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Introducao

Patricia Pereira Peralta
Elizabeth Ferreira da Silva

O desenho industrial, enquanto campo do conhecimento, ainda é recente.
Nascido dos anseios da producdo industrial em série', que subvertia o modo de
producdo artesanal, esse campo vinha a dar resposta aos anseios de uma sociedade
gue ndo se satisfaria apenas com o consumo em massa de produtos industriais, mas
desejava-os belos e adaptados as suas funcdes?.

Todavia, o investimento em novos produtos com formas mais agradaveis por
parte dos industriais gerava um custo adicional aos seus processos produtivos. Esse
investimento destinado a melhoria do produto industrial, portanto, deveria ser passi-
vel de ser protegido, de forma a possibilitar o retorno desejado.

A protecdo aos desenhos industriais revela-se fruto das demandas de algumas
industrias, como a de téxtil e a de metal fundido, durante o final do século XVIlI
e inicio do século XIX3. A primeira coube a reivindicacio para a protecdo de suas

1 Segundo Forty: “ Na histéria de todas as indUstrias, o design torna-se necessario como uma
atividade separada da produc¢do assim que um Unico artifice deixa de ser responsavel por todos os
estagios da manufatura, da concepcdo a venda. Em muitas industrias, essa mudanca organizacio-
nal ocorreu no século XVIII; em poucas atividades se podem ver de modo tao claro o surgimento do
designer especialista e a importancia atribuida ao seu trabalho como na producdo da ceramica de
Josiah Wedgwood. Embora ndo tenha sido o primeiro mestre ceramista a distinguir entre as tare-
fas de projetar vasos e de fazé-los, ele atribuia mais valor ao trabalho dos designers do que outros
fabricantes.” (FORTY, 2007)

2 Para Pevsner: “A maquina ndo se limitava a acabar com o bom gosto nos produtos indus-
triais; cerca de 1850 parecia até ter envenenado irremediavelmente os artesdos sobreviventes. [...]
por que isto tinha que acontecer? A resposta habitual - por causa do desenvolvimento industrial e
da invenc¢do de novas maquinas - é correta, mas demasiado superficial para poder servir de regra
geral. [...] Deu-se uma evolucdo légica e gradual desde estes simplicissimos instrumentos mecani-
cos até as maravilhas da maquinaria moderna. Por que razdo acabou a maquina por ser tdo pre-
judicial a arte? A transicdo das artes aplicadas da forma medieval para uma forma moderna sé se
deu ja perto do fim do século XVIII." (PEVSNER, 2002)

3 “Foram os apelos dos empresarios de seda de Lyon [...], que possibilitou o surgimento,

na Franca, de uma lei especifica para proteger os desenhos industriais. Esta foi a Lei Francesa de
1806, indicando uma separacdo do desenho industrial do campo do direito autoral.” (CERQUEIRA
apud MORO, 2009, p. 208-209). Por seu turno, Chavanne e Burst colocam ter sido a lei de 1793
aquela que primeiro foi utilizada para proteger os desenhos industriais, mesmo sendo tal lei
relativa a propriedade literaria e artistica. “Le premier texte que est venu protéger les dessins et
modeéles industriels est la loi des 19 et 24 julliet 1793 relative a la propriété littéraire et artistique.”,
ressalvando, a seguir, “En fait, cette loi ne visait pas expressément les dessins et modeles indus-
triels.” (CHAVANNE e BURST, 1993, p. 379-380). Também Otero Lastres: “La proteccion juridica de
los dibujos industriales en Francia, al menos como aparece hoy configurada, es reciente. Nace inti-
mamente ligada al desarrollo de la industria textil, y mas concretamente, de la industria de seda de
ciudad de Lyon. En efecto, han sido los reglamentos de las fabricas de telas de seda de esta ciudad,
los que han influido de manera decisiva en la legislacién francesa vigente sobre dibujos y modelos
industriales.” (Otero Lastres, 1977)



estampas, levando a concretizacdo de um arcabouco legislativo que possibilitou a
protecdo das formas bidimensionais. A segunda, creditam-se as demandas pela cons-
trucdo legislativa que garantiu a salvaguarda da forma tridimensional.

N3do obstante, pode-se afirmar que essas primeiras manifestacdes legislativas de
protecdao aos desenhos industriais nao sanavam o problema dos desenvolvedores de
produtos em poderem contar com uma garantia legal exclusiva para as suas criagdes
e para os seus investimentos. As protec¢des ainda eram incipientes e localizadas, ndo
abrangendo muito mais que alguns setores ou algumas localidades. Todavia, torna-
va-se cada vez mais clara a necessidade de discutir o aprofundamento e ampliagao
da protecdo. Precisava-se evoluir na discussao e, em 1883, chegou-se a um primeiro
acordo internacional que propunha uma protec¢do aos desenhos industriais para além
dos territorios nacionais. Destaca-se tal acordo ter sido fruto de todo o movimento de
expansdo econdmica e cultural exposto nas grandes exposi¢des do século XIX.

Esse acordo internacional, assinado em Paris, em 1883, foi denominado Con-
venc¢ao da Unido de Paris para a protecdo* da propriedade industrial, cujo acrénimo é
CUP. Nesta Convencdo, encontram-se abarcados ndo s6 os desenhos industriais, mas
também as marcas, as patentes, as falsas indica¢des de proveniéncia, além de ma-
téria referente a concorréncia desleal. Apesar de constarem no texto da citada Con-
venc¢ao, muito pouco ha nesta sobre os desenhos industriais, mesmo apos diversas
revisdes as quais foi submetida a Convencdo durante todo o século XX. Exatamente
por tal razdo, a trajetéria legislativa de protecdo aos desenhos continuou a ser um
tanto vaga e peculiar durante todo o século XIX e todo o século XX.

Otero Lastres expde ser o desenho industrial o direito de propriedade industrial
mais complexo de todos em func¢do da delimitacdo do objeto protegido, bem como
de seu sistema de protecdo. Sobre o objeto, destaca o autor que a mesma criacdo de
forma pode vir a ser protegida por distintos direitos de propriedade industrial e ainda
pelo direito de autor. Quanto ao sistema, a principal questdo, ainda segundo Otero
Lastres, versa em torno da averiguacao de se as distintas normas que protegem a
mesma criacdo recaem sobre os mesmos elementos ou elementos distintos de forma
simultanea ou sucessiva (OTERO LASTRES, 2008).

Do disposto pelo autor espanhol, percebe-se que até a atualidade, a protecao
aos desenhos industriais permanece com as mesmas questdes iniciais que a assola-
ram ainda no final do século XVIII e inicio do XIX. A compreensado do que seja desenho
industrial, enquanto um campo projetual®, resultante de diversas interfaces com

4 Como afirma Forty para a politica de design da Gra-Bretanha no século XIX: “A grande van-
tagem das maquinas era seu potencial para fabricar um Unico design sem-fim; o design bem-su-
cedido tornou-se uma propriedade muito mais valiosa, pois era o que habilitava a capacidade da
maquina em dar lucro. Portanto, era natural que fosse nas industrias em processo de mecanizacdo
no segundo quartel do século XIX que surgisse a maior preocupacdo com o design, tanto com a
melhoria de padr8es como com a protecdo dos direitos de reproducdo.” (FORTY, 2007)

5 “Ndo faltam no meio profissional definicdes para o design, e essa preocupacdo definidora
tem suscitado debates infindaveis e geralmente macantes. Eles reportam, com certa frequéncia,

a etimologia da palavra (...) onde design é um vocabulo de importagao relativamente recente e



outros campos do conhecimento, obviamente, resulta em um objeto que acaba por
demandar maior complexidade naquilo que diz respeito a sua protec¢do. Objeto este
qgue reune em si questdes de ordem técnica e estética, imbricando campos de conhe-
cimento que nem sempre possuem facil aderéncia.

Costumeiramente, a atividade projetual do designer visa a producdo de objetos.
Para alcancar esse objetivo, o designer trabalha com diversos conhecimentos e téc-
nicas que o permitem produzir ndo apenas objetos mais praticos e funcionais, como,
também, mais agradaveis. Nao sem razdes, Perret (1998) define o desenho industrial
como “arte implicada”, contrapondo esta no¢do aquela denominada de arte aplicada.
Para o citado autor:

L'art o, implique est donc le contraire de I'art aplique, c'est-a-dire l'art du décora-
teur que rend un objet plus attrayant en lui ajoutant une ornementation super-
ficille. Avec I'art impliqué, les caractéristiques formelles se développent au fur et

a mesure de I'élaboration du produit et rédondront aux impératifs techiques et
économiques qui auront été définis au préalable. En d'autres termes, le designer
intervient déja au stade de la conception de I'objet, alors que lorsqu’'on parle d'or-
nement ou d'art appliqué, on vise 'activité qui consiste a embellir, par une decora-
tion extérieure, un objet fini ou préexistant. Appréhender le régime de protection
des dessins et modeles, sous I'angle de I'ornementation, c'est-a-dire comme un
art plagué sur un objet indutriel, est donc contraire a la réalité du ‘design’ actuel.
(PERRET, 1998).

A nocdo de “arte implicada” defendida por Perret em contraposicdo a arte
aplicada, expressao geralmente utilizada para falar de objetos utilitarios que se dife-
renciam por seu tratamento estético, auxilia a entender o desenho industrial como
distinto desse citado tipo de arte. Assim, ndo se deve entender o trabalho do designer
como aquele que apenas apde sobre o objeto formas de ornamentacdo. Perret (1998)
ainda acrescenta que, no caso do desenho, seu projetista deve integrar uma diversi-
dade de fatores de ordem técnica, estética e econdmica. Destaca-se a exposicao do
autor citado visando a compreensado de cada um desses fatores:

[...] que tout l'art, toute I'habileté d'un dessinateur industriel consiste a intégrer
dans une structure, dans une forme unique, une série de facteurs d'ordre techni-
que, économique et esthétique: technique, parce que la forme qui sera donnée a
I'objet doit lui permettre d'accomplir sa fonction; économique, parce que la forme
qui sera choisie doit permettre une fabrication de I'objet a un prix qui soit compé-
titif. La forme doit donc étre intégrée au processus de fabrication et tenir compte
de la réalité mécanisée de 'objet fabriqué en série; enfin, facteur esthétique, parce
que l'objet doit étre agréable a regarder. La création de forme d'objets industriels
répondant aux exigences d'un bon « design » se présente ainsi comme la synthese
de tous ces éléments, ce qui permet de qualifier le « design » d'art impliqué. (PER-
RET, 1998).

sujeito a confusdes e desconfiancas. (...) Percebe-se que, do ponto de vista etimoldgico, o termo ja

contém nas suas origens uma ambiguidade, uma tensdo dindmica, entre um aspecto abstrato de

conceber/projetar /atribuir e outro concreto de registrar/configurar/formar. A maioria das defini-

¢des concorda que o design opera a juncao desses dois niveis, atribuindo forma material a concei-
tos intelectuais.” (CARDOSO, 2004)




Do exposto e apresentado por Perret (1998) e Otero Lastres (2008), compre-
ende-se como o desenho industrial reine em si uma complexidade que faz de sua
protecao algo singular no universo da propriedade intelectual. Fatores estéticos
tdo presentes nas formas industriais fizeram com que muitos paises utilizassem os
direitos autorais para proteger designs. Sem embargo, por sua intrinseca relagao
com a industria, por ser algo que agrega valor comercial ao produto industrial, diversos
outros paises compreendem a protecdo a atividade do designer provida pelas leis de
propriedade industrial. As possibilidades de protecao, ora pelo direito autoral, ora pela
propriedade industrial, ora por ambos, como exp&e Otero Lastres, resultaram na cons-
tituicdo e existéncia de trés tipos de sistema de protecdo: o da ndo cumulatividade, o da
cumulatividade absoluta e o da cumulatividade restritiva (OTERO LASTRES, 2008).

No caso do primeiro, da ndo cumulatividade, cabe ao designer / criador decidir
qual protecdo ele utilizara para garantir sua exploracdo exclusiva. Se 0 mesmo reivin-
dicar a protecdo por direito autoral, ndo podera, em sua defesa, fazer uso da proprie-
dade industrial. Se optar por esta, ndo podera falar em protecdo autoral para garantir
seus direitos (OTERO LASTRES, 2008).

Na cumulatividade absoluta, independente do mérito estético do objeto indus-
trial, este sera automaticamente protegido por direito autoral e, no caso de requerer
a protecdo por propriedade industrial, obterd ambas as formas de protecao, podendo
reclama-las de forma concomitante sobre um mesmo objeto. Por fim, na cumula-
tividade restritiva, apenas o objeto industrial que possuir um valor estético orginal
podera ter a dupla protecdo, por direito autoral e propriedade industrial, reivindicada
para o mesmo objeto (OTERO LASTRES, 2008).

No Brasil, a protecao aos desenhos industriais foi garantida, primeiramente, por
meio do direito autoral. Este, no inicio do século XX, estava inserido dentro do Codigo
Civil de 1916, no capitulo VI « Da Propriedade Literaria, Cientifica e Artistica », pela
auséncia de legislacao propria que cuidasse da matéria, o que so viria a ocorrer na
década de 1970¢. Todavia, por meio do disposto no Codigo Civil de 1916, o desenho
industrial s6 contava com a protecdo autoral no caso de atender aos requisitos exigi-
dos para aquilo compreendido como obra artistica. Desta forma, apenas no caso de
ser considerado uma obra de carater artistico, poderia o desenho industrial contar
com a protecdo prevista no Cédigo Civil compreendida como matéria pertinente ao
direito autoral.

Descrito o cenario dessa forma, pode-se inferir que por aqui a protecdo ao dese-
nho industrial ndo deu seus passos iniciais no campo da propriedade industrial, mas
sim no direito autoral, trazendo, logo de inicio, complexidade as reflexdes referentes
a que sistema de protecdo seria o mais adequado em func¢do do objeto.

6 Existiu uma primeira lei brasileira de direitos autorais, promulgada em 1° de agosto de
1898, a Lei 496. Entretanto, com a entrada em vigou do Cédigo Civil de 1916, tal lei foi revogada
por este.



Além disso, percebe-se que, apesar de o Brasil ser um dos paises participes da
CUP desde o inicio desta, 0 mesmo ndo previu por ocasido da entrada em vigor da
Convencao em solo nacional a protecdo aos desenhos industriais como uma das
espécies de propriedade industrial, o que pode indicar a falta de interesse ou ponde-
racdes sobre a matéria. Destarte, a inser¢ao dos desenhos industriais como uma das
espécies da propriedade industrial s veio a ocorrer com o Decreto 24.507, de 29 de
Junho de 1934, que estipulou serem os mesmos compreendidos como uma espécie
de patente, sendo entdo denominados como Modelos Industriais (formas tridimensio-
nais) e Desenhos Industriais (formas bidimensionais), desde que os mesmos fossem
novos e originais’.
Essa protecdo patentaria para modelos e desenhos industriais perdurou até
a entrada em vigor da Lei de Propriedade Industrial (LPI) 9.279/1996 que unificou
modelos e desenhos em um Unico conceito e estipulou que ndo seriam mais 0s
desenhos industriais objetos de protecdo por patentes e sim por registro, o que para
Barbosa, em uma primeira reflexdo, em nada alterou o tipo de protecdo. Acompa-
nhando o pensamento do autor:
Considerado até a Lei 9279/96 uma modalidade literal de patente, a tutela dos de-
senhos industriais passa a ser objeto de registro. Motiva¢gdo da mudanga — expres-
sar a automatica outorga do direito a quem satisfaca os requisitos formais para
tanto. Sujeito, sob o CPI, a um procedimento em tudo similar ao das patentes, 0s

desenhos e modelos passavam pelo exame substantivo, prévio a concessdo (BAR-
BOSA, 2003).

Contudo, a mudanca da natureza patentaria para a de registro apenas insere
mais complexidade a prote¢do aos desenhos industriais, inicialmente protegidos
no Brasil como direito de autor, em seguida como uma das espécies de patentes e,
atualmente, como um registro. Como dito anteriomente no acompanhamento ao
pensamento de Otero Lastres (2008), a protecdo aos desenhos industriais vem se
revelando um dos direitos mais complexos de propriedade intelectual. Somando-se a
esse entedimento, mas sob um olhar da protec¢ao garantida no Brasil, e analisando o
cenario atual de protecao aos desenhos industriais, Barbosa assim expde sua elucu-
bracdo sobre a tematica:
Nota-se que a prote¢do dos desenhos industriais é, em direito comparado, a mais
polimorfa de todos os direitos de propriedade intelectual. Protecdo por regime
similar ao das patentes, pelo direito autoral, por formas mistas cumulativas, ha de
tudo nas varias legislacdes nacionais. Teoria da unidade da arte. Teoria da disso-

ciabilidade. O certo € que a luz do Art. 25.1 de TRIPs, devera sempre haver algum
tipo de protecdo. (BARBOSA, 2003).

Conforme o citado doutrinador brasileiro, o Acordo sobre direitos de Proprie-
dade Intelectual Relacionados ao Comércio, cujo acrénimo em inglés é TRIPS, apenas

7 No Brasil, a protecdo de modelos industriais e desenhos industriais sé foi introduzida pelo
Decreto n° 24.507, de 29/06/1934. Até entdo, essas cria¢cdes ndo gozavam de protecdo, salvo se
dotadas de carater acentuadamente artistico. (CERQUEIRA apud MORO, 2009).



obriga que haja algum tipo de protecdo, sem afastar a « polimorfia » existente sobre
0 objeto a ser protegido. No citado Acordo, encontra-se definicdo referente ao que
sejam os desenhos industriais, apontando, ndo a natureza da protecdo, mas os re-
quisitos que poderdo vir a ser exigidos, além do cuidado especifico dado a protecao
de alguns setores e a obrigacdo de ter que proteger, sem definir qual sistema seria o
mais apropriado. Destaca-se o artigo 25 de TRIPS :
Os membros estabelecerdo protecdo para desenhos industriais criados independen-
temente, que sejam Novos ou originais. Os membros poderdo estabelecer que 0s
desenhos ndo serdo novos ou originais se estes ndo diferirem significativamente de
desenhos conhecidos ou combina¢des de caracteristicas de desenhos conhecidos.

Os membros poderdo estabelecer que essa protecdo ndo se estendera a desenhos
determinados essencialmente por consideracdes técnicas ou funcionais.

Do disposto, extrai-se a necessidade de serem os desenhos novos ou originais
e de os membros poderem estabelecer que tais desenhos ndo poderao ser determi-
nados por consideracdes técnicas e funcionais. A LPI foi promulgada em consonancia
com a adesdo do Brasil ao Acordo TRIPS. Todavia, talvez em funcdo do histérico legis-
lativo da prote¢do aos desenhos industriais, histérico este que revela a concomitancia
de requisitos, a LPI mantém a exigéncia de que o objeto tenha que atender aos dois
requisitos estipulado em TRIPs para a concessdo da protecao, devendo, portanto, o
desenho ser novo e original.

Além disso, a citada lei brasileira, acompanhando toda a construg¢do anterior
legislativa pertinente aos desenhos enquanto patentes, continua a exigir o requisito
da aplicacdo industrial para a concessdo da protecao aos desenhos industriais. Desta
forma, encontra-se no artigo 95 da LPI, a seguinte redacdo :

Art.95. Considera-se desenho industrial a forma plastica ornamental de um objeto
ou 0 conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto,

proporcionando resultado visual novo e original na sua configuragdo externa e
que possa servir de tipo de fabricacao industrial. (BRASIL, 1996).

O desenho industrial que atende ao requisito da novidade deve ser aquele que
ndo esteja no estado da técnica, sendo este disposto na LPI no artigo 962 . Este artigo
estipula que a novidade aplicada no Brasil é a absoluta, pois ndo ha limita¢des terri-
toriais e temporais. Considera-se de relevancia apontar ser a novidade um requisito
proprio a protecdo patentaria.

Todavia, ndo basta a novidade para a prote¢do ao objeto como desenho indus-
trial, pois este deve ser também original. O requisito da originalidade, tipificado no

8 Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando ndo compreendido no estado da
técnica. § 1° O estado da técnica é constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao publico antes
da data de depésito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalva-
do o disposto no § 3° deste artigo e no art. 99. § 2° Para afericdo unicamente da novidade, o con-
teldo 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 subsequentemente. (BRASIL, 1996).



artigo 97° da LPI, estipula que o desenho sera original se 0 mesmo for resultado de
uma configuracao visual distinta, em relacao aos objetos anteriores. Assim como
determinado em TRIPS, a LPI permite que os desenhos, de forma a atender ao requi-
sito da originalidade, tenham o resultado visual original decorrente da combinacdo de
elementos conhecidos.

Destarte, como se destacou o fato de ser o requisito de noviade préprio as
patentes, no caso do requisito de originalidade, ndo ha como se furtar a apontar ser o
mesmo comum ao universo do direito autoral. Todavia, com a redac¢do dada pela LPI
para definir tal requisito, parece o mesmo aproximar-se mais da legisla¢ao de prote-
¢do a marca, afastando-se, assim, daquela comum a protec¢do autoral. A questao dos
requisitos de protecao ao desenho industrial vem a reforcar as ponderacdes ja apon-
tadas por Otero Lastres (2008) e Barbosa (2003) sobre a complexidade e polimorfia do
campo de protec¢do aos desenhos industriais.

Da feitura da LPI, também, extrai-se a observacdo de o legislador brasileiro ter
feito uso da excec¢ado, conforme prevista em TRIPs, de ndo ter que conferir protecdo
aos desenhos determinados por consideracdes técnicas e funcionais. Assim enten-
de-se a partir da leitura do artigo 100" da LPI . Neste encontra-se disposto o que nao
é registravel como desenho industrial, ou seja, a forma necessaria comum ou vulgar
do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considera¢des técnicas
e funcionais. Desvincula-se da prote¢ao de desenhos industriais qualquer forma que
melhore a usabilidade ou a capacidade técnica do objeto. Protege-se, desta forma,
apenas o aspecto ornamental do objeto, conforme pode ser conferido no ja citado
artigo 95 da LPI.

Dentro daquilo que ndo pode ser protegido por desenhos industriais, a LPI
brasileira afasta esse tipo de prote¢do para aquelas obras de carater puramente artis-
tico™. Ao fazé-lo, a lei de propriedade industrial parece indicar que a obra de cararter
artistico - que, todavia, possua também um aspecto utilitario - possa vir a obter a
protecao por desenhos industriais. A limitacdo constante na lei brasileira em relagao
apenas as obras de carater puramente artistico parece abrir espaco para a dupla
protecao de um objeto que relna caracteristicas artisticas, como também utilitarias,

9 Art. 97. O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuracao
visual distintiva, em relagdao a outros objetos anteriores. Paragrafo Unico. O resultado visual origi-
nal podera ser decorrente da combinac¢do de elementos conhecidos. (BRASIL, 1996).

10 O artigo 100 ndo se limita a exclusdo da forma determinada essencialmente por conside-
racdes técnicas e funcionais, mas engloba, também, aquilo que for contrario a moral e aos bons
costumes e a forma comum vultar, conforme pode ser conferido no texto do citado artigo: “Nao

é registravel 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, crenca, culto
religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneracao; Il - a forma necessaria comum
ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por consideracdes técnicas ou
funcionais.” (BRASIL, 1996).

11 Conforme o texto legal da LPI: “Art. 98. Ndo se considera desenho industrial qualquer obra
de carater puramente artistico.” (BRASIL, 1996).



por meio da propriedade industrial e do direito autoral, apontando para um possivel
sistema de cumulatividade restritiva.

Ha quem aponte a auséncia da protecdo a obra de arte aplicada na lei vigente de
direitos autorais como forma de afastar a dupla protecao. Entretanto, cabe destacar
que a Lei de Direitos Autorais (LDA) apresenta um rol exemplificativo do que pode vir
a ser protegido e ndo um rol exaustivo. A auséncia nao significa, assim, a nao protecao
autoral. Sendo assim, ndo ha porque se negar a protecao a obra de arte aplicada pelo
direito autoral. Questdo que pode vir a ser colocada versara sobre a retomada do enten-
dimento presente na lei anterior de direitos autorais para a afericdo de que obra de arte
aplicada merece a protecao atual do sistema autoral e qual ndo a mereceria'.

