ANA LUIZA RAINERY DE ALMEIDA objetivando a nulidade do registro de
Desenho Industrial DI 6102106-7, intitulado configuracdo aplicada em
sanddlia, ao argumento de auséncia dos requisitos legais da novidade e da
originalidade, em razdo de o objeto do registro anulando nao passar de mera
reproducao do calgado fabricado pela parte Autora hd mais de duas décadas.

Devidamente citado, o INPI contestou (fls. 136/142). Em preliminar,
sustentou a sua ilegitimidade para figurar no p6lo passivo da ag¢do e, no mérito,
com base em parecer técnico elaborado pela Divisao de Registros de Desenhos
Industriais, sustentou a regularidade do registro em questao.



As fls. 188/190, foi deferida liminar para determinar a suspensio dos
efeitos do registro de Desenho Industrial DI 6102106-7.

A segunda R¢ — ANA LUIZA RAINERY DE ALMEIDA - requereu a
revogacdao da decisdao que deferiu a liminar (fls. 209/222), mantida as fls.
301/302, e contestou a agao( fls. 309/322).

As fls. 558/595 encontra-se acostado o laudo da pericia técnica. O Sr.
Perito concluiu que “o cal¢ado constante do DI6102106-7 ndo atende ao
requisito da originalidade exigido pela Lei da Propriedade Industrial para o
seu registro, visto que a sanddlia por ele protegida apresenta alto grau de
similaridade visual com o calcado KARINA que jd pertencia ao estado da
técnica antes da data do deposito do referido desenho industrial” (fls. 587)

O INPI discordou do laudo pericial (fls. 613/617).

As fls. 622/658, constam andamento processual e integra dos acorddos
proferidos nos Agravos de Instrumento n°s 2005.02.01.013817-6 e
2006.02.01.000574-0 interpostos, respectivamente, pelo INPI e por ANA
LUIZA RAINERY DE ALMEIDA, em face da decisdao que deferiu a liminar no
presente feito. A antecipacdo de tutela restou cassada em virtude do provimento
do Agravo de Instrumento n° 2006.02.01.000574-0.

A r. sentenga (fls. 659/675), preliminarmente, rejeitou a arguicdo de
ilegitimidade passiva do INPI e, no mérito, julgou procedente o pedido autoral,
em suma, sob o fundamento de que os documentos que instruem os autos
“comprovam ndo somente a similaridade entre o Desenho Industrial
DI6102106-7 e a sandalia modelo ‘KARINA’ fabricada pela autora, como
também a anterioridade da divulgacdo deste modelo da autora em relagdo ao
deposito do pedido de registro da segunda ré.” (fls. 669)

Inconformado, o INPI apelou (fls. 676/679). Em razdes de recurso,
basicamente, sustentou que os documentos apresentados pela parte Autora nao
podem ser considerados como impeditivos para a concessdao do registro em
comento.

Respondido o recurso (fls. 689/700), foram os autos remetidos a esta eg.
Corte.

O MPF apenas ressaltou a auséncia de interesse publico que justifique a sua
intervencao obrigatodria no feito. (fls. 706/707).

E o relatorio.



MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Juiz Federal Convocado

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelacdo Civel interposta pelo INSTITUTO
NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL — INPI em face da r. sentenga
de fls. 659/675 que, ao julgar procedente o pedido, declarou a nulidade do
registro de Desenho Industrial DI 6102106-7.

Preliminarmente, cumpre observar que a d. juiza sentenciante deixou de
submeter estes autos a remessa necessaria, por forca do que dispde o § 2°, do art.
475, do CPC.

Entretanto, no presente caso, a condenagdo nao teve cunho
economicamente mensuravel como obrigacdao de pagar (dar dinheiro), mas
consistiu em obrigacao de fazer, cuja espécie nao foi excepcionada pela lei.

A prevalecer o entendimento esposado na sentenga, ndo haveria
competéncia para o Tribunal rever sentengas que condenassem o INPI a anular
qualquer marca ou patente, o que, perece-me, estaria em desacordo com a
intencao do legislador de proteger o interesse publico insito na atribui¢do do
Estado de intervir na ordem econdmica ao conferir registro e cartas-patente.

Sendo assim, conhec¢o da remessa necessaria, por se tratar de questao de
ordem publica.

Quanto ao mérito, a despeito do inconformismo do INPI, a r. sentenca ¢
irretocavel.



Com efeito, forte no entendimento jurisprudencial consolidado no sentido
de que n3o se constitui em nulidade ou ofensa ao art. 93, IX, da CRFB'®,

105 fato

tampouco negacado da prestacao jurisdicional ou omissao do julgado
de o Relator do acérdao adotar como razdes de decidir os fundamentos da
sentenca — motivacao per relationen — desde que comportem na solucao da
matéria ventilada, adoto os fundamentos postos pelo Magistrado a quo (fls.
213/215) PARA REJEITAR as teses expendidas pela recorrente em suas razées

de recurso.

Pelo exposto, conheco da Remessa Necessaria e do Recurso, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO.

E como voto.

MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Juiz Federal Convocado

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REMESSA
NECESSARIA EM OBRIGACAO DE FAZER, INTELIGENCIA.

' STF - RE n° 573782/SP, relatora Ministra Carmen Lucia, Dje 084 - divulgado 09.05.2008 ¢ publicado
12/05/2008; AI n° 601130/RJ, Relatora Ministra Carmen Lucia, DJ de 14.11.2007; RE n°® 223364/RJ, Relator
para acorddo Ministro Nelson Jobim, DJ de 24/04/2002.

"0°STJ — AG n° 830.615/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, DJ de 09.10.2008; AgRg n® 517.299/MT, 3* T,
relator Ministro Humberto Gomes de Barros, DJ de 29.05.2006; AG n° 637.854/GO, relator Mnistro Carlos
Alberto Menezes Direito, DJ de 17.03.2005; Resp n° 592.092/AL, 2* T, Ministra Eliana Calmon, DJ de
17.12.2004; Resp n® 265.534/DF, 4* T, relator Ministro Fernando Gongalves, DJ de 01.12.2003; AgRg n°
443.897/R], relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 11.11.2002.



NULIDADE DE REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL. AUSENCIA DE
NOVIDADE E ORIGINALIDADE.

| - O art. 475, |, do CPC, submete a remessa necessaria a sentenca proferida em
face de autarquia federal, como é o INPI, excluindo, no § 2°, somente a
condenagao de valor certo nao excedente a sessenta saldarios minimos, o que

nao é o caso. Remessa conhecida.

II — O registro de Desenho Industrial deve ser anulado quando restar
comprovado que o seu objeto carece de novidade e originalidade, posto que ja se
encontrava no estado da técnica antes da data do deposito junto ao INPI.

IIT - Remessa Oficial e Apelacao a que se negam provimento.

ACORDAO
Vistos e relatados estes autos, em que sdo partes as acima indicadas, decide
a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2* Regido, por
unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do Relatorio
e do Voto, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 05 de maio de 2009 (data do julgamento).

MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Juiz Federal Convocado



ANEXO G — Peca publicitaria.

Figura 91 - Documento anexo em nulidade administrativa DI6102106-7. Fonte: INPI