Do disposto até aqui, destaca-se que, apesar de quase um século de protec¢ao
aos desenhos industriais no Brasil, ha mais questdes lacunares do que certezas em
termos dessa protecdo no que diz respeito a producdo doutrinaria, bem como as
terminologias e aos conceitos utilizados. A bibliografia nacional sobre a matéria ainda
é incipiente, apesar do esforco de alguns poucos autores na produc¢ao de debates
sobre a matéria'. Esse cenario serve como um incentivo a producdo de discussées
que permitam ampliar a arena do debate e fazer amadurecer as discussdes centrais
relacionadas a protecdo dos desenhos.

Pensando em promover essa arena, a presente proposta tem como objetivo
trazer as mais diversas vis6es sobre o desenho industrial. Os artigos que comp&em
esta publicacao sdo frutos das reflexdes empreendidas na disciplina de desenhos
industriais ministrada na pés-graduacdo do INPI no ano de 2017. A partir de algumas
tematicas pré-definidas e de uma literatura de base fornecida durante o curso, pro-
curou-se desenvolver com cada discente um texto que possbilitasse reflexdes sobre
o desenho industrial, ndo s6 como uma forma de protecdao, mas também como um
campo conceitual, no qual a no¢ao de projeto serve como uma primeira diretriz para
a promocao do debate sobre o que vem a se proteger, sem se furtar a alguns apon-
tamentos sobre o design como um processo que cria inovacao e agrega valor aos
produtos, tornando-os mais competitivos e diferenciados.

Espera-se, com esta publicacao, aumentar o cabedal reflexivo sobre o desenho
industrial, um dos direitos de propriedade industrial que parece ficar a margem do
debate quando comparado ao robustecimento das discussdes que envolvem marcas
e patentes.

12 Segundo da Lei 5988 de 1973, considerava-se obras intelectuais protegidas, quando cria-
¢cdes do espirito, de qualquer modo exteriorizadas, as obras de arte aplicada, desde que seu valor
artistico possa dissociar-se do carater industrial do objeto a que estiverem sobrepostas. (BRASIL,
1973). Pelo disposto no texto legal de 1973 referente a protecao autoral, utilizava-se a nogao de
dissociabilidade para poder aferir o valor artistico da obra de arte aplicada com o fim de protegé-la
ou ndo pelo direito autoral.

13 Indicam-se os trabalhos de Silveira (2012), Moro (2009), Barbosa (2003; 2009; 2015) e Cer-
queira (2010) como parte desse esforco de construcao de reflexdes sobre a protecdo conferida aos
desenhos industriais.



Nao ha como ignorar e dar as costas a relevancia econémica da matéria, ao seu
papel no mercado, a sua capacidade de diferenciacdo e, com isso, a sua protecao.
Como um direito de exclusivo e excludente, conforme defendido por Otero Lastres,
o direito ao desenho industrial exerce um papel decisivo nas estratégias empresarias
atuais, tornando urgente a promocdo da discussao e amadurecimento da mesma.
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Design e Desenho Industrial
Bruno Dias Rohde

Introducao

O termo design dispde de uma acepcdo abrangente. E utilizado para uma gama
de atividades referentes a projetos de arquitetura, moda, decoracdo, artes graficas,
comunicacdo, informatica, entre outros. Nesse sentido, as expressdes “industrial
design”, "desenho industrial” ou mesmo simplesmente “design” remetem ao campo do
conhecimento responsavel pelas concep¢8es estética e funcional de um produto.

O debate acerca do uso das referidas palavras, no pais, remonta a década de
1950, com a intensificacdo do processo de industrializa¢cdo nacional. Naquele con-
texto, a atividade de projetistas comecava a ganhar importancia. Assim, o primeiro
curso de nivel superior da area, no Brasil, instalou-se no Rio de Janeiro, em 1963, por
meio da criacdo da Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI). Na ocasido, o termo
design ndo pbde ser empregado, uma vez que era proibida a utilizacdo de estrangei-
rismos na nomenclatura de cursos de graduac¢ao. Com o fim do impedimento, univer-
sidades do pais passaram a utilizar tanto o termo design quanto desenho industrial.
De todo modo, as palavras design e designer tém se firmado como mais populares, em
detrimento a desenho industrial e desenhista industrial, por comportarem uma maior
abrangéncia semantica (CARA, 2008).

Portanto, neste contexto, € possivel compreender a no¢do de ‘design’ como supe-
racao da no¢do modernista de ‘desenho industrial’. ‘Design’, no contexto da pos-

-modernidade, passa a conter outros significados, ainda pouco definidos, que ndo
se relacionam somente aos aspectos materiais e projetuais do objeto, mas sobre-

tudo com o conjunto da experiéncia humana construida pelos objetos produzidos.
(CARA, 2008, p. 15).

Este trabalho ndo pretende estabelecer uma diferenciacdo estanque entre design
e desenho industrial. As definicdes conceituais de autores da area sdo ricas e muta-
veis ao longo do tempo. Ha casos, inclusive, em que as palavras podem ser entendi-
das como sinénimas, como na denominagao dos cursos de nivel superior. O objetivo
do trabalho &, antes de tudo, colaborar para os debates da area, notadamente no
ambito de sua interface com a propriedade intelectual.

Assim, para fins de um esclarecimento inicial, neste artigo, “design” sera utilizado
para caracterizar um campo do conhecimento humano e “desenho industrial” para
tratar de uma espécie de registro de propriedade industrial. Nesse sentido, nas duas
proximas sec¢des, cada um desses conceitos sera abordado de modo mais detalhado.
Introdutoriamente, cabe mencionar que todo desenho industrial € uma obra do
design, mas nem toda obra do design pode obter um registro de desenho industrial.



Isso ocorre porque ha criacbes do design que podem vir a ser protegidas por outros
ativos de propriedade intelectual, como a patente de modelo de utilidade, a marca
tridimensional e, até, o direito de autor. Ademais, com a evolucao do trabalho do
designer proporcionada pelas tecnologias da informacdo e comunicacao, ha criagdes
gue sequer contam com uma protecao prevista na legislacao, representando um
desafio para atores privados e estatais.

Design: origens e evolucgao
A Revoluc¢ado Industrial, desencadeada entre o fim século XVIII e o comeco do XIX,
na Europa, € um marco decisivo para o delineamento do design como um novo campo
profissional. O fenédmeno da mecaniza¢do, do aumento da escala de producdo e da
divisdao das tarefas fabris consolidou uma realidade em que projeto e execucdo ja nao
eram incumbéncias de um unico individuo. Caberia, portanto, a alguns profissionais -
dentre eles o que viria a ser conhecido como designer - idealizar artefatos para serem
concretizados pelas maos dos operarios.
O desenho industrial® surgiu, portanto, como nova metodologia para os novos
meios de producdo. Assim sua historia, sua formulagdo progressiva da entidade
problematica - a qualificacdo da quantidade - esta em rela¢do direta com a pri-
meira formulacdo de uma produc¢do estandardizada nos processos industriais mo-

dernos e principalmente nos processos de industrializagdo das construcoes (...).
(CRISPOTTI, Enrico, 1958. Apud CARA, 2008, p. 76).

Todavia, a estética rudimentar e padronizada dos primeiros artigos produzidos
em série gerou resisténcia daqueles que estimavam a qualidade da forma. Na Ingla-
terra da segunda metade do século XIX, 0 movimento social Arts and Crafts (Artes e
Oficios) foi uma reac¢do a industrializacao, por meio da valoriza¢dao da producdo ma-
nual, bem como da estética das cria¢cdes das guildas da Idade Média. No final desse
mesmo século, movimentos como Art Nouveau, na Franca; Jugendstil, na Alemanha;
Modern Style, na Inglaterra; Modernismo, na Espanha; e o Sezessionsstil, na Austria;
avancaram no conceito de mesclar producao artistica com criacdo de artigos para o
cotidiano, como preconizava o Arts and Crafts. Diferentemente desse ultimo, entre-
tanto, ndo negavam a industria e valiam-se de seus contributos. Todavia, ainda que
os produtos advindos dessas escolas de artes visuais dispusessem de uma estética
apurada, seu alto custo os tornava acessiveis apenas para uma elite (BURDEK, 2002).

Nesse decurso histérico, a Deutscher Werkbund, fundada no inicio do século XX,
na Alemanha, incorporou definitivamente a valorizacdo estética a producao industrial.
A associa¢do buscava a cooperacdo entre arte, industria e artesanato; um maior
padrdo de qualidade na indUstria; exportacao dos produtos alemaes e valoriza¢ao
da cultura alema (DENIS, 2000). Isso nao significa que a tensao entre artesanato e
industria tenha cessado. Pelo contrario, persistia e, em realidade, segue sendo objeto
de debates e reflexdes até os dias de hoje. Entretanto, a partir da Deutscher Werkbund,

a funcdo utilitdria do produto passou a relacionar-se com a fungao estética de forma
1 Design, de acordo com a abordagem deste trabalho.



inédita. Assim, para certos autores, a Deutscher Werkbund representa o nascimento do
design. Outros autores, contudo, alegam que tal interpretacdo supervaloriza a asso-
ciacdo e desprestigia o legado do passado (SCHWARTZ, 1996; HESKETT, 1986; Apud
DENIS, 2000). Independentemente dessa polémica, sua influéncia proporcionou o
surgimento de entidades semelhantes na Austria, na Suica, na Suécia e na Inglaterra.
Também na Alemanha, a escola Bauhaus, criada em 1919, teve relevancia na

sistematizacdo educacional do design, pois é considerada a primeira institui¢cdo de en-
sino de nivel superior da area. Seus expoentes buscavam uma estética que integrasse
diversos géneros artisticos aos variados tipos de artefatos produzidos. Ademais, suas
criacdes deveriam ser funcionais e acessiveis em termos econémicos. Todavia, tais
objetivos nem sempre eram alcancados:

Paraddjicamente se ha de dejar constancia de la nula influencia de los disefios de la

Bauhaus de los afios treinta en la cultura de masas. Los compradores de productos

Bauhaus procedian de circulos intelectuales que estaban abiertos a los nuevos concep-
tos de disefio. (BURDEK, 2002, p.35).

A Bauhaus foi encerrada em 1933 por acdo do governo nazista alemao. O fato
gerou a migracao de professores e de alunos para os Estados Unidos e outros paises
da Europa, o que acabou impulsionando o valor da institui¢cdo para os canones do
ensino do design. Espécie de sucessora da Bauhaus, a Escola de Ulm seguiu com a
tradicao germanica de originar centros de ensino, pesquisa e divulgacao do design.

A instituicdo funcionou entre 1952 e 1968, tendo também influido para além de seu
pais de origem. O curriculo inicial da ESDI, por exemplo, teve como base o programa
da Escola de UIm (PAULA et. al., 2010).

A medida que o design vai estabelecendo-se como um novo campo do conheci-
mento humano, defini¢des e teorias sao desenvolvidas:

El concepto de disefio industrial’ nace en boca de Mart Stam por primera vez en el afio
1948 (Hirdina, 1988). Stam entendia por disefiadores industriales a aquellos proyec-

tistas que trabajaran para la industria en cualquier campo, pero en particular en la
creacién de nuevos elementos y materiales. (BURDEK, 2002, p.16).

En este sentido se decia en la introduccion a Grundlageneiner Theorie der Produkts-
prache (Fundamentos de una teoria comunicativa del producto, Gros, 1983), que el
objeto de conocimiento de la teoria del disefio -y también de la actividad prdctica de los
disefiadores-, es el lenguaje del producto. Esta afirmacion incluye las relaciones hom-
bre-producto transmitidas por los sentidos, este lenguaje del producto se divide a su vez
en las funciones estético-formales, las funciones indicativas y las funciones simbdlicas.
(BURDEK, 2002, p. 15).

No final da década de 1950, designers criaram o International Council of Societies
of Industrial Design (ICSID), rebatizado para World Design Organization (WDO), em 2017.
Trata-se de uma organizacdo ndo-governamental internacional que promove e zela
pelos interesses da classe. A recente mudanca de nome da entidade, abandonando o

2 Design, de acordo com a abordagem deste trabalho.



termo “industrial design” para utilizar simplesmente “design”, exemplifica as transfor-
macdes conceituais da area - que ja apontavam para essa altera¢do semantica desde
a década de 1960, em diversas publica¢des.

Outrossim, ao longo de sua existéncia, a instituicdo acima citada (WDO) ja atuali-
zou sua definicdo de design algumas vezes. Na mais recente delas, de 2015, “O design
€ um processo estratégico de solucao de problemas que impulsiona a inovacao,
desenvolve o sucesso comercial e conduz a uma melhor qualidade de vida através de
produtos, sistemas, servicos e experiéncias inovadores” (WDO, 2015).

Assim, compreende-se que o design relaciona-se com custo, qualidade e diferen-
ciacdo de produtos, devendo ser encarado como integrante do processo produtivo e
da estratégia da empresa:

Aplicado a produgdo em massa, o design revela um grande potencial econémico,
uma vez que projetar adequadamente um produto pode simplificar detalhes do
processo produtivo, eliminando tarefas e facilitando o manuseio, o transporte e

a armazenagem de pecas e mercadorias. Também pode economizar materiais e
viabilizar a substituicdo de componentes excessivamente caros por outros igual-
mente eficazes, ou ainda determinar o padrao de qualidade atingido, visto que o
conforto, a compatibilidade com o corpo humano e a facilidade de uso dependem
de escolhas feitas pelo projetista. Na disputa pela aten¢ao dos consumidores, a mer-

cadoria vencedora tende a ser a que melhor compreende o complexo universo da
moda, dos gostos e da estética. (TEIXEIRA JUNIOR, Job Rodrigues et. al.,, 2012, p.334).

Desse modo, nas reflexdes contemporaneas, o design segue relevante na funcao
de tornar o produto esteticamente mais atrativo para o consumidor. Todavia, passa-
-se a pensar o design como parte da cadeia de inovacdao das empresas, bem como a
valorizar seu impacto direto na competitividade.

Seguindo ainda mais profundamente essa evolug¢ao conceitual inserem-se, por
exemplo, o design estratégico e o design para a experiéncia. O primeiro corresponde a
uma abordagem interdisciplinar, que busca otimizar acdes de uma empresa em seus
diferentes meios de contato com o publico. O segundo orienta o trabalho do designer
para aperfeicoar experiéncias (VILELA, 2011). Assim, observa-se que o design ja nao
se limita a projetar objetos estaticos e também interage com outras areas do conhe-
cimento para influenciar o comportamento do publico, estimulando o consumo em
sinergia com o marketing. Esse direcionamento do design escapa da sua perspectiva
inicial, uma vez que:

A nogdo de desenho industrial esta condicionada, entre outros fatores, ao modelo
no qual a produc¢do industrial assumia um carater macroeconomico. Na passagem
do modelo industrial para o modelo de acumulac¢do financeira (no qual houve
grande énfase ao setor de servicos, somada aos aspectos atuais da tecnologia di-
gital) a constru¢do da nogdo de design passa a tentar dar conta de novos paradig-

mas que se impde a criacdo de objetos, sobretudo, a construcao de significados.
(CARA, 2008, p. 34).



O design, portanto, nos dias de hoje, atua em associa¢cdao com outros campos do
conhecimento e promove experiéncias.
O valor e a efetividade do design hoje transcendem a aplicagao nos principais pon-
tos de contato de uma cadeia de produtos tradicional. A competéncia do design
ndo consiste apenas no desenvolvimento de produtos propriamente ditos, mas
de contextos que evoguem experiéncias positivas, enriquecedoras e de bases e

valores significativos para os usuarios. (McDONAGH; DENTON; CHAPMAN, 2009;
OVERBEEKE; HEKKERT, 1999; Apud HALPERN, 2014, p. 14).

Desenho industrial: conexao com a propriedade industrial

Se a Revolugdo Industrial cumpriu papel fundamental no surgimento do design,

também foi responsavel por mobilizar anseios por legislacdes que protegessem as

criacdes daquele contexto historico. Ainda que ja houvesse algumas normativas na

Europa protegendo direitos de autor e privilégios de invencao, foi na segunda metade

do século XVIIl e na primeira do XIX que varios paises instituiram leis de patentes.
By the end of the eighteenth century three of the important countries of the world
had statutory patent systems. In France the Constitutional Assembly had passed a
patent law in 1791. In the United of America Congress had passed the first patent
law in 1793. Inventors could obtain as a matter of right merely de facto in England
de jure in France and the United States - patent protection from competition in
the exploitation of their inventions. During the next century the patent system, in
the sense of a system of inventor’s protection regulated by statutory law, spread to
other countries. Patent laws were enacted in Austria in 1810, Russia in 1812, Prus-
sia in 1815, Belgium and the Netherlands in 1817, Spain in 1820, Bavaria in 1825,
Sardinia in 1826, the Vatican State in 1833, Sweden in 1834, Wiirttemberg in 1836,
Portugal in 1837, and Saxonia in 1843. (MACHLUP & PENROSE, 1950, p.2).

A Convencdo da Unido de Paris para a Protecao da Propriedade Industrial (CUP),
de 1883, foi o primeiro tratado internacional com intuito de garantir protecdo aos
detentores de direitos de propriedade industrial em paises estrangeiros. O Brasil esta
entre os signatarios do acordo, desde seu surgimento (INPI, 2018). O texto prevé a
protecao, no ambito dos desenhos e dos modelos industriais - os primeiros bidimen-
sionais e os ultimos tridimensionais. Cumpre esclarecer que a legislacdo brasileira nao
adota mais tal nomenclatura. O conceito de desenho industrial, conforme tifipificado
na atual lei brasileira de propriedade industrial, engloba tanto a forma bidimensional
quanto a forma tridimensional.

Segundo a defini¢cdo da Organizacao Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI):
“No sentido juridico, um desenho industrial constitui o aspecto ornamental ou
estético de um artigo. Um desenho industrial pode consistir em caracteristicas tridi-
mensionais, como a forma de um artigo, ou recursos bidimensionais, como padrdes,
linhas ou cores” (OMPI, 2017). Os desenhos industriais sao passiveis de registro para
garantir a exclusividade de seu criador e impedir a reproducao por terceiros.

O registro de desenho industrial, no Brasil, cabe ao Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial (INPI), autarquia vinculada ao Ministério da Industria, Comércio



Exterior e Servicos. No pais, a Lei n.° 9.279, de 1996, (Lei de Propriedade Industrial)
dispde em seu artigo 95 que:
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, pro-

porcionando resultado visual novo e original na sua configuragdo externa e que
possa servir de tipo de fabricacdo industrial. (BRASIL, 1996).

Além da CUP, na esfera internacional, outro acordo - igualmente assinado
pelo Brasil - resguarda o direito de protecdo ao desenho industrial. O Acordo sobre
Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC
ou TRIPS, na sigla em inglés), de 1994, da Organizacao Mundial do Comércio (OMCQ),
também aborda o tema e inova ao estabelecer um periodo minimo de protecao de 10
anos para o desenho industrial. A legislacao brasileira optou por conceder um prazo
ainda maior. No pais, o registro tem duracdo inicial de 10 anos, a partir da data do
pedido, podendo haver prorrogacdes por trés periodos sucessivos de 5 anos, totali-
zando 25 anos de protecdo.

No Brasil, a primeira norma interna a amparar o desenho industrial foi o Decreto
n.° 24.507, de 1934, por meio da protecdo patentaria. E foi pelo sistema de patentes
que se resguardaram os direitos referentes a desenhos industriais, no pais, até a
entrada em vigor da atual Lei de Propriedade Industrial (BARBOSA, 2003).

Em 1996, a supracitada norma criou uma categoria propria de registro para o
desenho industrial, com objetivo de tornar mais célere o processo de exame e con-
cessao. Assim, alguns aspectos substantivos deixaram de ser analisados na primeira
instancia do processo administrativo do INPI, como a afericdo dos requisitos de
novidade e originalidade. Todavia, nessa instancia, realiza-se a afericao do que é ou
nao desenho industrial passivel de registro, pela observacao do contido nos artigos
98 e 100. Nestes, sdo incluidas excec¢des ao que pode vir a se constituir um desenho
registrado, como a obra puramente artistica, as formas comuns ou vulgares e tecni-
camente necessarias a obtencao de resultado técnico e o que for contrario a moral e
aos bons costumes, conforme disposto nos citados artigos da LPI (BRASIL, 1996).

A ndo apreciacdao do mérito para a concessao do desenho industrial, portanto,
a ndo verificacdo dos requisitos de originalidade e novidade para fins de concessao
do registro, resultada da compreensado que o desenho industrial € uma espécie de
criacdo que tende a ser mais fugaz do que as patentes. Por isso, necessitaria de uma
analise mais célere. Para Barbosa, apesar da alteracao no instituto da protecdo no
Brasil, o desenho industrial segue sendo uma espécie de patente.

Ndo é a natureza do exame que define o titulo, mas seus requisitos, seus efeitos

juridicos e econdmicos, e sua funcionalidade social. Em todos esses requisitos, a
protecdo do desenho industrial € uma protecdo patentaria. (BARBOSA, 2003, p. 499).

De todo modo, ha paises em que o desenho industrial segue no ambito da
protecao patentaria e ha, ainda, aqueles que estabelecem a protecao por direito de



autor, conforme pode ser constatado em Otero Lastres (2008) e em Silveira (1982,
Apud BARBOSA, 2003).

O artigo 98 da Lei de Propriedade Industrial, conforme citado de forma breve
acima, estabelece que ndo pode ser objeto de registro de desenho industrial a obra
de carater puramente artistico. Todavia, essa diferenciacdo nem sempre é tarefa
simples. As criacBes do design situam-se em uma area de transicao entre a proprie-
dade industrial e o direito de autor. Entre a producdao em série e a expressao artistica.
Por isso, € complexo estabelecer limites entre ambos os institutos. Por vezes, essa
distincdo é sutil e até mesmo arbitraria.

Assim, se a criagdo é técnica, teremos uma hipdtese de patente de inven¢do ou
de modelo industrial. Se a criacdo é puramente estética, sem aplica¢cdo a produto
industrial, poder-se-a ter a prote¢do pelo Direito Autoral; tendo-se uma obra de

arte aplicada, com a qualificacdo de poder servir de tipo de fabrica¢do industrial,
estamos no dominio do desenho industrial. (BARBOSA, 2003, p. 502).

Creo que no exagero nada si afirmo que el Disefio es el derecho de propiedad industrial
mds complejo de todos. Entre otras razones, porque, al contrario de lo que sucede con
las demds modalidades de la propiedad industrial, esta figura tiene todavia sin resolver
problemas tan importantes y basicos como la delimitacion del objeto protegido y la
determinacion de su sistema de proteccion. En cuanto al objeto protegido, el problema
se plantea porque una misma creacion de forma puede ser protegida, a la vez, no sélo
por varios derechos de propiedad industrial diferentes, sino también por el derecho de
autor. (OTERO LASTRES, 2008, p.218).

Os requisitos da legislacdo nacional para o registro de desenho industrial no INPI
sdo a originalidade, a novidade e a aplicacdo industrial. Estes poderdo ser aferidos
pela segunda instancia de exames de desenhos industriais quando o registro for alvo
de um processo administrativo de nulidade de terceiros. Todavia, o titular do registro
pode requisitar o exame substantivo de seu registro em primeira instancia, por meio
do pedido de exame de mérito, quando serdo avaliados os citados requisitos, se
considerar que tal acdo trara maior credibilidade para seu certificado de propriedade
industrial. E relevante ressaltar também que o examinador do INPI pode instaurar
processo administrativo de nulidade, de oficio, ainda em primeira instancia - mesmo
tendo que, por forca do disposto na LPI, conceder o pedido inicialmente - caso en-
tenda que os requisitos de concessao nao foram atendidos.

O conceito de originalidade disp&e sobre a configuracao visual distintiva, em
relacdo a objetos anteriores, ainda que decorrente da combinacao de elementos
conhecidos. O conceito de novidade concebe que haja alteracao em relacdo ao estado
da técnica. Assim, se um objeto é original necessariamente é novo. Todavia, pode ser
novo, mas nao ser original. Ja o conceito de aplicacao industrial estatui que o objeto
deva ser passivel de ser reproduzido industrialmente.

Ademais, € relevante ressaltar que elementos como conforto, ergonomia, as-
pectos internos do objeto e tipo de material empregado nao fazem parte do escopo



de protec¢do do registro de desenho industrial. Certamente que o designer concebe
sua obra em termos amplos, para além da ornamentalidade, porém tais aspectos
ndo estao contemplados no exame e no amparo conferido pelo registro de desenho
industrial. Apesar disso, as cria¢fes do design podem ser resguardadas por mais de
um instituto de propriedade industrial. Portanto, um mesmo objeto produzido por
um designer é passivel de conter patente de modelo de utilidade, registro de desenho
industrial e/ou registro de marca tridimensional. No que concerne a possibilidade de
acumulacao da protec¢ao de desenho industrial com a de direito de autor, ha contro-
vérsia no meio juridico (BARBOSA, 2003).
Evidentemente que cada instituto de propriedade industrial tera seus requisitos
e peculiaridades. Ha casos, porém, de titulares que manejam a utilizacao desses
ativos de forma a estender ao maximo a salvaguarda a seu produto. Uma protecao
por marca tridimensional, por exemplo, tem a vantagem de poder ser renovada
indefinidamente a cada 10 anos. Por outro lado, a protec¢do por desenho industrial
ndo se limita a uma classe de produto ou servi¢o, como no caso das marcas. Nesse
contexto, ha que levar em consideracdo também o requisito da novidade em desenho
industrial, inexistente no exame de marca.
Tais registros podem conviver, em certos casos, mas € importante separa-los
em suas particularidades e afastar eventuais protec¢es duplas. Delimitar o objeto
protegido é um desafio para os escritérios nacionais de propriedade industrial - como
o INPI - de qualquer pais. Um modo de distinguir desenho industrial de modelo de
utilidade se da pela analise do binémio forma/funcao. Se o objeto contém a forma e
a fun¢do de modo indissociavel trata-se de uma patente de modelo de utilidade. Se
0 objeto dispde de uma forma ornamental que nao esta diretamente atrelada a sua
func¢do, ha que se falar em desenho industrial em relacdo a forma e, eventualmente,
em patente de modelo de utilidade no tocante a funcao.
A vedacdo de registro da forma essencialmente por considera¢des técnicas ou
funcionais aponta para um dos mais interessantes aspectos da Propriedade Inte-
lectual, que é a apropriabilidade apenas da forma livre. Apenas o que ndo é deter-

minado pelas caracteristicas funcionais do objeto pode ser tido como ornamental,
e assim suscetivel de protecao como desenho industrial. (BARBOSA, 2003, p. 505).

No ambito da gestao do regime internacional de registro de desenho industrial,
a OMPI desempenha papel central. A instituicdo é responsavel pelo Sistema Haia,
cujo objetivo é facilitar o pedido de registro em mais de um pais. Assinado em 1925, o
Acordo de Haia disp&e de quatro instrumentos adicionais de revisao. Atualmente, 68
paises integram o Sistema Haia. O Brasil ndo esta entre os signatarios (OMPI, 2018).

A OMPI também rege o Acordo de Locarno, de 1968. O instrumento estabeleceu
uma classificacdo - no presente em sua 11? edicdo - para categorizar produtos nos
pedidos de registro de desenho industrial. No momento, 55 paises sao membros
do Acordo (OMPI, 2018). Apesar de o Brasil ndo ser um deles, o pais ja adota a re-
ferida classificacao nos atos do INPI. Ainda no ambito da OMPI, ha que se destacar



a existéncia do Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and
Geographical Indications (SCT). Esse é o comité responsavel por abordar, entre outros
temas, discussdes atinentes as normativas de desenho industrial. Trata-se do foro
oportuno para apresentacfes de projetos e realizacao de debates.

Os depdsitos de desenho industrial no Brasil ainda sdo relativamente baixos
frente ao potencial do pais. Segundo as estatisticas do INPI, entre 2006 e 2016, ingres-
saram anualmente no instituto de 5 a 6 mil pedidos de registro®. Para efeito de com-
parac¢ao, apenas em 2015, a China recebeu 569 mil pedidos. O segundo colocado, o
Escritorio da Propriedade Intelectual da Unido Europeia (EUIPO) recebeu naquele ano
96 mil depdsitos. Em terceiro ficou a Coreia do Sul, com 72 mil solicitacbes®. Nesse
sentido, o desenho industrial € um ativo de propriedade industrial que ainda carece
de maior utilizacdo por parte do setor empresarial brasileiro.

(...) qual seria o papel do design na sociedade brasileira? O que se projeta aqui?
O que se deve projetar aqui? Como? Para quem? Sera que podemos falar de um

design brasileiro, propriamente dito, e como seria este? Mais instigante de todas,
permanece a pergunta: o que o design pode fazer pelo Brasil? (DENIS, 2000, p. 191).

Iniciativas como o projeto Design Export podem auxiliar. A acdo do Centro Brasil
Design e da Agéncia Brasileira de Promocdo de Exporta¢8es e Investimentos (Apex-
-Brasil), iniciada em 2013, tem como objetivo fomentar a inovagao por meio do design
em empresas brasileiras, propiciando a exportacdo de produtos. O Banco Nacional
de Desenvolvimento Econdmico e Social (BNDES) também apoia iniciativas na area do
design por meio de concessao de crédito. Entretanto, da mera perspectiva do regis-
tro, os numeros do INPI ndo mostram variacdes significativas nos pedidos de desenho
industrial, conforme a estatistica supracitada, nos ultimos dez anos. Setores como os de
vestuario, calcados e moveis dispdem de potencialidade para intensificagdo do uso dos
registros de desenho industrial, no pais. (TEIXEIRA JUNIOR, Job Rodrigues et. al., 2012).

Perspectivas Futuras

Os avancos do capitalismo superaram o artesanato, introduziram o industrial design que,
por sua vez, transmutou-se no pés-moderno design. Impossivel prever com certeza des-
dobramentos futuros. Campo do conhecimento que vem passando por intensas transfor-
macdes por meio das tecnologias da informacao e da comunicacdo, o design tem propor-
cionado uma ampliacdo da liberdade de criagdo de seus profissionais.

Nesse contexto, a tendéncia é que os designers sigam desempenhando funcao
relevante nas inovacdes. O fendmeno do mass customization, por exemplo, tem
potencial para produzir uma revolu¢dao em alguns anos. O termo designa a producao
de bens ou a presta¢do de servi¢os em massa com elementos customizados para o
cliente. Assim, é possivel dispor de um produto com as caracteristicas da producao
em série, mas que, a0 mesmo tempo, é uma peca exclusiva. Teriam a indUstria e o
artesanato alcangado um novo paradigma?

3 http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas
4 http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2016.pdf



Ademais, o consumidor, nesse caso, pode assumir certas a¢des antes de exclu-
siva atribuicao dos designers. Cria-se, portanto, uma incognita sobre autoria. Seria o
consumidor também autor ou os autores sao somente os responsaveis pela progra-
macao do software disponivel para o cliente realizar customiza¢des? Somam-se a esse
quadro as amplas possibilidades trazidas pela impressao 3D e tem-se um panorama
desafiador.

Se as novas cria¢des do design serdao abrangidas pelo escopo atual da proprie-
dade industrial ou se novas categorias de protec¢do surgirdo, ainda nao é possivel
afirmar. Fato é que, em breve, essas e novas questdes serao frequentes para empre-
sas, consumidores e Estado. As respostas ainda precisarao ser formuladas.
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Evolucao Legislativa da Protecao

aos Desenhos Industriais no Brasil
Bruno Marinho

Introducao
Por desenho industrial, conforme a Lei da Propriedade Industrial (Lei n°® 9.279,
de 14 de maio de 1996), em seu artigo 95, considera-se:
“a forma plastica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e
cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo

e original na sua configuracdo externa e que possa servir de tipo de fabricacao
industrial.” (BRASIL, 1996).

A protecdo conferida aos desenhos industriais esta inserida no campo da pro-
priedade industrial, junto as patentes, marcas e indicacdes geograficas. A propriedade
intelectual, por sua vez, engloba, além da propriedade industrial, o direito autoral e
os direitos sui generis’ . Portanto, quando falamos de propriedade industrial, sempre
estamos nos referindo também a propriedade intelectual, sem que a reciproca seja
obrigatoriamente verdadeira.

O conceito de propriedade intelectual nasceu no lluminismo Europeu, a partir
do momento em que as pessoas comecaram a aceitar a ideia da criagdo como algo
advindo da mente humana e ndo apenas como uma revelacdo daquilo que teria sido
ofertado pelo divino, como uma dadiva, ou por intermédio da interpretacdo de textos
antigos (HESSE, 2002, p. 26). Até aquele momento existia a crenca de que nado seria
possivel qualquer tipo de posse sobre as criacdes intelectuais, visto que tudo advinha
de Deus, ndo sendo, portanto, passivel de apropriacao por qualquer ser humano.

Para os gregos antigos, as ideias eram passadas as pessoas antes do seu nasci-
mento. Para os chineses, a grandeza consistia em interpretar a sabedoria dos antigos
e ndo em buscar novas ideias. Para a civilizacao judaico-cristd, a ideia da propriedade
intelectual poderia configurar o pecado de simonia, ja que se estaria vendendo algo
oriundo de Deus. No mundo islamico nao era diferente, tanto que o roubo de livros
nao era punido pela severa pena de amputacdo de uma das maos (pena cominada
para o crime de roubo), pois o ladrao, ao roubar um livro, estaria interessado no
conteudo do mesmo e, como as ideias ndo eram apropriaveis, nao havia como se
falar em roubo (HESSE, 2002, p. 26-28).

1 Sui generis é uma expressao em latim que significa “Unico em seu préoprio género”. No que
concerne a propriedade intelectual, se refere as topografias de circuito integrado, cultivares e co-
nhecimento tradicional associado a biodiversidade.



Contudo, aquela era uma época de pouco desenvolvimento tecnoldgico e prati-
camente inexisténcia de industrias, podendo-se falar em artesaos que desenvolviam
seus trabalhos de forma rudimentar e sem capacidade de reproducdo industrial, ndo
havendo, ainda, como se falar na propriedade industrial como hoje a entendemos.

O mesmo pode-se dizer do direito autoral, que tinha sua importancia diminuida pelo
alto grau de analfabetismo da populacao.

Na China, ja em 835, o Imperador Wen-Tsing, da Dinastia Tang, editou um codigo
que proibia a transcri¢ao e distribuicdo de certas literaturas, de forma a proteger
seus interesses. O mesmo aconteceu na dinastia seguinte, que durou de 960 a 1179,
guando casas oficiais de impressao foram cridas pelo governo (HESSE, 2002, p. 29).
Tal controle sobre as publica¢des estava ligado ao direito de publicar os escritos e ndao
em proteger os interesses dos autores em si.

O mesmo ocorreu nas monarquias, impérios e cidades-estado europeias, que
criaram estruturas legais e institucionais semelhantes que concediam o direito de
impressao a certos grupos, com a contrapartida de ter o controle de tudo que seria
publicado. A primeira concessao europeia conhecida foi dada em Veneza, em 1469, a
Johann Speyer, que teve o monopdlio de impressdo naquele territorio, pelo periodo
de cinco anos (HESSE, 2002, p. 30).

Com o aumento do desenvolvimento tecnolégico e do grau de alfabetizacdo da
populacdo, o entendimento sobre a propriedade intelectual come¢ou a mudar, sendo
necessaria a criacdo de novas regras para regular o assunto, a fim de que os criadores
e autores pudessem usufruir do fruto de seu intelecto.

Conforme Marinho (2011, p. 74), a primeira patente foi concedida em 1421, pelo
Conselho de Florenca, a Filippo Brunelleschi, pelo prazo de trés anos, para a invenc¢do de
um barco criado para transportar marmores para a construcao da Catedral de Florenca.

Ha outros estudos que alegam que os primeiros registros da protecdo da
propriedade industrial dos quais se tem conhecimento foram expedidos em Veneza,
no ano de 1474, e se configuraram na concessao de uma patente para produc¢ao de
artefatos em vidro aos produtores da Ilha de Murano (O. BOFF e A. BOFF, 2017, p. 32).

Assim, a protecao aos inventos foi se desenvolvendo nas legisla¢cdes nacionais,
podendo-se afirmar que o Estatuto dos Monopdlios, datado de 1623, na Inglaterra,
conforme Cruz Filho (2015, p. 286) “foi a primeira lei geral de um Estado moderno
a estabelecer (em seu art. 6) o principio de que somente ao verdadeiro e primeiro
inventor de uma nova manufatura ou objeto (...) dever-se-ia outorgar um monopdlio
de patente.”

Ap0s isto, Cruz Filho (2015, p. 289-291) apresenta uma linha do tempo com os
principais acontecimentos relativos a evolu¢do da protecdo a propriedade intelectual,
dentre os quais destacamos os seguintes: 1641 - primeira patente concedida nos
Estados Unidos para um processo de producdo de sal; 1705 - primeiro privilégio de
invencao concedido por Portugal em territorio brasileiro, para um mecanismo para



elevacao de agua; 1709 - segundo privilégio de invencao concedido em territorio bra-
sileiro, para um baldo movido a ar quente; 1762 - publicacdo de Edito Real na Franca,
regulamentando os privilégios de inventores; 1787 - promulgacao da constituicdo dos
EUA garantindo aos autores e inventores o direito exclusivo a suas obras e invencdes,
por tempo determinado; 1789 - durante a Revoluc¢do Francesa, ocorre a abolicdo de
todas as corporacdes, sendo mantidos “os privilégios exclusivos das descobertas e
inven¢des aos seus autores”; 1790 - promulgacdo da Lei de Patentes nos EUA; e 1791
- promulgacdo da Lei de Patentes na Franca.

Do fim do século XVIII aos dias atuais, uma série de modificacdes ocorreu em
relacdo a protecdo da propriedade intelectual em niveis nacionais e internacional que,
contudo, ndo serdo abordadas no presente estudo, tendo em vista sua extensao e
complexidade, ndo compativeis com o escopo do trabalho.

Apresentada essa breve introducdo a respeito da histéria da propriedade inte-
lectual, abordaremos nas proximas secdes a prote¢do da propriedade industrial no
Brasil e, mais especificamente, a que foi conferida aos desenhos industriais nos di-
versos dispositivos legais presentes em nosso ordenamento juridico, desde o Império
aos dias atuais.

Os desenhos industriais sdo um dos bens imateriais protegidos por propriedade
intelectual. O surgimento da prote¢do aos mesmos se deu no escopo das transforma-
¢des ocasionadas pela Revolu¢ao Francesa. Conforme Cerqueira:

“A protecdo legal dos desenhos e modelos industriais, com o carater de que atu-
almente se reveste, data, sem duvida, da época da Revoluc¢do Francesa, quando
da abolicdo das corporag8es de oficios tornou necessario substituir os antigos
regulamentos corporativos por leis especiais, destinadas a proteger e garantir os
direitos dos autores de cria¢Oes artisticas e industriais, ameac¢ados pelo regime de

liberdade de comércio e indUstria e da livre concorréncia, entdo instaurado (CER-
QUEIRA, 1982: 639).

Otero Lastres (1977) destaca que a primeira lei de protecao ao que hoje se deno-
mina desenhos industriais derivou dos clamores dos produtores téxteis da cidade de
Lyon. Desta demanda, surge uma legislacao para proteger os padrdes bidimensionais
aplicados aos tecidos. Entretanto, ainda havia os objetos tridimensionais. Segundo o
citado autor (OTERO LASTRES, 1977), proveio de outra industria, a de metal fundido, a
solicitacdo de protecdo a suas producgdes.

Por ocasiao dessas primeiras protecdes, a legislacao de direitos autorais torna-
va-se alternativa eficaz, pois o surgimento desta legislacao estava muito afinado com
os principios de protecdo a livre iniciativa. Com a evolu¢dao de uma legislacao proépria
para a protecdo dos desenhos industriais, entretanto, nao se abandonou completa-
mente a prote¢do autoral, o que acabou por gerar, muitas vezes, a cumulatividade de
protecdes por direito de autor e propriedade industrial, campo no qual se encontra a
protecdo dos desenhos industriais, sobre o mesmo objeto.



Assim, ao longo do século XIX e XX, a protecdo aos desenhos industriais, como
propriedade industrial, foi sendo firmada, sem que a protecao autoral fosse por com-
pleto abandonada. Disposto esse cenario breve da protecdo ao desenho industrial
fora do Brasil, passa-se a verificar como tal protecdo evolui nesse ultimo pais.

A fim de atingir o objetivo geral de estudar a evolucgao legislativa da protecdo
aos desenhos industriais no Brasil, o presente trabalho encontra-se embasado em
pesquisa bibliografica e documental.

Em um primeiro momento, buscou-se apresentar brevemente como ocorreu o
inicio da protecao da propriedade intelectual na histéria da humanidade, em outras
civilizagbes, o que foi realizado na introducao.

Em seguida sera apresentado de que forma as sucessivas constitui¢des brasilei-
ras trataram do assunto, bem como, foram analisadas as diversas legisla¢bes patrias
que trataram da propriedade industrial, de forma geral, em especial o Alvara Régio
de 1809, a Lei Imperial de 28 de agosto de 1830, a Lei Imperial n® 3.129, de 14 de outubro
de 1882, o Decreto n° 9.233, de 28 de junho de 1884, o Decreto n° 16.254, de 19 de de-
zembro de 1923, o Decreto n° 24.507, de 29 de junho de 1934, o Decreto-Lei n° 7.903, de
27 de agosto de 1945, o Decreto-Lei n° 254, de 28 de fevereiro de 1967, o Decreto-Lei n°
1.005, de 21 de outubro de 1969, a Lei n° 5.772, de 21 de dezembro de 1971, o Decreto n°
1.355, de 30 de dezembro de 1994 e a Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996.

Em um segundo momento, serdo analisadas dentre as legislacBes patrias, aque-
las que conferiram protecdo aos desenhos industriais e verificado de que forma essa
protecao foi regulamentada no Brasil.

Propriedade Industrial no Brasil
Apesar de anteriormente ja ter ocorrido a concessdo de protecdo da pro-
priedade intelectual no Brasil, a regulamentacdo desta protecdo ocorreu no Brasil
Coldnia, em 1809, quando D. Jodo VI, Principe Regente, expediu o Alvara, de 28 de
abril daquele ano. O documento tinha por finalidade trazer principios liberais para
o Estado Brasileiro e, para isso, visava “fomentar a agricultura, animar o comércio,
adiantar a navegacao e aumentar a povoagao, fazendo-se mais extensa e analoga a
grandeza do mesmo Estado” (BRASIL, 1809).
A protecao da propriedade industrial, que ainda ndo fazia referéncia aos desenhos
industriais, estava presente no inciso VI do referido alvara, nos seguintes termos:
VI. Sendo muito conveniente que os inventores e introdutores de alguma nova
maquina e inven¢do nas artes gozem do privilégio exclusivo, além do direito que
possam ter ao favor pecuniario, que sou servido estabelecer em beneficio da
indUstria e das artes, ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso
apresentem o plano de seu novo invento a Real Junta do Comércio; e que esta, re-
conhecendo-lhe a verdade e fundamento dele, lhes conceda o privilégio exclusivo
por quatorze anos, ficando obrigadas a fabrica-lo depois, para que, no fim desse

prazo, toda a Nag¢do goze do fruto dessa inven¢do. Ordeno, outrossim, que se faca
uma exata revisdo dos que se acham atualmente concedidos, fazendo-se publico



na forma acima determinada e revogando-se todas as que por falsa alegacdo ou
sem bem fundadas razdes obtiveram semelhantes concessdes. (BRASIL, 1809).

Ap0s isto, ja na primeira Constituicao do Pais, estava previsto que os inventores
teriam a propriedade de suas descobertas, bem como das suas producdes, sendo
assegurado um privilégio exclusivo temporario ou ressarcimento pela perda que
sofressem pela vulgarizacao das mesmas (BRASIL, 1824).

Em seguida, ja na época do Brasil Império, foi expedida a Lei de 28 de agosto de
1830, que visava conceder privilégio aquele que descobrisse, inventasse ou melho-
rasse uma industria util, além de estipular um prémio para quem introduzisse uma
industria estrangeira no Pais. Por mais que a ementa da lei ndo deixasse clara a sua
natureza de protec¢ao da propriedade industrial, esse era um de seus objetivos. Con-
tudo, ainda nao se falava em desenho industrial, mas apenas de patentes, as quais
poderiam ser concedidas por um espaco de cinco até vinte anos, ou até mais, desde
gue essa concessao maior do que vinte anos fosse feita por intermédio de lei.

Em 1894, por intermédio do Decreto n® 9.233, de 28 de junho de 1884, entrou
em vigor no Império do Brasil a Convencado da Unido de Paris para a Prote¢ao da
Propriedade Industrial (CUP), assinada em 20 de marc¢o de 1883, sendo a primeira vez
gue o termo “desenho industrial” se vé inserido no ordenamento juridico brasileiro.

Apo6s a independéncia do Pais, na Constituicdo de 1891, foi determinado que a
propriedade industrial pertenceria a seus autores, ficando garantido, por lei, um pri-
vilégio temporario ou a concessao de um prémio razoavel quando fosse conveniente
vulgarizar o invento, protecao que se manteve idéntica apos a Emenda Constitucional
de 3 de setembro de 1926, que alterou diversos dispositivos do Artigo 72 daquela
Constituicdo, que tratava da Declara¢ao de Direitos, na qual estava inserida a prote-
cao da propriedade industrial.

O Decreto n® 16.254/1923 criou a Diretoria Geral da Propriedade Industrial, que,
em seu anexo, regulava a propriedade industrial no Brasil, sem, contudo, tratar dos
desenhos industriais.

Menos de um més antes da promulgac¢ao da Constituicao de 1934, portanto,
durante a vigéncia da Constituicao de 1891, foi promulgado o Decreto n° 24.507, de
29 de junho daquele ano, que destinava seu capitulo |, do Titulo |, para tratar dos
desenhos ou modelos industriais. O marco para a protecao dos desenhos industriais,
compreendido no citado decreto pelas nomenclaturas de desenhos e modelos indus-
triais, no Brasil, se da por meio do Decreto de 1934 que comeca a delinear o que seja
tal protecao e qual o objeto da mesma.

A Constituicao de 1934 mantém o privilégio temporario ou a concessao de justo
prémio, em caso de conveniéncia de sua vulgarizacao, para os autores de invencdes
industriais e insere a protecao as “marcas de indUstria e comércio”.

A Constituicao de 1937 é silente quanto a prote¢ao da propriedade industrial,
determinando apenas que “os privilégios de invento, assim como a protecao dos



modelos, marcas e outras designacdes de mercadorias” eram de competéncia legisla-
tiva privativa da Unido.

Em 27 de agosto de 1945 foi promulgado o Decreto-Lei n°® 7.903, denominado de
Cédigo da Propriedade Industrial que, em seu Capitulo IV, tratou dos desenhos e dos
modelos industriais.

As constituicdes de 1946 e 1967, bem como a Emenda Constitucional n® 1, de
1969, que revogou toda a Constituicdo anterior, podendo, portanto, ser considerada
como outra Constituicao, voltaram a assegurar o direito dos inventores e dos proprie-
tarios de marcas de industria e comércio.

ApO6s o advento da Constituicao de 1967 foi promulgado o Decreto-Lei n° 254, de
28 de fevereiro de 1967, instituindo um novo Cédigo da Propriedade Industrial, que
foi substituido, por intermédio do Decreto-Lei n° 1.005, de 21 de outubro de 1969, ja
sob a vigéncia da Constituicao de 1969, sendo novamente substituido por intermédio
da Lein®5.772, de 21 de dezembro de 1971. Os trés cddigos reservaram um capitulo
para tratar dos desenhos ou modelos industriais.

Ap0s isso, a Constituicao de 1988 manteve a protecao da propriedade industrial
nos seguintes termos:

Art. 5° Todos sdo iguais perante a lei, sem distin¢gao de qualquer natureza, garan-
tindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do
direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca e a propriedade, nos termos
seguintes:

()

XXIX - a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario
para sua utilizacdo, bem como protecdo as cria¢gdes industriais, a propriedade das
marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o inte-
resse social e o desenvolvimento tecnolégico e econdmico do Pais; (BRASIL, 1988).

E, mais recentemente, sob a influéncia do acordo TRIPS (Agreement on Trade-Re-
lated Aspects of Intellectual Property Rights), ou Acordo sobre Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, em lingua portuguesa, oriundo da
Rodada Uruguai de Negociacdes Comerciais Multilaterais do GATT (General Agreement
on Tariffs and Trade), internalizado no direito brasileiro por intermédio do Decreto
n° 1.355, de 30 de dezembro de 1994, foi promulgada a Lei n® 9.279, de 14 de maio
de 1996, que, sem a denominacdo formal de codigo, regula os direitos e obrigacdes
relativos a propriedade industrial. Tal lei ndo trata mais de modelos industriais, reser-
vando seu titulo I, com dez capitulos para tratar dos desenhos industriais.

Protecao ao Desenho Industrial no Brasil

Ap0s a sucinta apresentacao da evolucao da legislacdao nacional concernente a
propriedade industrial, passaremos a analisar os dispositivos que trataram e tratam da
protecdo dos desenhos industriais, mais especificamente o Decreto n® 9.233/1884, o
Decreto n°® 24.507/1934, o Decreto-Lei n°® 7.903/1945, o Decreto-Lei n° 254/ 1967, o Decre-
to-Lei n° 1.005/1969, a Lei n° 5.772/1971, Decreto n° 1.355/1994 e a Lei n°® 9.279/1996.



Decreto n° 9.233/1884
Internalizada no direito patrio pelo Decreto n°® 9.233, de 28 de junho de 1884,

do Imperador Dom Pedro Il, a Convencao da Unido de Paris para a Protecdo da Pro-

priedade Industrial, apesar de pouco regular os desenhos industriais, foi o dispositivo

gue trouxe o termo “desenhos e modelos industriais” para o ordenamento juridico

brasileiro, nos seguintes termos:
"Art. 2° Os subditos ou cidadaos de cada um dos Estados contratantes gozarao,
em todos os outros Estados da Unido, no que for relativo aos privilegios de inven-
¢do, aos desenhos ou modelos industriaes, &s marcas de fabrica ou de commercio
e ao nome commercial, as vantagens que as respectivas leis concedem actualmen-
te ou vierem a conceder aos nacionaes. Terdo por consequencia a mesma pro-
teccdo que estes e 0 mesmo recurso legal contra todo prejuizo causado aos seus

direitos, sob reserva do cumprimento das formalidades e das condi¢des impostas
a0s nacionaes pela legislacao interna de cada Estado.” (BRASIL, 1884).

Barbosa (2015, p. 9) ratifica a assertiva de que o tratado pouco trata a respeito
dos desenhos industriais, estabelecendo apenas um regime comum quanto a priori-
dade e outros elementos, além das determinag¢des contidas no artigo 5° B, que deter-
mina que “a protecao dos desenhos industriais ndo caducara por falta de exploragao
nem por introduc¢do de objetos semelhantes aos que estdo protegidos” e no artigo 5°
quinquies, que prevé que “os desenhos e modelos industriais serdo protegidos em
todos os paises da Unido”, sem haver qualquer definicdo do que sejam desenhos ou
modelos industrias e sem apresentar qualquer diretriz sobre a forma sob a qual se
dara essa protecao.

Decreto n° 24.507/1934

A primeira legislacdo que regulamentou a protecdo aos desenhos e modelos
industriais no Brasil foi o Decreto n° 24.507, de 29 de junho de 1934.

"Até entdo as cria¢gbes desse género ndo gozavam de protecdo, salvo quando, pelo
seu carater acentuadamente artistico, pudessem ser consideradas como obra de
arte e, como tal, protegidas de acordo com as disposi¢cdes do Codigo Civil relativas
a propriedade artistica. Atualmente acham-se sujeitas a regime semelhante ao dos
privilégios de invencdo, cujas disposices legais Ihes sdo aplicaveis subsidiariamen-
te.” (CERQUEIRA, 2010, p. 200-201).

Conforme o Art. 1°, 8 1°, do Decreto n°® 24.507/1934 eram considerados modelos e
desenhos industriais suscetiveis “de protecdo legal as formas novas e originais, de confi-
guracdo externa, estrutura ou ornamenta¢ao dos produtos industriais.” (BRASIL, 1934)

Essa legislacao aprovou o regulamento para a concessdo de patentes de dese-
nho ou modelo industrial, registro do nome comercial e do titulo de estabelecimentos
e repressdo a concorréncia desleal. Os desenhos e modelos industriais eram prote-
gidos por patentes, que eram concedidas pelo periodo de trés anos, que poderiam
ser renovados consecutivamente, por igual periodo, até o total de quinze, contados a
partir da expedicdo do certificado, conforme artigo 5° do referido decreto.



Eram necessarios trés requisitos para que o desenho ou modelo fosse paten-
teado, a novidade, a originalidade e a aplicacdo industrial, com a ressalva de que a
novidade ndo era absoluta, nos seguintes termos:

“§ 2° Entendem-se por novos os desenhos ou modelos que até a data do pedido
da patente, ndo tenham sido, dentro do paiz, usados ou descriptos em qualquer
publicacao, nem imitem outro desenho ou modelo accessivel ao publico, de modo
que offerecam possibilidades de confusdo, e ainda os que nao tenham sido usa-

dos; publicados, vendidos ou patenteados, no estrangeiro, até seis mezes antes da
data do pedido no Brasil.” (BRASIL, 1934).

Verifica-se que em relacdo aos desenhos e modelos confeccionados em paises
estrangeiros até poderia existir a protecdo desde que a utilizacdo, venda ou patente-
amento no estrangeiro ndo tivesse ocorrido até seis meses antes do pedido no Brasil.
Destaca-se ter sido o requisito de novidade adotado pelo Decreto de 1934 de escopo
relativo e ndo absoluto.

Decreto-Lei n° 7.903/1945
O Decreto-Lei n® 7.903, de 27 de agosto de 1945, instituiu o primeiro Cédigo da
Propriedade Industrial no Brasil, regulando os desenhos industriais nos seguintes termos:
"Art. 12. Sdo privilegiaveis como modélo industrial tdda forma plastica, moldes,
padroes, relevos e demais objetos que sirvam de tipo de fabricacdo de um produ-

to industrial e se diferenciem dos seus similares por certa forma, configuragao ou
ornamentacao propria e nova, seja por um seja por mais efeitos exteriores.

Art. 13. E' privilegiavel como desenho industrial téda disposicao ou conjunto de
linhas ou de cores, ou linhas e cores, aplicaveis, com o fim industrial, a ornamenta-
¢do de certo produto empregando-se qualquer meio manual, mecanico ou quimi-
o, singelamente ou combinados.” (BRASIL, 1945).

A legislacao inova quanto a possibilidade de prote¢do para os modelos e dese-
nhos que ndo se apresentassem inteiramente novos, desde que realizassem “combi-
nacdes originais de elementos conhecidos, ou disposi¢des diferentes de elementos ja
usados”, de modo que dessem aspecto geral caracteristico aos respectivos objetos,
conforme Art. 14 do referido decreto.

Sob a vigéncia do Decreto-Lei n°® 7.903/1945, as patentes de modelos e desenhos
industriais eram concedidas pelo periodo de trés anos, renovaveis consecutivamente,
até o maximo de quinze anos, a contar de sua expedi¢ao, conforme artigo 42 do
dispositivo legal.

Decreto-Lei n° 254/ 1967

O Decreto-Lei n° 254, de 28 de fevereiro de 1967 revogou o anterior e instituiu
novo Codigo da Propriedade Industrial, onde os desenhos industriais eram protegidos
nos seguintes termos:

“Art. 9° Sdo privilegiaveis, como desenho industrial, tddas as disposi¢des ou con-
juntos de linhas ou céres novos que possam ser aplicados, com fim industrial ou



comercial, a ornamentacao de um produto, por quaisquer meios manuais, meca-
nicos ou quimicos, singelos ou combinados.

Art. 10. Sdo privilegiaveis, como modélo industrial, tddas as formas plasticas,
moldes, padrdes ou relevos introduzidos em qualquer objeto e que possam servir
de tipo de fabricagdo de um produto industrial e ainda se caracterizem por nova
configuragdo ou ornamentacgao exterior.” (BRASIL, 1967)

Com essa nova legislacao a protecdo conferida aos desenhos industriais passa-
ram ter a avigéncia para vinte anos, contados a partir do depésito do pedido ou de
guinze anos, a contar da concessdo, desde que a concessao ocorresse depois de cinco
anos do depdsito, conforme Art. 25 do referido Decreto.

Interessante verificar que essa legislacdo previa a possibilidade de prorrogar a
vigéncia dos desenhos industriais em cinco anos, em carater excepcional, desde que
o Governo considerasse conveniente ao interesse nacional, de acordo com o Art. 26
daquele Cédigo.

Decreto-Lei n° 1.005/1969
Apenas quatro dias apoés a instituicdo da Emenda Constitucional n° 1, de 17 de
outubro de 1969, foi promulgado o Decreto-Lei n°® 1.005, de 21 de outubro de 1969,
que também reservou um capitulo para tratar dos desenhos e modelos industriais.
"Art. 9° Sdo privilegiaveis como modelos industriais tddas as formas plasticas, que

possam servir de tipo de fabricacdo de um produto industrial e ainda se caracteri-
zem por nova configuracdo ornamental.

Art. 10. Sdo privilegiaveis como desenhos industriais tddas as disposicdes ou con-
juntos novos de linhas ou cores que possam ser aplicados, com fins industriais ou
comerciais, a ornamenta¢do de um produto, por quaisquer meios manuais, meca-
nicos ou quimicos, singelos ou combinados.” (BRASIL, 1969).

Periodo de protecao volta a ser de 15 anos, tal e qual na legislagao de 1945,
porém, sob a égide dessa nova lei passaram a ser concedidos de uma Unica vez e sem
possibilidade de renovagdo ou prorrogacao.

Lei n° 5.772/1971
Para Cerqueira (2010, p. 197), na vigéncia da Lei n°® 5772/1971, a prote¢do aos de-
senhos ou modelos industriais tinham a natureza e fundamento do direito de autor no
dominio industrial. Para ele, os autores de desenhos e modelos industriais equiparavam-
-se aos inventores, escritores e artistas, tendo seu direito fundado no direito natural.
“Art. 11. Para os efeitos déste Codigo, considera-se:
1) modélo industrial tdda forma plastica que possa servir de tipo de fabricacao de
um produto industrial e ainda se caracterize por nova configuragdo ornamental;
2) desenho industrial téda disposicao ou conjunto ndvo de linhas ou cbres que,

com fim industrial ou comercial, possa ser aplicado a ornamenta¢do de um produ-
to, por qualquer meio manual, mecanica ou quimico singelo ou combinado.



Art. 12. Para os efeitos déste Codigo, considera-se ainda modélo ou desenho
industrial aguéle que, mesmo composto de elementos conhecidos, realize combi-
nacdes originais, dando aos respectivos objetos aspecto geral com caracteristicas
proprias.” (BRASIL, 1971).

Sob a égide dessa Lei, o Brasil possuia quatro tipos de patentes, de invencao,
de modelo de utilidade, de modelo industrial e de desenho industrial, sendo possi-
velmente o Unico pais do mundo a adotar quatro tipos diferentes de patentes (INSTI-
TUTO DANNEMANN SIEMSEN, 2013, p. 199).

A vigéncia da patente dos desenhos e modelos industriais reduziu de maneira
significativa com a Lei n® 5.772/1971, passando de quinze anos a contar da expedi¢ao
da certidao, para dez anos a contar do depdsito, conforme previsto no artigo 24 da
citada lei.

Decreto n° 1.355/1994

O Decreto n° 1.355, de 30 de dezembro de 1994 foi o documento que trouxe
para o ordenamento juridico brasileiro o Acordo TRIPS. Fruto desse Acordo, ocorre-
ram varias mudancas no regime de propriedade intelectual no direito brasileiro, que
se materializaram na Lei n® 9.279, de 1996, inclusive com grande mudanca em relacao
aos desenhos industriais. Porém, essas mudancas foram proporcionadas pela citada
lei e ndo pelo Decreto 1.355/1994.

Em relacdo aos desenhos industriais, Barbosa (2015, p. 11-12) assevera que o
Acordo prevé que o titular do desenho deve ter sua prote¢ao “assegurada por alguma
forma de direito, com um registro especifico, patente, direito autoral, ou mesmo pro-
tecdo sem registro”. Ressalta, contudo, os requisitos de protecao a serem observados,
segundo os quais os desenhos industriais devem ser: (1) criados independentemente;
(2) novos; ou (3) originais.

“SECAO 4:DESENHOS INDUSTRIAIS

ARTIGO 25

Requisitos para a Protecao

1. Os Membros estabelecerdo protecdo para desenhos industriais criados inde-
pendentemente, que sejam novos ou originais. Os Membros poderdo estabelecer
que os desenhos ndo serdo NOVOS Ou originais se estes nao diferirem significativa-
mente de desenhos conhecidos ou combinacBes de caracteristicas de desenhos
conhecidos. Os Membros poderdo estabelecer que essa protecdo ndo se esten-
dera a desenhos determinados essencialmente por considera¢des técnicas ou
funcionais.

2. Cada Membro assegurara que 0s requisitos para garantir prote¢do a padrdes de
tecidos - particularmente no que se refere a qualquer custo, exame ou publicacdo -
ndo dificulte injustificavelmente a possibilidade de buscar e de obter essa protecdo.
Os Membros terdo liberdade para cumprir com essa obrigacdo por meio de lei sobre
desenhos industriais ou mediante lei de direito autoral.” (BRASIL, 1994).



Conforme Barbosa (2009, p. 7 e 8), por mais que exista a previsao de que 0s
desenhos industriais sejam novos ou originais, alternativamente, “TRIPS contempla
uma exigéncia objetiva de diferenca de desenhos conhecidos e de substancialidade
desta diferenca. Assim, claramente é autorizada a imposicao de duplo filtro, indepen-
dentemente do nome que se dé.”

Varella e Marinho (2005, p. 494 e 495) ressaltam que a falta de determinacao
expressa sobre a forma com que os desenhos industriais sejam protegidos, segundo
o TRIPS, acaba por se configurar como uma “flexibilidade para que as legislacbes
nacionais prevejam a melhor forma a ser adotada pelo pais.”

Lei n° 9.279/1996

Com a vigéncia da Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996, a protecao conferida aos
desenhos industriais (ndo mais se falando em modelos industriais) deixa de ser rea-
lizada por intermédio da concessdao de uma patente e passa a se configurar em um
registro, com vigéncia de até vinte e cinco anos, a contar do depdsito.

Para Silveira (2011, p. 9), essa protecao visa “simplesmente, complementar o
quadro das cria¢cdes no campo da industria, sem entrar no mérito artistico ou técnico
de tais produtos, casos em que, respectivamente a protecao decorreria da lei de
direitos de autor” ou das patentes de invencdo ou de modelo de utilidade.

A mudanca de protecdo proporciona maior celeridade no processamento do
direito, ja que basta o preenchimento dos requisitos formais previstos nos artigos
100, 101 e 104 para a concessdo automatica do mesmo. Conforme os citados artigos:

“Art. 100. Ndo é registravel como desenho industrial:

| - 0 que for contrario a moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou
imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciéncia, crenca, culto reli-
gioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneracdo;

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

Art. 101. O pedido de registro, nas condi¢cdes estabelecidas pelo INPI, contera:
| - requerimento;

Il - relatdrio descritivo, se for o caso;

Il - reivindicacoes, se for o caso;

IV - desenhos ou fotografias;

V - campo de aplicagdo do objeto; e

VI - comprovante do pagamento da retribui¢do relativa ao depdsito.

Paragrafo Unico. Os documentos que integram o pedido de registro deverdo ser
apresentados em lingua portuguesa.

(...)

Art. 104. O pedido de registro de desenho industrial tera que se referir a um unico
objeto, permitida uma pluralidade de varia¢des, desde que se destinem ao mesmo
propoésito e guardem entre si a mesma caracteristica distintiva preponderante,
limitado cada pedido ao maximo de 20 (vinte) variacdes.



Paragrafo unico. O desenho devera representar clara e suficientemente o objeto
e suas varia¢oes, se houver, de modo a possibilitar sua reproducdo por técnico no
assunto.” (BRASIL, 1996).

Contudo, por mais que o exame de mérito ndo seja necessario para a concessao
do registro, é possivel que o mesmo ocorra, durante sua vigéncia, a pedido do titular,
a fim de atestar a novidade e a originalidade, conforme previsto no artigo 111 da Lei
9.279/1996.

Para Barbosa (2015, p. 8), apesar de o modelo da protecdo aos desenhos indus-
triais guardar semelhanca com as patentes, nao ha como concordar que eles sejam
uma protecao as tecnologias, mas, “considerando que sob tal sistema se proteja a
aplicacao de criacdes ornamentais como elemento acessoério de produtos industriais,
estamos claramente no campo das cria¢des industriais.”

Apesar de a lei ter sido criada com base no Acordo TRIPS, verifica-se uma dife-
renca entre os requisitos de novidade e originalidade. Segundo a Lei 9.279/1996, os
desenhos, para serem registrados, devem ser novos e originais, cumulativamente,
enquanto para o Acordo TRIPS basta que sejam novos ou originais.

Consideracgoes Finais

A protecdo juridica conferida a propriedade industrial evoluiu de forma signi-
ficativa no Brasil, desde o primeiro normativo legal até a entrada em vigor da Lei n°®
9.279/1996, atualmente em vigor.

Em relacdo aos desenhos industriais, evoluimos de uma primeira lei em que
0S mesmos sequer eram citados, para uma lei que reserva um titulo com 28 artigos
organizados em dez capitulos para sua regulacao.

O periodo de vigéncia da protecdo iniciou com quinze anos no total, a contar da
expedicdo da certidao, conforme o Decreto n°® 24.507/1934, sendo mantido o periodo
pelo Decreto-Lei n® 7.903/1945 e reduzido para dez anos, a partir do depdsito, com
a Lein®5.772/1971 e, novamente, aumentado com a edi¢do da Lei 9.279/1996, pas-
sando a ser de, no maximo, vinte e cinco anos, a contar do depdsito.

Uma das principais modifica¢des ocorridas com a vigéncia da Lei 9.279/1996 é a
passagem do campo das patentes para o dos registros, quando a concessdo da pro-
tecdo deixa de depender de exame de mérito, o que aumenta a celeridade no tramite
processual. Contudo, conforme ja se apresentou, o exame do mérito ndo deixou de
existir, passando a ocorrer apenas por solicitacdo do titular, a fim de atestar os aspec-
tos da novidade e originalidade.

No presente trabalho ndo se vislumbrou esgotar o tema a respeito da evolug¢ao
legislativa conferida aos desenhos industriais, mas apresentar as legislacdes que
trataram e tratam do assunto, bem como, as principais modifica¢bes afetas ao tema
ocorridas em nossa legislacdo. Certamente, por se tratar de uma ciéncia social e
tendo em vista a rapida inovacao tecnoldgica ora em curso, muitas ainda serdo as



modifica¢des na prote¢cdo ndo somente dos desenhos industriais, mas da proprie-
dade intelectual como um todo.
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A protecao do Desenho Industrial

segundo a Legislacao brasileira
Marcus Vinicius de O. Dudkiewicz

Introducao

E cada vez mais dificil negar a importancia da propriedade intelectual para o
mundo de hoje, sendo notadamente maior o impacto proporcionado pelos direitos,
frutos da capacidade intelectual humana, nas rela¢des sociais, econémicas e politicas,
especialmente, a partir da época pos-industrial, em que a producao e circulacao do
conhecimento tornaram-se fundamentais para determinar os niveis de desenvolvi-
mento dos paises.

ASCENSAO (2002, p. 126) ressalta que “os direitos intelectuais sdo essencial-
mente direitos de exclusivo ou de monopdlio. Reservam aos titulares a exclusividade
na exploracdo, ao abrigo da concorréncia”. Ja Barbosa, assim discorre sobre a natu-
reza dos direitos intelectuais:

“(...) a estes direitos, que resultam sempre numa espécie qualquer de exclusivi-
dade de reproducdo ou emprego de um produto (ou servi¢o) se da o nome de
“Propriedade Intelectual”. Ja ao segmento da Propriedade Intelectual, que tradicio-
nalmente afeta mais diretamente ao interesse da indUstria de transformacdo e do

comeércio, tal como os direitos relativos a marcas e patentes, costuma-se designar
por “Propriedade Industrial”. (BARBOSA, 2002, p. 23)

A partir de fins do século XIX, surgiram os primeiros diplomas legais, de abran-
géncia multilateral, que buscavam harmonizar os direitos de propriedade intelectual.
Para a protecdo dos direitos de propriedade industrial, foi promulgada a Convencdo
da Unido de Paris (CUP)", em 1883, e para a protecdo das obras literarias e artisticas,
a Convencdo da Unido de Berna (CUB)? em 1886.

Ja na década de 80, o tema propriedade intelectual passou a ter maior importan-
cia, quando foi inserido na discussao sobre comércio internacional, o que culminou
com a promulgacdo do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados ao Comércio (no inglés: TRIPS), durante a Rodada Uruguai do Acordo
Geral sobre Tarifas e Comércio (no inglés: GATT), e que imp0s, aos estados signata-
rios, a internalizacao, em suas legislacdes®, de padrées minimos de prote¢do para os
direitos de propriedade intelectual.

No Brasil, a evolucao da protecdo legal dos direitos de propriedade intelectual é
descrita com detalhes por Barbosa (2002, p. 13-22).

1 No Brasil, a CUP esta em vigor pela promulgacao do Decreto 75.572 de 08/04/1975.
2 No Brasil, a CUB esta em vigor pela promulgagao do Decreto No 75.699, de 06/05/1975.
3 No Brasil, o TRIPS esta em vigor pela promulgagdo do Decreto 1.355 de 30/12/1994.



Percebe-se, portanto, que a producdo, o dominio e a gestdo das inovag¢des
tecnolégicas sao elementos fundamentais, perseguidos por grande parte dos paises
do globo, desejosos por se destacarem em um cenario de forte competicdo global.
Tais inovag¢des, quando inseridas em politicas publicas apropriadas, servem como
ferramenta indutora de desenvolvimento econdmico e social. Nao por coincidéncia,
aqueles paises que incentivaram a inova¢ao enddgena e usufruiram dos sistemas de
protecao de direitos intelectuais, advindos dos esforcos de inovacao, experimentam
os melhores niveis de desenvolvimento “.

No campo dos desenhos industriais (DI), como ensina Cerqueira, os povos da
Antiguidade ja se preocupavam com a forma ornamental dos objetos, assim,

“(...) as artes decorativas ou de ornamentacdo encontram-se grandemente desen-
volvidas e ndo se limitam mais ao simples adorno dos objetos de uso pratico, ma-

nifestando-se também em sua forma caracteristicamente artistica e na criagdo de
objetos de luxo, destituidos de utilidade material” (CERQUEIRA, 1982, p. 637/638).

No Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)®> é a autarquia
federal responsavel pela protecdo dos direitos de propriedade industrial, quais sejam,
os registros de marcas, desenhos industriais, indicacbes geograficas, programas
de computador e topografias de circuitos integrados, as concessdes de patentes e
averbac®es de contratos de franquia e das distintas modalidades de transferéncia de
tecnologia, além da repressao a concorréncia desleal, tendo em vista as suas funcdes
social, econdmica, juridica e técnica.

Neste trabalho, exploraremos a evolucdo das leis especiais que tratam da pro-
tecao dos desenhos industriais, destacando as principais caracteristicas, conceitos
e func¢des desses direitos, apontando, quando necessario, as modificacbes a eles
submetidas e os requisitos solicitados, para fins de protecdo em cada lei. Iniciaremos
o estudo abordando a protecao desses direitos de PI, conforme previsto na legislacao

4 Sobre a questdo especifica do investimento em design no caso dos paises centrais e pe-
riféricos, vale a leitura das coloca¢des de Bonsiepe: “Nos paises periféricos, o design industrial

é uma variavel tecnolégica que entrou relativamente tarde no conjunto das func¢des assumidas
pelos empresarios da pequena e da média empresa...” e “Circunstancias historicas fizeram o design
industrial na Periferia associar-se fortemente aos fendmenos da moda, a criagcao de um estilo. Em
outras palavras: o design industrial foi reduzido a um fendbmeno estético, para a criacdo do ‘boniti-
nho’, limitando-se a atuar em aspectos epidérmicos. Essa visao superficial impde fortes limitacdes
a efetiva utilizacdo do design industrial como fator tecnolégico, que, desse modo, poderia contri-
buir para melhorar a qualidade do produto, simplificar a producdo, reduzir os custos, aumentar a
produtividade e melhorar a aceitacdo do produto no mercado. Para constatar a marginalizacdo do
design industrial do sistema produtivo basta examinar os seguintes dados: em 1980, registraram-
-se, no Brasil, quase 3.500 patentes de invencdo estrangeiras e s6 350 invencdes nacionais. Natu-
ralmente, esses valores estatisticos ndo retratam fielmente o trabalho do designer industrial, pois
frequentemente o resultado do seu trabalho ndo se manifesta em forma de patentes de invencgao,
modelos industriais ou modelos de utilidade. De toda forma, € um indicativo de sua marginaliza-
¢do, que devera ser corrigido nos proximos anos, se o Pais tiver pretensfes de entrar no mercado
internacional.” (BONSIEPE, 2012, p.59)

5 O INPI foi criado pela Lei n. 5.648/1970, atualizada pela Lei n. 9.279/1996.



internacional, i.e. na CUP e no TRIPS, ambos tratados dos quais o Brasil € membro
signatario ©. Em seguida, passaremos ao estudo, propriamente, da Legislacao nacional.

1. Conceito de desenho industrial no ordenamento internacional e na doutri-
na brasileira

Antes de adentrarmos nas especificidades das legislacdes que tratam do dese-
nho industrial, ha que se ressaltar que a primeira legislacdo de amplitude internacio-
nal a tratar da protecdo dos DI foi a CUP. Conforme nos ensina AGRA (1999), na CUP,
apesar desta ndo sugerir nenhum conceito sobre esse direito intelectual, os desenhos
e modelos industriais” passaram a integrar o rol de direitos de propriedade indus-
trial, sendo a eles aplicados os principios consagrados na Convencdo, entre os quais,
o do tratamento nacional (arts. 2° e 3°) e o do direito de prioridade (art. 4°). Todavia,
como citado acima, o principal objetivo da CUP ndo era o de conceituar e regulamen-
tar direitos, e sim de garantir sua protecdo nas legisla¢gdes dos paises signatarios. No
que se refere ao DI, a CUP determinou sua protecdo em todos os paises membros do
Acordo, conforme estabelecido no artigo 5° quinquies® , da Convencao.

Com o lancamento do TRIPS, buscou-se evoluir na uniformizacao dos direitos de
propriedade intelectual, porém, preservando a soberania dos estados membros em
legislarem nacionalmente, conforme determina o artigo 1.1 do Acordo?.

No que se refere aos DI, os artigos 25 e 26" do Acordo tratam de sua protecao,
apontando seus requisitos essenciais: novidade ou originalidade, e, ainda, que os pai-

6 Por este motivo, ndo serad abordado o Acordo de Haia relativo ao depdsito internacional de
desenhos e modelos industriais, de 6 de novembro de 1925, tendo em vista o Brasil nao ser signa-
tario do mesmo.

7 Por modelos industriais entende-se a forma tridimensional dada a um objeto. Por seu tur-

no, por desenho industrial compreende-se a forma bidimensional aplicada a produtos. No caso da
legislacdo brasileira atual, modelos e desenhos industriais foram unificados pela expressao dese-

nhos industriais.

8 CUP. Decreto 75.572 de 08/04/1975. Art. 5quinquies - “Os desenhos e modelos industriais
serdo protegidos em todos os paises da Uniao”.
9 TRIPS. Decreto 1.355 de 30/12/1994. “Artigo 1.1 - Os membros colocardao em vigor o dispos-

to neste Acordo. Os Membros poderdo, mas ndo estardo obrigados a prover, em sua legislacao,
protecdo mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal protecdo ndo contrarie as disposi-
coes deste Acordo. Os membros determinarao livremente a forma apropriada de implementar as
disposicdes deste Acordo no ambito de seus respectivos sistema e pratica juridicos.”

10 TRIPS. Decreto 1.355 de 30/12/1994 .“Artigo 25: 1. Os Membros estabelecerdo protecao para
desenhos industriais criados independentemente, que sejam novos ou originais. Os Membros poderdo
estabelecer que os desenhos ndo serdo novos ou originais se estes nao diferirem significativamente
de desenhos conhecidos ou combinacdes de caracteristicas de desenhos conhecidos. Os Membros po-
derdo estabelecer que essa protecdo ndo se estendera a desenhos determinados essencialmente por
considerac®es técnicas ou funcionais.

2. Cada Membro assegurara que os requisitos para garantir protecao a padrdes de tecidos - particu-
larmente no que se refere a qualquer custo, exame ou publicacao - nao dificulte injustificavelmente a
possibilidade de buscar e de obter essa prote¢do. Os Membros terdo liberdade para cumprir com essa
obrigacdo por meio de lei sobre desenhos industriais ou mediante lei de direito autoral.”

“Artigo 26: 1. O titular de um desenho industrial protegido tera o direito de impedir terceiros, sem sua
autorizagao, de fazer, vender ou importar Artigos que ostentem ou incorporem um desenho que cons-
titua um copia, ou seja substancialmente uma cépia, do desenho protegido, quando esses atos sejam
realizados com fins comerciais.



ses ndo sao obrigados a oferecer protecao a desenhos, determinados essencialmente
por considerag¢des técnicas ou funcionais, a partir do instituto denominado em TRIPS
como desenho industrial. Também indica a possibilidade de prote¢do de desenhos
tanto por lei especifica de DI como por lei de direito autoral. E ainda define a durag¢ao
minima de protecao de um DI, qual seja, 10 (dez) anos.
Por fim, como bem observa Barbosa:
“(...) a protecao dos desenhos industriais é, em direito comparado, a mais polimor-
fa de todos os direitos de propriedade intelectual. Protecdo por regime similar
ao das patentes, pelo direito autoral por formas mistas e cumulativas, ha de tudo

nas varias legislac8es nacionais. O certo € que, a luz do art. 25.1 do TRIPs, deverd
sempre haver algum tipo de prote¢do.” (BARBOSA, 2010, p.6)

Cumpre destacar que o Brasil, muito antes do TRIPS, ja previa em sua legislacao
a protecao dos desenhos industriais, até mesmo porque o pais foi signatario da CUP
desde 1883.

BODENHAUSEN (1967, p.22), primeiro diretor geral da Organizacdao Mundial da
Propriedade Intelectual (OMPI), agéncia especializada da Organizacao das Nac¢bes
Unidas (ONU), responsavel pela administracdao de diversos tratados internacionais',
entre os quais a CUP, e autor de importante obra em que interpreta todos os artigos
desta Convencdo, assim conceitua o DI:

“(..) (e) “Industrial designs may be described as consisting of those ornamental aspects
or elements of a useful article, including its two-dimensional or three-dimensional featu-
res of shape and surface, which make up the appearance of the article. The proprietor

of such industrial design will usually, under existing legislations, have the exclusive right
to make, sell and use articles embodying such design.”

Diversos' grandes autores brasileiros nos apresentam conceitos de desenho
industrial.

Ao abordar a relacdo do desenho industrial com o direito autoral, Cerqueira sin-
tetiza: “[é] o mesmo principio que domina as indUstrias artisticas e a arte decorativa,
cujo fim essencial é produzir objetos que agradem a vista”. (CERQUEIRA, 1982, p. 637).

Para Silveira:
“O direito de autor, assim como o direito do inventor, tem por objeto uma deter-
minada concepg¢ao de seu criador. No direito de autor tal concepgao expressa-se
através de uma determinada forma (que ndo se confunde com o objeto material
que lhe serve de suporte). Ja o direito do inventor consiste na prépria idéia de

solucdo técnica, 0 que torna necessario o formalismo das reivindicacfes e exame.
(SILVEIRA, 1996, p.7).

n

2. Os Membros poderdo estabelecer algumas excecdes a protecdo de desenhos industriais, desde
gue tais exce¢des nao conflitem injustificavelmente com a explora¢cdao normal de desenhos indus-
triais protegidos, nem prejudiquem injustificavelmente o legitimo interesse do titular do desenho
protegido, levando em conta o legitimo interesse de terceiros.

3. Aduracdo da protecdo outorgada sera de, pelo menos, dez anos.”

11 A OMPI administra 26 tratados. A lista completa encontra-se em: http://www.wipo.int/treaties/en/
12 MORO (2009), SILVEIRA (2005) e CERQUEIRA (1982 e 2010).



Di Blasi, por seu turno, dispde ser o desenho industrial:

“(...) um bem imaterial que constitui um meio de expressao da criatividade humana
e que se exterioriza pela forma, ou pela disposi¢cdo de linhas e cores, de um objeto
suscetivel de utilizacdo industrial - como, por exemplo, novos recipiente de bebi-
da, embalagens ou eletrodomeésticos”. (DI BLASI, 1998, p. 27)

Barbosa, brilhantemente, aborda a relacdo da propriedade industrial com o
direito autoral:
"Assim, se a criacdo € técnica, teremos uma hipotese de patente de inven¢do ou
de modelo industrial. Se a criacdo é puramente estética, sem aplicacao a produto
industrial, poder-se-a ter a protecdo pelo Direito Autoral; tendo-se uma obra de

arte aplicada, com a qualificacao de poder servir de tipo de fabrica¢do industrial,
estamos no dominio do desenho industrial.” (BARBOSA, 2010, p 502).

ApOs estas defini¢cBes introdutdrias, coletadas na doutrina brasileira, no préximo
topico, trataremos da evolucdo legal, no Brasil, da prote¢dao dos desenhos industriais,
explorando conceitos, principais modifica¢es e requisitos legais solicitados.

A protecao legal do Desenho Industrial no Brasil

Como observado nos topicos anteriores, tanto a CUP quanto o TRIPS, principais
acordos multilaterais em matéria de propriedade intelectual, possibilitam que os
estados membros internalizem a protecdo a propriedade intelectual de forma sobe-
rana, fato que resulta em diferencas relevantes entre as legislacdes nacionais. Em que
pese o esforco de alguns paises em harmonizar as regras de protecdo dos direitos de
propriedade intelectual, ainda sao grandes as assimetrias entre elas.

No Brasil, a primeira lei de propriedade intelectual data de 28 de abril de 1809,
promulgada pelo imperador portugués, D. Jodo VI. O Alvara de 1809 apresentava um
programa de incentivos ao desenvolvimento tecnoldgico, por intermédio da conces-
sdo de patentes™ (privilégio), diferentemente do sistema de privilégios individuais
existente anteriormente (BARBOSA, 2010).

Ja no século XX, foi promulgado o Decreto n° 16.264, de 19 de Dezembro de 1923,
que cria a Diretoria Geral da Propriedade Industrial e regulamenta os servicos de paten-
tes e marcas. Em 1933, é criado o Departamento Nacional da Propriedade Industrial™,
em substituicdo a Diretoria Geral, e em 1970 o DNPI transformou-se, no atual INPI.

13 Brasil. Alvara de 1809, Capitulo IV: “Sendo muito conveniente que os inventores e introdu-
tores de alguma nova maquina e invencao nas artes gozem do privilégio exclusivo, além do direito
gue possam ter ao favor pecunidrio, que sou servido estabelecer em beneficio da indUstria e das
artes, ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano de seu novo
invento a Real Junta do Comércio, e que esta, reconhecendo-lhe a verdade e fundamento dele, lhes
conceda c privilégio exclusivo por quatorze anos, ficando obrigadas a fabricalo depois, para que,
no fim desse prazo, toda a Nacdo goze do fruto dessa invencdo. Ordeno, outrossim, que se faca
uma exata revisao dos que se acham atualmente concedidos, fazendo-se publico na forma acima
determinada e revogando-se todas as que por falsa alegacdao ou sem bem fundadas razdes obtive-
ram semelhantes concessdes.”. Em http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/patente_historia_e_futu-
ro.pdf. acessado em 02/01/2018

14 Brasil. Decreto n. 22.989, de 26 de julho de 1933.



No que tange a prote¢ao do desenho industrial, somente em 1934 foi promul-
gada lei especifica regulamentando a matéria. Trata-se do Decreto n° 24.507, de 29 de
junho, que exploraremos em detalhes a seguir.

Decreto n° 24.507 de 29/06/1934

Como dito acima, a protec¢ao dos DI oferecida pela CUP ndo indicava qualquer
conceito ou regra, cabendo ao pais membro a responsabilidade de fazé-lo.

Segundo Cerqueira, até 1934, os desenhos industriais ndo recebiam protecao legal,
todavia, aqueles que apresentavam carater acentuadamente artistico, poderiam ser
protegidos pelo Codigo Civil da época, isto é, o Cédigo de 1916'%, que, também, regulava
a matéria pertinente a protecdo das obras artisticas e literarias (CERQUEIRA, 1982).

Pelo Decreto de 1934, os pedidos de modelos ou desenhos industriais eram
examinados pelo mesmo procedimento adotado no exame de patentes de invencao e
de modelos de utilidade. Assim, ao final do exame prévio, realizado pelo DNPI, era conce-
dido, se atendidos os requisitos legais, uma patente de desenho ou modelo industrial.

Nesse exame técnico, o modelo ou desenho industrial deveria provar ser novo,
original e aplicavel industrialmente. O préprio Decreto buscava conceituar modelo
ou desenho industrial, assim como os critérios de novidade, originalidade e aplicacao
industrial, relacionando o requisito de novidade com o que havia sido publicado e
o de originalidade com o objeto que ndo causasse confusao. Assim, vejamos o que
dispde o citado Decreto de 1934:

“Art. 1° Ao autor de desenho ou modelo, novo e original, para applica¢gdo indus-

trial, sera concedida uma patente que Ihe garanta a propriedade e uso exclusivo
do desenho ou modelo, observadas as prescripcdes deste regulamento”;

§ 1° Constituem modelo ou desenho, susceptivel de proteccdo legal, as formas,
novas e originaes, de configuracdo externa, estructura ou ornamentacdo dos pro-
ductos industriaes.

§ 2° Entendem-se por novos os desenhos ou modelos que até a data do pedido
da patente, ndo tenham sido, dentro do paiz, usados ou descriptos em qualquer
publicacdo, nem imitem outro desenho ou modelo accessivel ao publico, de modo
que offerecam possibilidades de confusdo, e ainda 0s que ndo tenham sido usa-
dos; publicados, vendidos ou patenteados, no estrangeiro, até seis mezes antes da
data do pedido no Brasil”. (grifos nossos) (BRASIL, 1934)

O periodo de vigéncia da patente de modelo ou desenho industrial era de trés
anos, podendo chegar a 15 anos conforme solicitacao de prorrogacao pelo titular, prazo
esse bem mais exiguo que o que esta atualmente em vigor, como sera visto adiante.

Art. 5° A patente de desenho ou modelo industrial vigorara por tres annos, proro-
gaveis por periodos successivos identicos até completar o total de quinze annos,
contados da data da expedicao do certificado, mediante requerimento do respec-

tivo titular, apresentado antes de expirar o triennio entdo em vigor”. (grifos N0ssos)
(BRASIL, 1934)

15 Brasil. Lei n®3.071, de 1° de Janeiro de 1916.




Em 1945, uma nova legislacdo sobre propriedade foi promulgada, o Decreto-Lei
n°®7.903, de 27 de agosto de 1945, o qual recebeu nova redag¢ao, em alguns de seus
dispositivos, pelo Decreto-Lei n° 8.481, de 27 de dezembro de 1945.

Decreto-Lei n° 7.903, de 27/8/1945

Pelo Decreto de 1945, mantém-se presentes 0s requisitos, e respectivos concei-
tos, de novidade e originalidade e a indicacao da necessaria aplicabilidade industrial.
Mantém-se, da mesma forma que no Decreto de 1934, a prote¢do dos desenhos e
modelos industriais pela via da patente.

Art. 12. Sdo privilegiaveis como modélo industrial tdda forma plastica, moldes,
padroes, relevos e demais objetos que sirvam de tipo de fabricacdo de um produ-
to industrial e se diferenciem dos seus similares por certa forma, configuragdo ou
ornamentacao propria e nova, seja por um seja por mais efeitos exteriores.

Art. 13. E' privilegiavel como desenho industrial téda disposi¢ao ou conjunto de
linhas ou de cores, ou linhas e cores, aplicaveis, com o fim industrial, a ornamenta-
¢do de certo produto empregando-se qualquer meio manual, mecanico ou quimi-
o, singelamente ou combinados. (BRASIL, 1945).

Para o requisito de originalidade, o Decreto de 1945 estabelece que esse requi-
sito sera sanado pelo desenho ou modelo que combinem elementos ja conhecidos ou
disposi¢des diferenciadas que resultem em um objeto com “aspecto geral caracteris-
tico”. Assim pode-se inferir da leitura do artigo de lei a seguir citado:

Art. 14. Além dos mencionados nos art. 12 e 13, sdo também suscetiveis de pro-
tecdo legal os modelos e desenhos industriais que, embora ndo se apresentem
inteiramente novos, realizem combinac¢des originais de elementos conhecidos, ou

disposicoes diferentes de elementos ja usados, de modo que déem aos respecti-
VOS objetos aspecto geral caracteristico.” (BRASIL, 1945)

Ja o requisito de novidade esta disposto no artigo 15, mantendo a objetividade
de sua aferi¢do relacionada ao uso publico ou a publicidade dada por meio de docu-
mentos, no caso do territdrio nacional, mas fazendo ressalva especifica em relacdo ao
estrangeiro. Assim, veja-se o que dispde o citado artigo de lei citado:

Art. 15. Entendem-se por novos os modelo e desenhos que até a data da apresen-
tacdo do pedido da patente, ndo tenham sido, no pais, depositados ou patente-
ados, usados publicamente ou descritos em publicacdes; ou 0s gue nao tenham

sido patenteados, usados e publicados, no estrangeiro, até seis meses antes da
data do pedido no Brasil."(grifos nossos) (BRASIL, 1945)

A duracdo da patente de desenho ou modelo industrial se manteve inalterada
pelo Decreto de 1945, podendo perfazer um total de 15 anos.

Ponto de diferenca entre os dois Decretos foi o referente a caducidade. Pela
lei de 1934, caducava a patente de desenho ou modelo industrial caso seu titular
ndo comprovasse o uso durante o periodo de um ano; enquanto pela Lei de 1945,
caducava o modelo ou desenho sem prova de uso por “tempo superior a trés anos



consecutivos”. Assim, o periodo inicial de um ano passava a trés anos. Assim, o artigo 19

do Decreto de 1934 dispde que caducara a patente de desenho ou modelo industrial se:
(.....) qualguer interessado provar, perante o Departamento Nacional da Proprieda-
de Industrial, que o concessionario ou cessionario da patente nao fez uso effectivo

do desenho ou modelo, ou o interrompeu durante um periodo continuo de mais
de um anno. (grifo nosso) (BRASIL, 1934)

Enquanto o Decreto-lei de 1945 estipula, por meio do seu artigo 77, que cadu-
cariam as patentes de invencdo automaticamente, o que pode ser conferido a partir
da citacao do artigo aqui abordado e transcrito a seguir:

§ 1° Caducardo, ainda, as patentes de invenc¢ao, modélo de utilidade e desenho ou
modélo industrial, a requerimento de quem, com legitimo interésse, provar pe-
rante o Departamento que 0s respectivos titulares, ou seus representantes legais,
sem motivo de fér¢a maior, ndo fizeram no pais uso efetivo da inven¢do, modélo,

ou desenho, conforme for o caso, por tempo superior a trés anos consecutivos.”
(grifo nosso) (BRASIL, 1945).

Importante notar que o Decreto de 1945 estabelecia o prazo maximo de dois
anos, apos a concessao da patente, para que o inventor do desenho ou modelo
industrial explorasse seu invento em territério nacional, sob pena de ser obrigado
a conceder a terceiros licenca para exploracdo da citada patente. O mesmo nao se
verificou na lei de 1934,

Art. 53. O inventor que, durante os dois anos que se seguirem a concessdo da paten-
te, ndo tenha explorado de modo efetivo o objeto do invento no territdrio nacional,
ou, depois disso haja interrompido 0 uso por tempo superior a dois anos consecuti-
vos, sem justificar as causas de sua inagao ficara obrigado a conceder a terceiros inte-

ressados, que o requeiram, licenca para exploracdo da respectiva patente, nos térmos
e condi¢Bes estabelecidas neste Codigo.” (grifo nosso) (BRASIL, 1945).

Por fim, destaca-se, no Decreto de 1945, a figura do “cancelamento” ex-officio da pa-
tente de invenc¢do, de modelo de utilidade e de desenho e modelo industrial. Trata-se de
ato administrativo, interposto pelo DNPI, em até seis meses apds a concessao do titulo,
ao ser constatada infracdo ao requisito da novidade. Esta figura juridica nao é observada
em nenhuma das versdes da legislacao de propriedade industrial do Brasil.

Art. 80. Dentro do prazo de seis meses que se seguir a data da concessdo das
patentes de inven¢do, modélo de utilidade, modelos ou desenhos Industriais, po-

derdo as mesmas ser canceladas, ex-officio, quando se verificar que foram conce-
didas com infragdo manifesta do requisito essencial da novidade.

Paragrafo unico. O titular da patente sera notificado do fato para dizer a respeito,
no prazo maximo de sessenta dias. (grifo nosso) (BRASIL, 1945).

Decreto-Lei n. 254 de 28/02/1967
O texto de 1967 em muito se assemelha ao de 1945, no que se refere a novi-

dade, originalidade e aplicacao industrial dos modelos e desenhos industriais requeri-
dos junto ao DNPI.



No artigo 9° do citado Decreto, encontram-se disposi¢cdes sobre o patentea-
mento dos desenhos industrias. Assim, observa-se que:
Art. 9° Sdo privilegiaveis, como desenho industrial, tddas as disposi¢des ou con-
juntos de linhas ou cdres novas que possam ser aplicados, com fim industrial ou

comercial, a ornamentacao de um produto, por quaisquer meios manuais, meca-
nicos ou quimicos, singelos ou combinados. (BRASIL, 1967).

Por seu turno, no artigo 10, tipifica-se a protecao aos modelos industriais. Con-
forme o citado artigo:
Art. 10. Sdo privilegiaveis, como modélo industrial, tddas as formas plasticas,
moldes, padrdes ou relevos introduzidos em qualquer objeto e que possam servir

de tipo de fabricacdo de um produto industrial e ainda se caracterizem por nova
configuracao ou ornamentacdo exterior. (BRASIL, 1967).

Sobre o requisito de originalidade, o Decreto de 1967 ndo teve altera¢bes em
relacdo ao de 1945, pois manteve o entendimento que a originalidade poderia ser
obtida a partir da combinacdo de elementos conhecidos. Sendo assim:

Art. 11. Sdo ainda suscetiveis de protecdo legal os desenhos e modélos que, em-
bora ndo se apresentem inteiramente novos, realizem combinag¢des originais de

elementos conhecidos ou disposi¢c8es diferentes de elementos ja usados e déem
aos respectivos objetos, nOvo aspecto geral caracteristico. (BRASIL, 1967).

Também pode-se destacar a previsao do que a atual legislacdo europeia de pro-
tecdo aos desenhos industriais denomina de produto complexo. O Decreto de 1967
ja previa algo similar: “Art. 12. Considerar-se-do como um s6 desenho ou modélo os
gue, embora compostos de varias partes, forem indispensaveis para formar um todo
ou conjunto de pecas.” (BRASIL, 1996).

Terminando a critica ao citado Decreto, destaca-se a parte do texto legal que
aborda o requisito da novidade. Para o Decreto de 1967:

Art. 13. Consideram-se novos os desenhos ou modelos industriais que, até a data
do respectivo depdsito, ndo tenham sido depositados, patenteados, divulgados ou
explorados no pais, nem patenteados, divulgados ou explorados no estrangeiro,

aplicando-se aos mesmos, quanto a novidade, as disposi¢des contidas no & 1° do
art. 5°, quando for o caso.

Paragrafo Unico. A novidade do desenho ou do modélo sera prejudicada pela sua
exibicdo em exposi¢Bes nacionais ou internacionais, oficiais ou oficialmente reconhe-
cidas, desde que a patente respectiva seja requerida pelo seu autor, dentro do prazo
de seis meses, contados da data de sua exibicdo.” (grifos nossos) (BRASIL, 1967).

Ponto que difere entre as legislacdes de 1945 e 1967 é o que trata da vigéncia da
patente de modelo ou desenho industrial. Pelo Decreto de 1945, o prazo maximo de
protecdo era de quinze anos, contados da data da expedicdo, enquanto o Decreto de
1967 estabelece prazo idéntico de protecdo para a patente de invencao, de desenho
ou modelo industrial, que alcanca vinte anos.



Assim, no Decreto de 1945, por meio do seu artigo 42, apresenta a seguinte
redacgao:
Art. 42. A patente de desenho e modélo industrial vigorara pelo prazo de trés anos,

prorrogavel por iguais periodos sucessivos, até se completar o maximo de quinze
anos, contados da data da respectiva expedicdo. (grifos nossos) (BRASIL, 1945).

Por seu turno, o Decreto de 1967, por meio do seu artigo 25, dispde:

Art. 25. O privilégio de patente de invencdo, de desenho ou de modélo industrial
vigorara, desde que pagas as contribui¢cdes devidas regularmente, pelo prazo de
vinte anos contados da data do depdsito do pedido de privilégio ou de quinze,
contados da data da concessdo, caso esta ocorra apos cinco anos da data do de-
posito do pedido. (grifos nossos) (BRASIL, 1967).

No que tange ao processo de caducidade, as leis coincidiam ao determinarem
qgue o modelo ou desenho industrial caducararia pela auséncia de pagamento da taxa
de prorrogacao, assim como pela auséncia de prova de uso da patente pelo titular
por periodo superior a trés anos.

Ambos os decretos de 1945 e de 1967 estabeleciam a obrigatoriedade da
exploracao da patente de modelo e desenho industrial. Como citado acima, o Decreto
de 1945 determinava a exploracdo, pelo titular do direito, em até dois anos. Ja no de
1967, o legislador aumentou esse prazo para trés anos.

Art. 39. O inventor que durante 0s trés anos que se seguirem a concessdo da pa-
tente ndo tenha explorado seu objeto de modo efetivo no pals, ou haja interrom-
pido a exploracdo por tempo superior a dois anos consecutivos, sem justificar a

causa de sua inacdo, ficara obrigado a conceder, a terceiro que o requeira, licenca

para a exploracdo da patente, nos térmos e condic¢Oes estabelecidas neste Codigo.
(grifos nossos)” (BRASIL, 1967).

Também, em ambos os decretos, havia a previsao de desapropria¢ao da
patente de desenho e modelo industrial, em caso de interesse nacional, mediante
indenizagao ao seu titular.

Decreto-Lei n° 1.005 de 21/10/1969
O Decreto de 1969, promulgado pelos representantes dos ministérios da
Marinha, Exército e Aeronautica, nao difere do decreto de 1967 no que tange aos
conceitos e requisitos de aplicacdo industrial, novidade e originalidade dos desenhos
e modelos industriais.
Art. 9° Sdo privilegiaveis como modelos industriais tddas as formas plasticas, que

possam servir de tipo de fabricacdo de um produto industrial e ainda se caracteri-
zem por nova configuracdo ornamental. (grifos Nossos)

Art. 10. Sao privilegiaveis como desenhos industriais tddas as disposi¢8es ou con-
juntos novos de linhas ou cores que possam ser aplicados, com fins industriais ou
comerciais, a ornamentacdo de um produto, por quaisquer meios manuais, meca-
nicos ou quimicos, singelos ou combinados. (grifos Nossos)



Art. 11. Sdo ainda privilegiaveis como modelos ou desenhos industriais aquéles que,
embora ndo se apresentem inteiramente como novos, realizem combinacdes origi-
nais de elementos conhecidos ou disposicBes diferentes de elementos conhecidos e
déem aos respectivos objetos ndvo aspecto geral caracteristico. (grifos Nossos)

Paragrafo unico. Considerar-se-do como um s6 modélo ou um sé desenho os que,
embora compostos de varias partes, constituam um todo ou um conjunto caracte-
ristico. (BRASIL, 1969).

No que se refere a duracdo do privilégio de modelo e desenho industrial, o De-
creto de 1969 altera o disposto no seu antecessor, reduzindo o periodo de vinte para
quinze anos, contado da data da expedicao da respectiva patente. Assim, dispdes o
artigo 29: “Os privilégios de invencao, de modélo e de desenho industrial vigorarao,
desde que pagas regularmente as anuidades devidas, pelo prazo de 15 anos, contado
da data da expedicdo das respectivas patentes.” (BRASIL, 1969)

Na legislacdo de 1969, também eram previstas a licenca obrigatéria para explo-
racao do privilégio e a desapropriacao do privilégio pelo Governo federal, conforme
explicitado nos artigos 42 e 48, respectivamente:

Art. 42. O titular do privilégio que ndo houver iniciado a exploracdo da patente de
modo efetivo, no Pais, dentro dos dois anos que se seguirem a sua expedi¢do, ou
que a tenha interrompido por tempo superior a um ano, salvo motivo de fér¢a

maior comprovado, ficara obrigado a conceder, a terceiro que o requeira, licenca

para exploracdo da mesma, nos térmos e condicdes estabelecidos neste Codigo,
sob pena de caducidade (...). (grifos nossos)

(...) Art. 48. O Govérno Federal podera promover, na forma da lei, a desapropria-
¢do de qualquer privilégio, quando o interésse nacional exigir sua vulgarizacdo ou
sua exploragdo exclusiva por entidade ou ¢rgdo da administracdo federal ou de
que esta participe. (grifos nossos) (BRASIL, 1969).

No que tange ao processo de caducidade, o decreto de 1969 obrigava ao titular
do direito a comprovacao de sua exploragao, no pais, dentro de trés anos da data da
expedicdo da patente, sob pena de ser considerado caduco o respectivo privilégio.
Além disso, determinava a possibilidade de caducidade no caso do artigo 42 acima
descrito, i.e. em caso de licenca compulséria.

Art. 59. Caducara o privilégio de invencao, de modélo ou de desenho industrial:

a) mediante requerimento de qualquer interessado, ou “ex officio”, desde que
comprovado ndo ter sido iniciada a explora¢do do invento, de modo efetivo, no
Pais, dentro de trés anos da data da expedicao da patente, ou que tal exploragdo
tenha sido interrompida por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de for¢a
maior comprovado;

b) na hipdtese da aplicagao da penalidade prevista no artigo 42. (BRASIL, 1969).



Lei 5.772 de 21 de dezembro de 1971

Em 1971, foi promulgada a primeira lei de propriedade industrial, ja que as
legislagcdes anteriores eram da natureza de decretos, emitidos pelo Presidente do pais
(com excecao do Decreto de 1969).

A Lei 5.772, de 21 de dezembro de 1971, manteve redacdo similar as disposi¢des
legais anteriores para caracterizar os modelos e desenhos, no que diz respeito a
forma plastica de um produto industrial com nova configuracdao ornamental, a linhas
ou cores de um desenho industrial de um produto e as combinacdes originais.

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

1) modélo industrial tdda forma plastica que possa servir de tipo de fabricacao de
um produto industrial e ainda se caracterize por nova configuragdo ornamental;

2) desenho industrial tdda disposicao ou conjunto ndvo de linhas ou cores que, com
fim industrial ou comercial, possa ser aplicado a ornamentacdo de um produto, por
qualquer meio manual, mecanica ou quimico singelo ou combinado. (grifos Nossos)

Art. 12. Para os efeitos déste Codigo, considera-se ainda modélo ou desenho
industrial aguéle que, mesmo composto de elementos conhecidos, realize combi-
nacdes originais, dando aos respectivos objetos aspecto geral com caracteristicas
proprias. (grifos nossos) (BRASIL, 1971).

No que se refere a duracdo do privilégio de modelo e desenho industrial, a Lei
de 1971 alterou o disposto na lei anterior, reduzindo o periodo de vigéncia de quinze
para dez anos, contados da data do depdsito do privilégio.

Art. 24. O privilégio de invencdo vigorara pelo prazo de quinze anos, o de modélo
de utilidade e 0 de modélo ou desenho industrial pelo prazo de dez anos, todos
contados a partir da data do depdsito, desde que observadas as prescri¢des le-
gais. (BRASIL, 1971).

Quanto a possibilidade de licenca compulséria, o Cédigo de 1971 determinava
que o titular deveria comprovar o uso efetivo da patente no pais dentro de trés anos,
contados a partir da expedicdao da mesma,

Art. 33. Salvo motivo de fér¢a maior comprovado, o titular do privilégio que ndo
houver iniciado a exploracao da patente de modo efetivo no Pais, dentro dos trés
anos que se seguirem a sua expedicdo, ou que a tenha interrompido por tempo
superior a um ano, ficara obrigado a conceder a terceiro que a requeira licenca
para exploragdo da mesma, nos térmos e condi¢des estabelecidos neste Codigo.
[(grifos nossos) (BRASIL, 1971).

A desapropriagao do privilégio, conforme o interesse nacional, também constava
do Cédigo de 1971. Assim:

Art. 39. A desapropriacdo do privilégio podera ser promovida na forma da lei
quando considerado de interésse da Seguranca Nacional ou quando o interésse
nacional exigir a sua vulgarizacao ou ainda sua exploracdo exclusiva por entidade
ou orgdo da administracdo federal ou de que esta participe. (BRASIL, 1971).



Por fim, a caducidade do modelo ou desenho industrial também estava presente na
Lei de 1971, porém, com prazos diferentes do previsto na legislacao anterior. Assim:

Art. 49. Salvo motivo de fér¢ca maior comprovado, caducara o privilégio, ex officio
ou mediante requerimento de qualquer interessado, quando:

a) ndo tenha sido iniciada a sua exploragdo no Pals, de modo efetivo, dentro de
quatro anos, ou dentro de cinco anos, se concedida licenca para sua exploracao,
sempre contados da data da expedicao da patente;

b) a sua exploracao for interrompida por mais de dois anos consecutivos. (BRASIL,
1971).

Lei n° 9.279 de 14 de maio de 1996

Por fim, apo6s 15 anos de vigéncia do Cédigo de Propriedade Industrial de 1971,
é promulgada a Lei n® 9.279/1996, conhecida como Lei da Propriedade Industrial, LPI,
atualmente em vigor.

A LPl introduziu importantes mudancas no sistema legal de protecao de direitos
de propriedade industrial brasileiro. Uma dessas relevantes alteracdes ocorreu no
processo de registro dos desenhos industriais, que deixou de ser examinado da
mesma forma que as patentes, isto €, recebendo um exame substantivo nos moldes
do exame realizado para pedidos de patente de inven¢dao e modelos de utilidade.

Com a LPI, o pedido de DI protocolado no INPI, apés um rapido exame formal,
passa a condicdo de registro. Assim determinou a LPI, em seu artigo 106:

Art. 106. Depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o

disposto nos arts. 100, 101 e 104, sera automaticamente publicado e simultanea-
mente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado. (BRASIL, 1996).

Cunha explica que o procedimento previsto para o desenho industrial pela Lei
de Propriedade Industrial vigente atende aos desafios tecnoldgicos da modernidade:
[...] a protecdo do desenho industrial foi varrida pela modernidade, adotando-se
uma definicdo mais moderna e um processamento expedito, imaginado para de-
finir a protecdo em tempo curtissimo para, assim, atender as necessidades de pro-

ducdo industrial para esse tipo de criacdo, de aplicacao imediata e, muitas vezes,
de curta duragdo. (CUNHA, 2003, p.150).

Contudo, a alteracdo desse ponto na Lei ndo € ponto pacifico entre nossos
doutrinadores.

Segundo Barbosa, em razao dos efeitos e da funcionalidade, o desenho indus-
trial tem uma natureza semelhante aquela das patentes, pois “ndo é a natureza do
exame que define o titulo, mas seus requisitos, seus efeitos juridicos e econdmicos,

e sua funcionalidade social. Em todos esses requisitos, a protecdo do desenho indus-
trial € uma protecdo patentaria” (BARBOSA, 2002. p.6).

BARCELLOS (2004) questiona a decisdo adotada pelo legislador nacional.
Segundo o autor, a LPI, ao estabelecer nova sistematica de exame de desenhos indus-
triais, trouxe maior celeridade e reducdo de custos no processo de registro, todavia,



a supressao do exame substantivo de novidade e originalidade, prévio ao registro,
acabou por gerar titulo de propriedade desprovido de seguranca juridica, além de
poder afetar o interesse publico relativo ao direito concedido.

Outra alteragao relevante, prevista na LPI, foi no prazo de vigéncia do DI. No
Cédigo de 1971, o mesmo era de dez anos, e, na LPI, o periodo maximo de privilégio
pode chegar até vinte e cinco anos. “Art. 108. O registro vigorara pelo prazo de 10
(dez) anos contados da data do depdsito, prorrogavel por 3 (trés) periodos sucessivos
de 5 (cinco) anos cada.” (BRASIL, 1996).

Conclusao

Neste trabalho, pudemos observar que o Brasil sempre esteve alinhado a legisla-
¢do internacional que tratava dos desenhos industriais, ainda que tenha existido um
periodo de quase cinquenta anos, desde a CUP até o Decreto de 1934, em que o pais
ndo mantinha lei especifica sobre a matéria. A partir de 1934, a protecao do DI nunca
mais deixou de ser prevista em lei.

A maior parte das mudancas percebidas entre as diversas leis criadas ao longo
do século passado ndo se mostraram relevantes, quase sempre afetando os prazos
de vigéncia do direito. O conceito, propriamente, de DI se manteve similar em todas
as versoes, até 1996, com a LPI.

De fato, a LPI, atual lei em vigor no Brasil, alterou profundamente o sistema
de protec¢do de DI, ao reduzir o tempo de exame dos pedidos, beneficiando os
titulares desses direitos, avidos por disputarem no mercado a preferéncia de seus
consumidores.

Tal mudanca, como comumente ocorre com alteracdes legislativas de peso,
angariou apoio de alguns e criticas de outros, estes, em sua maioria, refratarios a
exclusao do exame prévio, substantivo, dos pedidos de desenho industrial, que era
realizado pelo INPI até a LPI entrar em vigor.

Criticas a parte, o sistema brasileiro de protecao dos desenhos industriais
encontra-se sedimentado. Como em qualquer sistema legislativo, atualizacdes sdo na-
turais, cumprindo ao INPI estar atento as demandas da sociedade e dos usuarios do
sistema de propriedade industrial, adequando seus regulamentos técnicos, quando
necessario.
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Obras de Carater Puramente Artistico
Maria Clara de Oliveira Silva

Introducao

O funcionamento do sistema de propriedade intelectual depende de seu equili-
brio. Nesse sentido, os instrumentos de protecdo intelectual possuem objetos defini-
dos e critérios que estabelecem o que pode ser protegido ou ndao por cada um deles.
Entretanto, os bens intelectuais possuem a dificuldade de ndo se esgotarem em sua
representacao material, podendo ser infinitamente reproduziveis. Ou seja, as criacdes
possuem elementos imateriais, aquilo que Otero Lastres (2009) denomina corpus
mysticum. Assim, os ordenamentos juridicos, tanto o nacional como os estrangeiros,
devem lidar com as controvérsias sobre a natureza dessas cria¢gdes, uma vez que nem
sempre ha a um consenso acerca de qual instrumento protege determinado objeto.

No caso do desenho industrial (DI) essa questao se torna ainda mais complexa.
Apesar de ser uma figura da propriedade industrial, em razao de ser um objeto desti-
nado a producdo industrial, ele também se comunica com o sistema de direito auto-
ral, pois é caracterizado por um componente estético e criativo. O desenho industrial
se relaciona, portanto, com a arte. O senso estético, préprio da criacdo artistica, € o
que faz com que o DI seja um importante fator para a concorréncia, gerando a dife-
renciacdo de produtos. Tal instrumento é bastante utilizado pelos setores moveleiro,
calcadista e téxtil, onde desempenha um importante papel para a competitividade,
conforme pode ser constatado no artigo de Junior et. al. (2012). Ainda, o DI tem um
papel estratégico para o setor automobilistico e para o setor de jéias. O design con-
fere um elemento de diferenciacao para agregar valor em producdes que envolvem
“tecnologias de facil acesso” (JUNIOR et.al., 2012, p. 359). Ou seja, quando os compe-
tidores possuem o mesmo nivel de conhecimento tecnolégico, o elemento criativo do
design é utilizado como “vantagem estratégica” para agregar valor as mercadorias e
diferencia-las JUNIOR et.al., 2012, p. 359).

Entdo, compreende-se ser na intersecao entre arte e industria que se situa o
desenho industrial. Logo, a vedacao do art. 98 da Lei da Propriedade Industrial, LPI
9279/96, é condizente com a hibridez do instrumento: ndo sera protegido por DI
aquilo que possuir carater puramente artistico (BRASIL, 1996). Ndo é a intencao do
presente estudo definir o que é arte. Inclusive porque o sistema do direito e o sistema
da arte possuem conformac0@es proprias e tentar compatibiliza-los nem sempre
fornece solucdes precisas. Dessa forma, se fez necessario observar no que consiste
0 objeto de protecao do desenho industrial e do direito autoral para entdao entender
o que pode figurar como intersecao entre eles. Logo, tanto o elemento funcional
guanto o elemento criativo precisam ser avaliados em separado, ja que da mesma



forma que o DI ndo protege o0 que possui carater puramente artistico, tampouco
protege o que é necessariamente funcional, conforme pode ser observado por meio
da leitura do artigo 100 da citada LPI (BRASIL, 1996).

Nesse sentido, o estudo da obra de arte aplicada promove a compreensao dos
critérios de originalidade e criatividade que também influenciam a delimitacao do
que é obra de carater puramente artistico. A utilizacdo dos critérios estabelecidos
no direito comparado se mostra interessante para suprir o siléncio do ordenamento
juridico nacional acerca de que parametros objetivos devem ser seguidos para a defi-
nicdo do grau de criatividade necessario a uma obra artistica. E, portanto, que forma
é dotada de criatividade suficiente para ser objeto de dupla protecao, pelo direito
autoral e pelo desenho industrial, como é o caso das obras de arte aplicada.

A obra de carater puramente artistico é alvo de uma complexa defini¢cao pois
remete a um conceito estranho ao Direito: o que é arte? Assim, € uma defini¢cdo que
ndo se esgota em si mesma. Em realidade, analisar o que € uma obra de carater
puramente artistica é delimitar qual o alcance da protecao do desenho industrial. Tal
tarefa s6 se torna possivel através de uma analise sistematica das formas de protecdo
conferidas pelos desenho industrial e direito autoral.

Metodologia

O presente artigo utilizou o método de pesquisa qualitativo. Assim, foram
utilizadas fontes da doutrina nacional e estrangeira, sendo elas: Ascensao (2013);
Barbosa (2010, 2012, 2017); Cerqueira (1982); Gropius (2015); Junior et. al. (2012);
Lewicki (2006); Moro (2009); Otero Lastres (1974, 1975, 1977, 1980, 2005, 2008); e
Silveira (2012). Tais estudos forneceram base tedrica para alcancar uma delimitacdo
do escopo de protecdo do desenho industrial, abordando o que pode ou nao ser
protegido através dele. Nesse sentido, foi utilizado o método hipotético-dedutivo,
através do qual foram estabelecidas conjecturas acerca da realidade para orientar as
observacdes do estudo.

Obras de carater puramente artistico
O ambito de protecao do desenho industrial

O desenho industrial, enquanto campo projetual e de protecdo, traz o emprego
do elemento estético a producdo industrial. Assim, seu surgimento remete a Revolu-
¢do Industrial, quando se tornou possivel a replicacdao em larga escala de objetos de
uso comum e pratico. Contudo, Cerqueira (1982, p. 637) situa a origem do DI ja nos
povos primitivos, quando a fabricagdo manual de armas e utensilios possuia uma con-
figuracdo ornamental de maneira a torna-los mais atraentes. Apesar da existéncia do
elemento estético, ndo parece coerente falar em DI nesse contexto, ja que a producao
dos povos primitivos ndo possuia carater industrial. De toda forma, em seu inicio, a
producdo industrial tinha carater meramente funcional, sendo a mesma destituida
de uma reflexao sobre a harmonia e a beleza da forma. Entretanto, a medida que



a concorréncia foi se aperfeicoando, bem como o critério do consumidor foi se
tornando mais sofisticado, as mercadorias passaram a ser munidas de elementos
estéticos que as tornassem mais atraentes e diferenciadas das demais disponiveis.

Como exemplo da associacao entre técnica e estética, é possivel citar a Bauhaus,
uma escola modernista que surgiu em 1919 e que se dedicou a associar os conheci-
mentos técnicos da producdo industrial aos conhecimentos dos artesaos. A Bauhaus
entendeu que as mercadorias produzidas em massa, e, portanto, ausentes de indi-
vidualizacdo, poderiam ser combinadas com elementos criativos que agucassem a
sensibilidade do destinatario. Assim, o emprego do design a produc¢ao em larga escala
consistiu uma maneira de se utilizar dos beneficios trazidos pelos avangos técnicos do
maquinario, sem deixar que eles ditassem a massificacao e perda da diversidade das
formas (GROPIUS, 2015, p.21).

Alguns autores, dentre eles Otero Lastres (OTERO LASTRES, 2008, p. 224), enten-
dem que o desenho industrial é o instituto mais complexo da propriedade intelectual.
Essa observacdo se da em razao da natureza hibrida do instituto, que combina ele-
mentos de funcionalidade, logo ditados pela técnica, e elementos estéticos, ditados
pela criatividade (SILVEIRA, 2012, p. 45). Assim, o DI consiste em uma forma tridimen-
sional ou bidimensional que tenha a ornamentalidade como contribuicao. Entretanto,
o carater ornamental do DI se encontra combinado ao desempenho da funcao dos
objetos em que é empregado, ndo sendo essa funcionalidade um elemento a ser
aferido para fins da protecdo como desenho industrial.

A criagdo ornamental, também chamada de decorativa, difere da criacao expressiva.
Na primeira, a criatividade € limitada pelas restri¢cdes impostas pelo uso da forma, ou
seja, uma cadeira, por mais esteticamente atraente que seja, ndo pode se furtar a desem-
penhar sua funcdo de assento. Por outro lado, a criacdo expressiva ndo possui restricdes
a criatividade. Nelas, a emocdo é o elemento principal (SILVEIRA, 2012, p. 38). Em razdo do
emprego da criatividade, o desenho industrial possui areas de interse¢ao com o direito
autoral, seja em relagdo aos seus requisitos, seja em relacao ao escopo de protecdo.
Contudo, por haver ainda o elemento da funcionalidade, o DI também se aproxima do
sistema de patentes nesses mesmos aspectos ja mencionados.

De acordo com a Lei 9279/96 (Lei de Propriedade Industrial - LPI), a concessao
do registro de desenho industrial depende da cumulatividade de trés critérios:
originalidade, novidade e aplicagdo industrial. Como mencionado acima, os critérios
remetem tanto ao sistema de patentes (no caso da novidade), quanto ao sistema do
direito autoral (no caso da originalidade’ ). Apesar de evidenciar a natureza hibrida do
instituto, tais requisitos ndo sao idénticos e carecem da necessaria diferenciagao.

1 Ha autores que ainda apontam a pertinéncia ao sistema de marcas, tendo em vista a defi-
nicdo de originalidade que abarca o requisito da distintividade. Todavia, como este trabalho visa a
tratar da interface entre desenho industrial e obra de carater puramente artistico, ndo adentrare-
mos na discussao relativa as possiveis interfaces com o sistema de marcas. Para tanto, recomenda-
mos os trabalhos de Otero Lastres (1974), Moro (2009), Ferndndez-Névoa (2004), entre outros.



A originalidade é o requisito que sugeriria a referéncia a criatividade do designer
na concepcao do DI. Para que seja original, € necessario que o DI represente configu-
racao visual distintiva em relacdo a outras formas ja conhecidas, conforme expresso
no art. 97 da LPI (BRASIL, 1996). Isso se refere ao chamado contributo minimo, con-
forme apontado por BARBOSA (2009), segundo o qual s6 ha protec¢do pelo desenho
industrial de formas que possuam o minimo de elemento criativo. O contributo é
referente ao acréscimo que a obra em questao proporciona ao universo das formas
ja conhecidas até entdo. A originalidade também pode ser alcancada através da
combinacdo de elementos ja conhecidos, sejam eles pertencentes ao dominio publico
ou mesmo ao estado da técnica. Nesse aspecto, a originalidade se relaciona com a
distintividade (critério do direito marcario), pois o DI pleiteado devera diferenciar-se
dos objetos anteriores.

A analise do pedido, para fins de registro, nao vai abordar aspectos como 0 ma-
terial empregado, a cor ou a escala, mas sim se a forma em questao se distingue das
demais conhecidas, mesmo que traga elementos ja conhecidos em sua conformacao.
Portanto, para determinar a semelhanca entre formas é preciso que as diferencas
entre elas nao sejam perceptiveis a primeira vista, o que leva ao entendimento de que
variacdes insignificantes prejudicam a originalidade (OTERO LASTRES, 1974). Nesse
aspecto, Denis Barbosa (2010, p. 504) compara a originalidade com o requisito de ati-
vidade inventiva do sistema de patentes, uma vez que é necessario que o DI consista
em consideravel atividade criativa em relacao as formas ja conhecidas.

A novidade, por sua vez, é a exigéncia de que o DI ndo esteja compreendido no
estado da técnica. Ou seja, aquilo que é desconhecido por todos até o momento do
deposito do pedido. A originalidade é entendida no sentido subjetivo, em rela¢do ao
autor da criagao? . Por outro lado, a novidade é entendida no sentido objetivo, sendo
novo aquilo que é desconhecido de fato (SILVEIRA, 2012, p.101).

E importante salientar que a LPI traz a determinacdo de qual espécie de novi-
dade é aplicada ao DI, quando insere na definicdo deste requisito a no¢ao de estado
da técnica. Assim, a doutrina e a jurisprudéncia podem ser consultadas a partir da-
quilo que a LPI explicita como novidade para a melhor compreensdo desse requisito.
Nesse sentido, os apontamentos de Otero Lastres acerca do conceito da novidade, no
ambito do direito alemao, francés e espanhol, podem fornecer interessantes elucida-
¢des sobre o tema (OTERO LASTRES, 1974).

O ordenamento juridico espanhol traz dois conceitos de novidade, a absoluta
e a relativa. A primeira é regra geral para toda a propriedade industrial e impde que
sera novo tudo aquilo que for desconhecido na Espanha ou no exterior. Por outro
lado, o ordenamento espanhol estabelece uma exce¢do para a regra geral no que diz

2 Este sentido subjetivo do requisito de originalidade é préprio do direito de autor e muito
citado, principalmente, na literatura francesa sobre desenhos industriais. Todavia, destaca-se que,
no caso do Brasil, a redacdo do artigo de lei que define a originalidade ndo parece indicar que este
requisito possa vir a ser equacionado aquele do direito de autor e, sim, que seja entendido no sen-
tido disposto por Barbosa anteriormente, ou seja, de contributo minimo (BARBOSA, 2009).



respeito aos modelos de utilidade, sendo, para este caso, aplicada a novidade relativa.
Essa, por sua vez, impde que sera novo tudo aquilo que é desconhecido dentro do
territorio espanhol.

A questdo se torna problematica em razdo do siléncio do ordenamento juridico
espanhol sobre qual tipo de novidade é aplicada aos desenhos industriais3. Assim,
para alcancar tal conclusao, Otero Lastres investiga como os ordenamentos juridicos
alemao e francés tratam essa questdo. Quanto ao direito alemdo, a lei ndo traz uma
definicao de que espécie de novidade é aplicada. Porém, a doutrina classifica trés
espécies: a objetiva, que determina que sera novo aquilo que nao é conhecido ou
mesmo nao existe até a data do pedido de registro; a relativa, que estabelece que
€ novo aquilo que nao é conhecido por um grupo de pessoas que possuem conhe-
cimento técnico sobre o objeto do pedido; e, por fim, a subjetiva, a qual leva em
considerag¢ao o conhecimento do autor, sendo novo aquilo que foi criado indepen-
dentemente pelo mesmo individuo, ou seja, que nao tenha sido copiado de terceiros
(OTERO LASTRES, 1977).

O ordenamento francés, por outro lado, define o que entende por novidade,
sendo tudo aquilo que se diferencia de seus similares. Assim, é afastada a neces-
sidade de identificar se um DI é ou ndo conhecido dentro de determinado limite
territorial, sendo necessario apenas que seja comparado em relacao as formas pree-
xistentes, sendo capaz de se diferenciar destas.

Diante de tais observacdes, Otero Lastres aponta que a jurisprudéncia es-
panhola, diferentemente da francesa, aproxima a novidade pertinente ao DI da
distintividade das marcas, ou seja, o considera um signo distintivo, pois a legislacao
espanhola fala em risco de confusao, principio pertencente e pertinente ao sistema
de marcas. (OTERO LASTRES, 1977)

A questdo que precisa ser ponderada aqui é que ndo se estabelece em que
medida haveria também a submissao do DI ao principio da especialidade. Portanto,
Otero Lastres entende que essa aproximacao entre originalidade e distintividade, as-
sociada ao risco de confusao, € um erro grave, uma vez que contraria a determinag¢ao
do direito espanhol de que a prote¢ao do DI confere exclusividade ao seu titular ndo
somente dentro de uma categoria, mas sim do uso da forma em absoluto, tal qual
ocorre com a protecao por patentes (OTERO LASTRES, 1977).

Quanto a aplica¢do industrial, terceiro e ultimo requisito da prote¢ao do DI,
se observa que a definicdo do instituto trazida pela LPI determina que a forma
deve servir de tipo de fabricagdo industrial. Esse critério evidencia a importancia
do elemento técnico para tal instrumento, bem como sua caracteriza¢dao dentro da

3 O direito espanhol diferencia os modelos industriais, que seriam as formas tridimensionais
dotadas de ornamentalidade, dos desenhos industriais, 0s quais seriam compostos por formas
bidimensionais. A LPI ndo traz essa diferenciacdo, utilizando a nomenclatura desenho industrial
tanto para formas tridimensionais quanto bidimensionais. Entretanto, é interessante pontuar que
no Cédigo de Propriedade Industrial anterior a LPI (Lei 5.772, de 21 de dezembro de 1971) havia
diferenciagao semelhante a do direito espanhol.



propriedade industrial e ndo do direito autoral. Dessa maneira, se entende que para o
DI é imprescindivel que haja a possibilidade de reproducao da forma em escala e com
uniformidade, sem desvios de sua configuracdo. Assim, seria possivel perceber que a
lei coloca em oposicao duas figuras: a forma que sirva de tipo de fabricacdo industrial
e as obras de carater puramente artistico (art.98, LPI). Dessa forma, aquilo que consis-
tir em configuracdo externa ornamental, mas ndo possuir o intuito de ser reproduzido
com uniformidade em séries, € uma obra de carater puramente artistico e, portanto,
estaria fora do escopo de protecao do DI. Nessa situacdo, haveria a incidéncia da
protecao do direito autoral em detrimento da protecdo via desenhos industriais.

Diante disso, em uma primeira leitura, seria uma decorréncia légica afirmar que
havendo reprodutibilidade de uma forma ornamental, ela seria passivel de prote¢ao
pelo DI. Contudo, essa afirmag¢dao ndo € completamente precisa. A reprodutibilidade
ndo € uma premissa unicamente da propriedade industrial, estando cada vez mais
presente também no Direito de Autor, diante dos avancos tecnologicos e da transfor-
macao das obras intelectuais em produtos culturais. Assim, mesmo as cria¢des ex-
pressivas podem se submeter as demandas da producdo massificada (SILVEIRA, 2012,
p. 117). Nesse sentido, as cria¢gdes artisticas de pintura e desenho sao utilizadas pela
industria grafica, mediante a confec¢ao de pdsteres e reproducdes, sem que se en-
tenda que sua replicabilidade permite que as mesmas gozem da protecdo da proprie-
dade industrial, bem como da protecdo do direito autoral, sem esquecer de se avaliar
0 que estara sendo protegido por um instituto e por outro na obra em questao.

Da mesma forma que a LPI veda a protecdo de obra puramente artistica, ela
também veda a protecao do DI daquilo que tiver apenas uma forma vinculada ao
desempenho de fun¢ao técnica. Como dito anteriormente, o DI é caracterizado pela
combinacdo da forma com sua funcionalidade e da forma com o elemento estético.
Sem um desses elementos, ndo se pode falar em DI. Entretanto, a forma vinculada
necessariamente a uma funcionalidade afasta a protecdo do DI, passando a se tratar
de objeto de protecdo do Modelo de Utilidade (MU). Esse instituto pode ser entendido
como uma patente de menor grau inventivo, por se tratar de uma forma que propor-
ciona melhoria funcional em um objeto, seja no seu uso ou mesmo em sua fabrica¢do
(BARBOSA, 2007, p. 4).

Nesse aspecto, o DI difere do MU por ndo ter como escopo a melhoria no de-
sempenho de uma func¢do, mas somente enquanto contribui¢cao para sua ornamen-
talidade. O que vai ser avaliado para aplicacao da protec¢do de cada um deles é se a
forma é essencial para o alcance do efeito técnico (MORO, 2009, p.248). Apesar disso,
é razoavel se admitir a possibilidade de existéncia de elementos estéticos em um MU,
claramente separaveis do aspecto funcional. Ou ainda um objeto que gere um efeito
estético exatamente em razdo da sua funcionalidade.

Para essas situa¢des, a cumulac¢ao de protecdes entre MU e direito de autor nao
seria permitida pelo ordenamento juridico brasileiro, em razao da vedacdo do art.



10 da LPI, o qual afirma ndo ser considerado MU qualquer criacdo estética. Por seu
turno, na coexisténcia de prote¢des entre DI e MU, a primeira vai priorizar o elemento
estético ndo ditado pela funcionalidade e a segunda priorizara a funcao. Sobre o tema
da relacdo entre DI e funcionalidade técnica, Otero Lastres (1975) fornece interessan-
tes contribuices. O autor afirma que a interpretacdo literal da norma espanhola se
da no sentido de haver a exclusao do objeto de prote¢ao do DI de qualquer forma
gue desempenhe uma funcionalidade. Para tais espécies, a protecao utilizada seria

o MU, o qual protege uma forma que promove um resultado técnico. Entretanto, a
interpretacao literal ndo é suficiente para lidar com a complexidade que se apresenta
casuisticamente para os tribunais espanhdis.

Portanto, € proposta uma interpretacdo alternativa, no sentido de que s6 haveria
a exclusdo da protecao por DI quando houvesse a inseparabilidade entre a funcdo
técnica desempenhada e a forma. Uma vez que o direito espanhol ndo fornece os
critérios para determinar a separabilidade ou ndo entre tais elementos, sao utilizados
os parametros do direito francés. O primeiro deles é chamado de multiplicidade
das formas que sinaliza que se existem diversas formas passiveis de executarem
a mesma funcao, pode se inferir que a forma ndo é determinada necessariamente
pela fun¢ao, tendo em vista varias formas cumprirem a mesma func¢do. Entretanto,
esse critério é alvo de criticas por ndo ser absoluto, ja que um efeito técnico nao seria
produzido exclusivamente por uma forma determinada, havendo a possibilidade de
variacao entre elas (OTERO LASTRES, 1975, p. 444).

O segundo critério é chamado de variacao da forma sobre o resultado produ-
zido. Tal critério leva em consideracdo o intuito criativo que originou a forma. Logo, se
a intencdo foi de gerar um efeito técnico, ha inseparabilidade entre os elementos e,
portanto, seria excluida a protecdo por DI. Por fim, o direito francés fornece o terceiro
critério, chamado de contornos. Segundo ele, a mera existéncia de um efeito técnico
afasta a protecao por DI. Contudo, esse ultimo parametro corresponde a interpreta-
cao literal criticada por Otero Lastres, razao pela qual o autor afasta a sua aplicacao
(OTERO LASTRES, 1975).

E possivel perceber que tais critérios podem ser utilizados pelo ordenamento
juridico brasileiro acerca da vedac¢do do ja mencionado art. 100 da LPI. Embora se
tratem de dois institutos diversos, com escopos de protecao diferentes, ha a possibili-
dade de uma forma com efeito estético desempenhar uma funcao técnica. Sua pro-
tecdo ou ndo pelo DI leva em consideracao a imprescindibilidade das conformacgdes
materiais para o alcance da funcionalidade. Portanto, a correspondéncia entre forma
e funcdo, bem como o intuito do criador da forma, podem fornecer importantes
esclarecimentos acerca do instituto a ser utilizado no caso concreto.

O ambito de protecao do direito autoral
No sentido de delimitar o que seria entendido por obra de carater puramente
artistico, se faz necessario observar qual o escopo de protecdo do Direito Autoral



(DA). A vedacdo do art. 98 da Lei de Propriedade Industrial (LPI) 9.279/1996 implica no
afastamento da protecdo pela propriedade industrial, modalidade desenho industrial,
daquilo que seria entendido como arte. Ou melhor, daquilo que for puramente artis-
tico, uma vez que o elemento estético também esta presente no Desenho Industrial
através da sua ornamentalidade. De acordo com a Lei 9610/98 (Lei de Direito Autoral
- LDA), o direito autoral tem como bem juridico as “criacdes do espirito”, expressas
por qualquer meio. A Convencao de Berna, por sua vez, fala em obras intelectuais,
literarias e artisticas.

A protec¢do do DA implica no surgimento de um direito de exclusivo sobre a
materializacdo de uma criacdo intelectual. Assim, promove uma restricdo ao livre uso
das cria¢Bes. Restricdo, esta, a ser suportada pela coletividade. A racionalidade desse
sistema repousa na ideia de que mediante as restri¢cdes criadas artificialmente através
da fic¢do juridica do direito de propriedade sobre bens imateriais haveria a possibilidade
de o criador alcancar autonomia financeira. Entretanto, esse argumento € bastante
criticado por Ascensao (2013, p. 293), que afirma que o direito autoral e suas implicaces
mercadoldgicas sao aproveitados, na realidade, pelos intermediarios culturais.

Como mencionado anteriormente, as criacdes intelectuais estdo sujeitas a logica
da produc¢do massificada e de sua reprodutibilidade. Dessa forma, o sucesso ou ndo
delas depende de sua absorc¢do pelo mercado. Assim, o criador se encontra subme-
tido aos interesses dos chamados intermediarios culturais, termo usado por Ascensao
(2013) para designar aqueles que utilizam os direitos autorais, mas que ndo sao seus
criadores e titulares originarios, como ocorrem com os produtores fonograficos.
Nesse aspecto, é importante analisar as espécies de direitos tutelados pelo DA.

Aos autores sao garantidos dois tipos de direitos: morais e patrimoniais. Os
primeiros se baseiam no vinculo criativo entre a pessoa do autor e sua obra, como
o direito a paternidade e o direito a integridade. Tais direitos sao intransmissiveis.

Os segundos se referem ao aproveitamento econdmico das obras, como o direito de
reproducado e de adaptacao. Esse segundo tipo de direitos € transmissivel, podendo
ser objeto de cessdo ou licencga (BITTAR, 2005).

Ainda, ha os chamados direitos conexos ou vizinhos, 0s quais protegem a cola-
boracdo criativa de outras pessoas, fisicas ou juridicas, que ndo os autores das obras,
mas que promovem a sua comunicacdo ao publico ou adicionam elementos criativos
as essas obras. Como exemplo, temos o direito do intérprete de musicas e dos atores
na encenacao de obras teatrais.

Dentro da propriedade intelectual, o direito autoral é o instrumento com maior
periodo de vigéncia. A Convencao de Berna estabelece, como regra geral, que havera
o exclusivo por, no minimo, toda a vida do autor mais 50 anos ap0s a sua morte,
contados a partir do primeiro dia do ano seguinte ao falecimento do autor. A LDA
brasileira optou por um prazo ainda mais robusto: toda a vida do autor, mais 70 anos
contados da data do seu falecimento. Tendo em mente que os direitos intelectuais se



consubstanciam no bindmio entre interesse privado dos titulares e interesse publico
da coletividade, a restricao a ser suportada pela sociedade quanto ao exclusivo do
DA é bastante severa. De acordo com Ascensao, a conformacdo atual do DA cria um
ambiente “anticultural” (ASCENSAO, 2013, p. 299), ou seja, € mais eficiente em criar
barreiras a livre circulagdo de bens intelectuais do que criar mecanismos de divulga-
¢do e aproveitamento pelos autores.

As controvérsias que afetam o DA ndo sao unicamente em relacdo a efetividade
dos direitos, mas também quanto ao objeto de protecdo. Definir o que é arte e,
portanto, o que pode ser tutelado mediante o exclusivo autoral ndo é um exercicio
simples. Isso pode ser exemplificado através do caso da fotografia. Desde sua criacao,
em 1839, a fotografia passou por um longo processo para ser reconhecida como obra
intelectual. Inicialmente, havia o entendimento que o elemento criativo ndo existia
nessa figura, diante dos recursos técnicos de capta¢ao da imagem proporcionados
pelos equipamentos. Nesse ponto, as fotografias eram comparadas as formas de
artes classicas (pintura, escultura, gravura etc.) para argumentar que as primeiras
ndo possuiam a contribuicdo evidente do criador em termos de técnica e imaginag¢ao
(LEWICKI, 2006, p. 288).

Contudo, os tribunais seguiram a tendéncia de distinguir entre as fotografias
unicamente ditadas pelas ferramentas proporcionadas pelas maquinas de captura
de imagem e aquelas que sdao compostas por elementos criativos, como a escolha
da luz, do objeto representado, do angulo e outros componentes que sé poderiam
ser alcancados através da expertise e inteligéncia de um autor. A atual LDA define
expressamente a fotografia como obra intelectual protegida, no art. 7°, inciso VII.

Por seu turno e de forma diferenciada, a Lei 5988/73, revogada pela LDA, somente
protegia as fotografias que fossem dotadas de condi¢Bes de execuc¢do que pudessem
ser consideradas cria¢des artisticas. Assim, a fotografia representava uma excecao a
regra geral do DA de que a protecdo nao depende de afericdo de mérito artistico da
obra (LEWICKI, 2006, p. 288).

Essa regra geral € um reflexo da percepcdo de que arte e direito sao dois siste-
mas diversos, ditados por regras nem sempre comunicaveis. Assim, o ordenamento
juridico reconhece que a definicdo do que pode ser entendido como arte é um exer-
cicio estranho a sua conformacao. Diante do julgamento de um caso em concreto,

0 juiz ndo pode se valer de suas concepcdes pessoais acerca do que o sensibiliza ou
ndo em termos artisticos. Em realidade, ao julgador é indicado recorrer ao conheci-
mento de especialistas no assunto. O caso da obra “O Passaro no Espa¢o” de Constantin
Brancusi evidencia de que forma o direito pode se socorrer de tais conhecimentos para a
solucao de controvérsias quanto ao objeto de protecao do DA (LEWICKI, 2006, p. 242).

Em 1926, a obra acima mencionada foi adquirida por um fotégrafo americano.
Ao desembarcar de navio em territério americano, os funcionarios da alfandega
enquadraram a obra no artigo da norma tributaria que regulava a taxacao de pecas



de madeira e bronze, afastando a incidéncia do artigo que conferia isencao tarifaria
as obras de arte. Esse foi o inicio de uma longa batalha judicial que modificou o
entendimento do que seria definido como escultura para o ordenamento juridico
americano. Até entdo, era aplicado o precedente do Caso Olivotti, no qual havia se
conceituado escultura como “o ramo das belas-artes que imitava objetos naturais em
suas verdadeiras propor¢des” (LEWICKI, 2006, p. 242).

A atitude dos funcionarios da alfandega nao representa apenas uma postura
legalista, mas principalmente a resisténcia da sociedade americana da época em ab-
sorver expressdes de arte moderna, as quais eram entendidas por muitos como um
modismo sem valor artistico. Toda a celeuma pode ser resumida como a mudanca de
paradigma da arte, que deixa de ser unicamente reproducdo da realidade para abar-
car as abstra¢8es. No caso, Brancusi nao criou uma reproduc¢ao da realidade, mas sim
uma expressao do sentimento produzido pela dinamicidade do vdo de um passaro.
Uma abstracdo que o ordenamento juridico a época e a sociedade americana ndo
estavam completamente preparados para recepcionar (LEWICKI, 2006, p. 242).

O julgamento do caso reconheceu que “O Passaro no Espaco” era sim uma obra
de arte. Para tanto, utilizou a opinido de diversos especialistas ouvidos em juizo, o
que reflete o entendimento mencionado de que o direito ndo pode ignorar o sistema
da arte e suas conformacdes. Ainda, o julgado reconhece a historicidade e a fun-
cionalidade do conceito do que é obra de arte. Consequentemente, constata que o
precedente Olivotti ndo era mais aplicavel em razao do surgimento de novas expres-
sdes artisticas, que retratam ideias abstratas e ndao se fundamentam na reproducdo
da realidade (LEWICKI, 2006, p. 242). Mesmo que nao seja inicialmente entendida
como um passaro, a obra provoca emoc¢des nos destinatarios, agucando seu senso de
beleza, como a arte se propde a fazer.

O direito de autor tem como regra geral a negativa de afericdo do mérito
artistico de uma criacao. Dessa forma, a protecdo autoral possui dois requisitos: a
exterioriza¢do e a originalidade. O primeiro se refere ao fato de que somente serao
protegidas as cria¢bes expressas mediante qualquer tipo de suporte material, ou seja,
ndo sao abarcadas as meras ideias. O segundo se refere a necessidade de que a obra
em questado se distancie de meras cdpias, ou seja, que possua um elemento criativo
unico proporcionado pelo intelecto de seu autor. A percepcdo da existéncia desse
elemento criativo se da mediante a afericdo do que seriam os conteudos e parame-
tros preexistentes a obra e se ela consegue se diferenciar deles por alguma particu-
laridade (OTERO LASTRES, 2005)* Quanto a esse aspecto, a jurisprudéncia nacional
tem seguido o entendimento de que a originalidade necessita de uma contribuicao

4 Otero Lastres fala de um requisito necessario a concessao da protec¢ao da obra autoral no
sistema de protecdo espanhol. Tal requisito € nomeado como “criatividade” e poderiamos equacio-
na-lo ao “contributo minimo”, defendido entre nés por Barbosa (2012). Ha outra corrente que en-
tende ndo ser necessaria essa contribuicdo minima. Desde que nado seja copia, pode ser protegido,
mesmo que a obra nova seja muito similar a anterior. Otero Lastres parece defender, com a defesa
do requisito de criatividade, no¢ao oposta (OTERO LASTRES, 2005).



gue ndo se resuma ao 6bvio nem a uma aplicagdo univoca de critérios ja conhecidos
(BARBOSA, 2012).

O art. 7° da LDA traz um rol exemplificativo de obras de arte protegidas, caso
haja a presenca dos critérios acima mencionados, exterioriza¢ao e originalidade. Den-
tre elas, € interessante mencionar os incisos VIl e X. O primeiro se refere as obras de
desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética, enquanto o segundo se
refere aos projetos, esbocos e obras plasticas concernentes a geografia, engenharia,
topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciéncia. Genericamente, os desenhos
industriais sdo obras de desenho, uma vez que seu criador materializa as formas
deles através de um projeto. Entdo, os desenhos industriais sdo em um primeiro
momento uma obra artistica exteriorizada no projeto inicial do designer. Entretanto,
esse projeto ndo é a finalidade do ato criativo do autor. Ele esboga sua cria¢gdo para
uma destinacao posterior: a aplicacdo a industria.

Também, nesse sentido, os projetos de desenhos industriais podem ser entendi-
dos como uma figura analoga aos projetos de engenharia e arquitetura, para os quais
a LDA garantiu expressamente a protecado. Isso implica dizer que caso o designer
tenha o interesse de proibir a utilizacdo de uma forma que concebeu para aplicagao a
industria, mas foi exteriorizada em um primeiro momento através de um projeto ou
esboco, ele poderia fazé-lo mediante o exclusivo concedido pelos incisos VIl e X da
LDA (SILVEIRA, 2012, p.87).

Da cumulatividade das protecdes do desenho industrial e direito autoral

uma maquina fotografica tem a protecdo de sua tecnologia de captura de ima-
gem através de uma patente. Além disso, sua configuracao exterior é protegida por
desenho industrial. Todavia, ha, ainda, a marca da fabricante ou titular da tecnologia
aposta a camera. Por fim, ha as fotografias geradas por essa maquina, sujeitas a
protecao do direito autoral. Neste caso, um unico bem material pode ser objeto de
protecdes intelectuais diversas, as quais recaem sobre bens diversos. Dessa forma, ha
areas de intersecdo entre os instrumentos de propriedade intelectual, gerando a cumula-
¢ao deles em um mesmo corpus mechanicum® ou em corpus mechanicos distintos.

Diante da natureza hibrida do DI, sua prote¢ao possui dois p6los de atracdo: o
sistema de propriedade industrial e o sistema de direito autoral. Isso € evidenciado
pelos critérios ja mencionados: novidade, originalidade e aplicacdo industrial. O convi-
vio entre o elemento estético e o elemento técnico, contudo, ndo significa que ha uma
dupla protec¢do para os desenhos industriais. O art. 98 e sua vedacdo a prote¢ao de
obras de carater puramente artistico evidenciam isso. Contudo, a LPI ndo impede que
haja a protecao dupla, através do direito autoral e da propriedade industrial, quando
0 objeto em questdo possuir um elemento estético de grau artistico extraordinario.

5 Todo bem imaterial € composto por um corpus mysticum, sua entidade imaterial, e um corpus
mechanicum, que é o meio ou suporte em que se plasma o bem imaterial. Nesse sentido, o bem imate-
rial se faz perceptivel através de seu corpus mechanicum. (OTERO LASTRES, 1979-1980, p. 17.)



Esse € o caso das obras de arte aplicadas, desde que haja a presenca dos requisitos
de protec¢do dos dois instrumentos.

No que se refere a cumulatividade entre DI e DA, os ordenamentos juridicos
podem ser divididos em trés espécies. Ha os que adotam a protecdo nao cumulativa,
os que adotam a protecdo cumulativa e os que adotam uma cumulatividade restrita.
O primeiro tipo admite que a escolha de um instrumento de protecao exclui a inci-
déncia de outro. A Italia, por exemplo, é um pais no qual tal sistema tem sido utilizado
e, portanto, tem por histérico a ndo admissao da possibilidade de haver protecao
mediante o direito autoral e o desenho industrial em relacdo a uma mesma forma
(OTERO LASTRES, 2008).

Quanto a prote¢dao cumulativa, é possivel citar o ordenamento juridico francés,

o qual se fundamentou, desde os seus primoérd0ios, na teoria da unidade da arte. De
acordo com tal teoria, a criacdo nao pode ser diferenciada quanto a seu grau de criati-
vidade ou destinacao, se artistica ou industrial, pois “tudo é arte e arte é tudo” (OTERO
LASTRES, 2008, p. 93). Por fim, ha os sistemas que adotam a cumulatividade restrita,
estabelecendo critérios para que haja a dupla protecao, como o grau de criatividade e
o carater expressivo da forma.

O ordenamento espanhol adotou o sistema de cumulatividade restrita (OTERO
LASTRES, 2008). A lei espanhola € compativel com a Diretiva 98/71/CE de 1998 do
Parlamento Europeu, a qual estabelece que os paises membros possuem liberdade
para determinar o alcance da cumulatividade das protec¢des do direito autoral e do
desenho industrial, aplicando condi¢des para tanto, dentre elas o grau de criatividade
e originalidade exigido. Dentro da liberdade concedida pela norma comunitaria, a lei
espanhola ndo concede a dupla protecao para qualquer DI, mas somente para aque-
les que apresentam grau de criatividade e originalidade préprios das obras artisticas®.
A questdo é que tal lei ndo fornece um meio de comprovar e valorar esse grau de
criatividade. Em realidade, os requisitos para tanto sao colocados na Lei de Desenho
espanhola (Ley 20/2003).

Otero Lastres (2005) se propde a analisar o que seria o grau de criatividade e
originalidade exigido para que um DI seja considerado obra artistica, ou melhor, obra
de arte aplicada. Inicialmente, essa analise tem como objeto o conceito de criatividade
e originalidade, sendo o entendimento do autor que tais conceitos sdo as duas faces
de uma mesma moeda. Assim, é possivel entender que criatividade seria a causa da
originalidade. Em uma analise subjetiva, a criatividade seria uma qualidade do autor,
enquanto que a originalidade, uma qualidade do objeto (OTERO LASTRES, 2005).

6 Curiosamente, o grau de criatividade e originalidade exigido para a protecdo autoral ndo é
um parametro muito elevado. Em realidade, a protecdo da obra autoral tem como regra geral a au-
séncia de andlise de mérito artistisco. Nesse sentido, “grande parte das espécies protegidas como
arte, ndo se pode qualificar como de belas-artes em sentido estrito, dada a substancia utilitaria que
Ilhes é propria. Sem duvida, as leis autorais contentam-se com pouco para considerar certa obra como
obra de arte. (MORAES, Walter. Arte. In: Enciclopédia Saraiva do Direito apud SILVEIRA, 2012, p. 88.)



Otero Lastres conclui que ambos os termos se referem a um mesmo conceito, obser-
vado através de perspectivas diferentes.

Quanto ao grau de criatividade e originalidade exigidos, o autor remonta a
disposi¢ao da Lei de Desenho Industrial espanhola a qual afirma que um desenho
so sera protegido pelo direito autoral quando for dotado de uma originalidade e de
uma criatividade singular ou especial. Logo, para o autor, o DI que possa vir a ser
duplamente protegido deve ser extraordinariamente criativo e original. Uma vez
que a criatividade, como ja mencionado, é um atributo do autor, é razoavel dizer
gue nem todos a possuam ou mesmo que aqueles que a possuem ndo a detenham
em um mesmo nivel. Enquanto capacidade, a criatividade pode ser maior ou menor
quando comparada entre artistas. A originalidade, por sua vez, é entendida como
uma qualidade da obra, a qual é consequéncia do exercicio da “concepc¢do intelectual”
junto com a “execug¢do material” da obra pelo autor (OTERO LASTRES, 2005, p. 112). As
obras podem ser concebidas e executadas de maneira mais ou menos original. Por-
tanto, Otero Lastres entende que tanto a criatividade quanto a originalidade admitem
gradacBes (OTERO LASTRES, 2005).

Dito isso, 0 autor passa a investigar qual seria o0 grau necessario para a dupla
protecdo. Para tanto, estabelece um limiar, um parametro minimo de criatividade e
originalidade que sdo exigidos para a protecao do direito autoral. Isso sera avaliado
tanto em relacdo a concepcao intelectual da obra, quanto em relagdo a sua execucdo
material. Uma vez atingido esse parametro minimo, ndo ha sentido em avaliar se
dentre as obras efetivamente protegidas pelo direito autoral ha um maior ou menor
grau de criatividade e originalidade (OTERO LASTRES, 2005). Apesar de se referir ao
ordenamento espanhol, é possivel perceber que o raciocinio de Otero Lastres se
encontra em consonancia com a doutrina brasileira, podendo tal discussao ser apre-
ciada em casos que envolvam a cumulatividade de protec6es no Brasil.

Otero Lastres entende que o grau de criatividade e originalidade exigido pela
protecdo autoral é aquele que “supera o comum”. Se a criacdo possui apenas um grau
comum ou regular, sera protegida unicamente através do desenho industrial. Entre-
tanto, havendo um grau mais elevado de criatividade e originalidade, na concepc¢do
e execucdo da obra, podera haver a cumulacdo com a tutela do direito autoral. Con-
tudo, o autor reconhece que o critério posto (aquilo que supera o comum) é bastante
impreciso e incerto (OTERO LASTRES, 2005).

Mas, em sua opinido, isso nao deve servir como argumento para a aplica¢dao do
sistema de cumulatividade absoluta, o qual tem como base de sua racionalidade o
afastamento da analise de gradacdo artistica e, nesse sentido, se exime do risco da
imprecisao dos critérios colocados sobre o0 que é ou ndo arte. Se cabe ao juiz, diante
do caso concreto, decidir sobre questdes tdao sérias quanto a privacao da liberdade,
cabe também a essa figura, enquanto operador do ordenamento juridico, influir
sobre o que possui carater artistico ou ndo. Para o autor, a resposta do ordenamento



ndo pode se eximir da analise por ela ser subjetiva, mas enfrenta-la e lidar com as
possiveis incongruéncias advindas disso (OTERO LASTRES, 2005).

Apesar de ndo haver disposi¢cdo expressa nesse sentido, ha o entendimento que
o ordenamento juridico brasileiro segue o sistema de cumulatividade intermediaria
ou restrita, tal como o espanhol. A auséncia de critérios expressos na LPl e na LDA
para a aplicacdo de tal cumulatividade tem como consequéncia a necessidade de uma
interpretac¢do sistémica dos instrumentos de protecdo da propriedade intelectual.
Assim, a possibilidade de haver a dupla protecdao de uma forma através do desenho
industrial e do direito autoral precisa ser avaliada em rela¢do as limita¢des de cada
um desses institutos, analisando a forma de aquisi¢do dos direitos e seus requisitos
(MORO, 2009, p. 254).

A protecdo do direito autoral ndo requer o registro da obra, havendo a possibili-
dade de exercicio do direito de exclusivo pelo autor desde o momento em que houve
a exteriorizacao da obra, ou seja, a partir de sua criagdo. Como os demais institutos
da propriedade industrial, o exclusivo do DI somente se inicia com a concessao do re-
gistro pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI”. Isto posto, se observa
gue na cumulatividade ora estudada, a primeira protecao sera a do DA, em razdo de
ndo se sujeitar a um sistema atributivo, ou seja, a um sistema registral.

Quanto as limitacdes de cada protecao, o ato criativo que gera a obra protegida
por direito autoral se mostra mais livre e amplo que o ato de cria¢do do designer que
projeta um desenho industrial. Além dos requisitos ja mencionados, incide sobre o
Dl a vedag¢do a ofensa a moral, aos bons costumes, ou de formas que causem ofensa
a honra, a crenca ou a imagem das pessoas, conforme o art.100, |, da LPI (BRASIL,
1996). Além disso, o DI ndo protege formas necessarias, comuns ou vulgares, como
disposto no art.100, Il, da LPI (BRASIL, 1996). Por outro lado, o direito autoral ndo é
submetido a tais limites: nem aos constrangimentos em relacao a moral e aos bons
costumes, nem aos condicionantes de ter que atender a uma forma que quase sem-
pre tem sua aplicabilidade ou funcionalidade.

Quanto ao exercicio de direitos, temos que o DA é um sistema de exclusivo,
enquanto que o DI é um sistema de exclusivo e excludente, como toda a propriedade
industrial. Nesse sentido, a obra protegida por direito autoral garante ao seu titular
gue ndo haja copias, mas nao proibe que sejam realizadas cria¢cdes independentes
gue possam ser parecidas com outras ja existentes. Ja o desenho industrial protege
o titular tanto contra cépias, quanto contra cria¢des independentes que invadam o
aproveitamento econdmico do exclusivo, sendo esse o carater excludente do instru-
mento (OTERO LASTRES, 2008).

7 A concessado do pedido de registro de DI é consubstanciada no titulo de propriedade emi-
tido pelo INPI. Contudo, mesmo antes da concessao, o titular do pedido ja possui uma expectativa
de direito de exclusivo quanto ao objeto requerido. Ainda, diante do requisito da novidade, desde
o pedido de registro, fica impossibilitado que demais concorrentes busquem o registro do mesmo
objeto.



Obras de arte aplicada e obras de carater puramente artistico

uma vez entendida a area de cumulagdo entre o desenho industrial e o direito
autoral e suas nuances, € essencial passar a analise das obras de arte aplicadas (OAA).
Essa figura é protegida pelo direito autoral e, se atender aos requisitos, também, pelo
desenho industrial. Como mencionado, a OAA é excepcional no sentido de possuir
um nivel artistico maior do que o do desenho industrial. De acordo com Silveira (2012,
p.92), nivel artistico é sindbnimo de carater expressivo. Ou seja, esse conceito remete a
diferenciacdo feita inicialmente no presente estudo acerca do que seria uma cria¢ao
ornamental, a qual tem fun¢ao decorativa, e o que seria uma criagdo expressiva, a
qual é ditada somente pela emocao. A OAA é uma criacao decorativa que, extraor-
dinariamente, consegue se destacar das demais dada a relevancia de sua condi¢ao
expressiva. E uma figura hibrida dentro do campo (também hibrido) do desenho
industrial. Disso resulta sua complexidade.

A Lei 5.988/73, norma revogada pela atual LDA, trazia expressamente em seu art.
6°, inciso XI, a disposicdo de que sdo protegidas como obras intelectuais as obras de
arte aplicadas, desde que fossem dotadas de valor artistico capaz de ser dissociado
de sua aplicagao industrial. A LDA, porém, ndo faz qualquer mencdo a OAA. Assim,
ndo ha um consenso acerca de como essa figura foi recepcionada pela nova norma.
Silveira (2012, p. 114) entende que ela permanece sendo protegida pelo direito au-
toral, mas deve ser interpretada em consonancia com as vedacdes do art. 8° da LDA.
Dentre elas, ha o inciso VII, o qual determina que ndo sera objeto de protecdo autoral
0 aproveitamento industrial ou comercial das cria¢cdes. Dessa maneira, se observa
gue tanto na lei anterior quanto na atual ha uma opc¢do por separar e dissociar o
efeito técnico do efeito estético.

Otero Lastres® (1977, p. 386) analisa as obras de arte aplicada sob duas espécies
de critérios, quantitativos e qualitativos, os quais sdo trazidos pelo autor a partir
de uma revisdo minuciosa da doutrina de alguns paises. Essa analise, aplicada con-
juntamente com a observacdo do nivel de criatividade e originalidade, se prop&e a
delimitar o que pode ser entendido como OAA. Além disso, tais critérios fornecem
importantes elucida¢des acerca da compreensdo do que seja uma obra de carater
puramente artistico, ja que essa figura possui um nivel artistico superior a OAA e,
portanto, ndo € tutelada pela protecdo industrial. Os critérios qualitativos analisam
a natureza da obra, enquanto que os critérios quantitativos realizam diferencia¢des
acerca do seu grau de originalidade (OTERO LASTRES, 1977).

Os critérios qualitativos foram estabelecidos pela doutrina alema e italiana.
Koehler, em sua teoria descrita e analisada por Otero Lastres, realiza uma separacao
dentro das cria¢des estéticas, diferenciando as criacbes de configura¢ao das cria¢des
de sentimento. As primeiras sdo a espécie a que pertencem as obras de arte e as
obras de arte aplicadas, as quais veiculam uma ideia através do sentimento estético

8 Otero Lastres utiliza a expressao “modelo artistico” como sindnimo de obra de arte aplicada
(OTERO LASTRES, 1977, p. 384).



plasmado em um suporte material. O mundo exterior é tdo somente uma inspira¢ao
para elas, ndo sendo capaz de limitar o espirito criativo. As obras de sentimento sdo
0 conjunto a que pertence o DI. Elas tém como objeto agucar a percepc¢ao do que

é belo, causando um impacto estético no destinatario. Esse impacto, porém, nao
consiste na veiculacdo de uma ideia, como nas cria¢cdes de configuracao. Assim, é
possivel dizer que as obras de sentimento (como o desenho industrial) esgotam sua
significacdo na forma, enquanto que as obras de configuracdo se propde a propagar
um discurso, uma ideia (OTERO LASTRES, 1977).

Ainda sobre os critérios qualitativos, Otero Lastres apresenta a teoria de Hof-
fmann que entende que a obra de arte consiste na objetivacdo de uma personalidade
criadora, ou seja, que € uma expressao ou impressao do criador acerca da realidade.
Ja o desenho industrial ndo é uma representac¢ao da realidade, mas parte integrante
do mundo real a que a obra artistica se refere. Ainda, a obra artistica é Unica e,
por isso, possui valor em si mesma. As eventuais reproduc¢des dela ndo possuem o
mesmo valor que a primeira, nem conseguem diluir o valor da obra originaria. O DI,
por outro lado, ndo apresenta diferenca de valor entre o original e as reproducdes.
(OTERO LASTRES, 1977).

Por fim, ha o critério qualitativo estabelecido pela doutrina italiana e também
discutido por Otero Lastres, o qual é chamado de critério da dissociacdo. Segundo
tal critério, a obra de arte aplicada pode ser objeto de separac¢do entre o elemento
criativo e os elementos que constituem seu carater industrial. Por outro lado, no DIl o
elemento estético € parte integrante e inseparavel de sua esséncia enquanto produto.
Essa dissociacdo nao é entendida como uma separa¢ao material no sentido fisico,
mas sim no sentido abstrato. Uma separac¢do abstrata entre elemento artistico e seu
suporte fisico (produto) (OTERO LASTRES, 1977).

A doutrina italiana possui trés entendimentos acerca da aplicacdo desse critério,
segundo Otero Lastres. O primeiro entende que a dissocia¢do conceitual é suficiente
para provar a autonomia do elemento artistico. Por outro lado, ha o entendimento de
que a dissociacao é provada atraves do elevado valor artistico do elemento estético.
Assim, a matéria € somente um veiculo para que o autor expresse a sua criacao.
Nesse aspecto, a dissociacdo € prova da existéncia de valor criativo. O Ultimo entendi-
mento adota uma analise que combina a dissociacdo com um juizo de valor artistico.
Logo, sé é considerada OAA a criacao que combina a separac¢do do elemento criativo
de seu elemento industrial e, ainda, possui relevante valor criativo. Dessa maneira,
ndo havera a dupla prote¢do da forma que possui apenas a dissociabilidade ou ape-
nas valor artistico (OTERO LASTRES, 1977).

A Lei 5.988/73 trazia expressamente a ado¢ao do critério da dissociacao. Embora
a LDA seja silente em rela¢do a figura da obra de arte aplicada, a analise sistémica
mencionada anteriormente através do art. 8°, inciso VI, revela que o ordenamento
continua utilizando como critério a separa¢ao do elemento artistico e do elemento



industrial. Dessa forma, o critério italiano da dissociacao é bastante interessante para
a solucdo de controvérsias acerca da dupla protecdo das formas, fornecendo impor-
tantes esclarecimentos sobre o que pode ser considerado obra de arte aplicada para
o direito nacional, merecendo tal categoria de obra a dupla protecdo.

Por sua vez, a partir da analise empreendida por Otero Lastres, podemos dizer
que os critérios quantitativos se baseiam na ideia de que ha uma gradac¢ao de origi-
nalidade e conteudo estético entre as obras de arte e os desenhos industriais. Dessa
forma, as obras de arte aplicada sao aquelas que possuem aplicacdo industrial, mas
que sao caracterizadas por consideravel conteudo estético. Na Alemanha, ha o en-
tendimento jurisprudencial de que esse grau € reconhecido pela opinido dos circulos
sensiveis a arte ou de alguma forma familiarizados com a opinido artistica. O DI, por
outro lado, carece de realizacao artistica, mesmo que seja bem sucedido em agucar
o sentido estético. Ainda, a doutrina alema estabelece alguns critérios com teor mais
objetivo que a opinido de especialistas, como a analise da individualidade, da singula-
ridade e da originalidade. Também ha de se pesar que alguns indicios apontam para
a obra artistica, como a novidade do estilo, 0 motivo e a complexidade dos contornos
(OTERO LASTRES, 1977).

A jurisprudéncia suica, por outro lado, aplica os critérios quantitativos sob a
analise de que uma obra artistica € uma criacdo original que possui carater préprio,
gerando um produto de uma ideia pessoal. Assim, se exige que a obra de arte apli-
cada se justifique por si mesma quanto a originalidade autoral, sem contar com a
apreciacdo da novidade prépria do desenho industrial. Portanto, uma obra de arte
precisa ser reconhecivel como tal (OTERO LASTRES, 1977, p. 396). Ja o DI, apesar de
possuir uma forma esteticamente agradavel, possui seu elemento criativo condi-
cionado pela funcdo utilitaria que desempenha. A doutrina suica pontua ainda que
essa originalidade exigida para protecao autoral se revela em uma forma superior
as solu¢des comuns dadas aos objetos, bem como as habilidades artesanais (OTERO
LASTRES, 1977).

Apesar de utilizarem diferentes parametros, os critérios apresentados levam
a conclusao comum de que a obra de arte aplicada ndo tem como unico proposito
de criacdo a expressao autoral. Seu intuito ndo é unicamente promover a sensibi-
lizagdo do destinatario, mas também desempenhar uma funcao. A obra de carater
puramente artistico, por sua vez, tem como razdo de existir, unicamente, promover a
provocacdo de seu destinatario, seja agu¢cando seu senso de beleza ou veiculando um
discurso para reflexdo. De toda forma, a sensibilizacdo é sua razao de ser.

De acordo com os referidos critérios, € possivel dizer que a obra de carater
puramente artistico € uma criacao que, dado seu teor essencialmente expressivo,
ndo se submete a protecdo industrial. A defini¢do de obra de carater puramente
artistico se confunde com a definicao de cria¢des do espirito, nomenclatura utilizada
pelo direito autoral. Assim, a vedag¢do encontrada no art. 98 da LPI ndo estabelece



um novo conceito. Em realidade, este dispositivo delimita a area de protecao do DI

e, a0 mesmo tempo, cria um espaco de possibilidade para a dupla protecao (auto-

ral e industrial), no caso das obras de artes aplicadas. Nao ha vedacdo ao carater
artistico, mas sim aquilo que se configura como unicamente arte. Assim, as obras

de arte aplicada, por possuirem um elemento artistico e industrial, se encontram na
intersecao de dois sistemas. Por outro lado, a obra de carater puramente artistico, ou
simplesmente obra de arte, se encontra protegida pelo direito autoral.

Conclusao

O presente artigo investigou os escopos de prote¢do do desenho industrial e do
direito autoral para alcancar qual seria seu ambito de confluéncia e seu ambito de
exclusdo. O desenho industrial possui uma natureza hibrida que ora se aproxima do
sistema de propriedade industrial, ora se aproxima do sistema autoral. Tal hibridez
decorre da convivéncia dentro de tal instrumento de elementos técnicos e de elemen-
tos estéticos. No DI, é possivel dizer que a atividade criativa esta limitada pela forma
do objeto, geralmente, de uso utilitario, mesmo ndo sendo esta a sua razdo de existir.
O direito autoral, por sua vez, protege as cria¢des do espirito exteriorizadas, nao
havendo restricbes as manifestacdes de pensamentos ou emocdes.

A cumulatividade entre tais institutos ndo é vedada pelo ordenamento juridico
brasileiro, mas tampouco é prevista expressamente. Assim, ha o entendimento de
que a cumulatividade pode ocorrer se forem supridos os requisitos de ambos os
institutos de protecdo simultaneamente. Em termo gerais, a cumulatividade repre-
senta um risco de recrudescimento da propriedade privada em termos de direito de
exclusivo. Portanto, € importante delimita-la a situa¢des especificas.

Por todo o exposto, se observa que a vedacao do art. 98 ndo resulta em uma
conceituag¢ao, mas sim na delimitacao do escopo de protecdo do desenho industrial.
Ou mesmo resulta em uma conceituacdo negativa, no sentido do que nao pode ser
entendido como passivel de protecdo pelo DI. O equilibrio do sistema de propriedade
intelectual se mostra evidente nesse ponto. A obra de carater puramente artistico
é protegida pelo direito autoral. Apesar de ser um instrumento de exclusivo, o DA
garante uma vigéncia maior. Por outro lado, a protecao do desenho industrial tem
carater exclusivo e excludente, sendo mais restritiva e mesmo eficaz. Contudo, possui
uma vigéncia menor.

Ao que tudo indica, a referida vedacao nao significa uma restricao de direitos. Ela
€ apenas a constatacdo de uma circunstancia fatica: uma obra artistica ndo é tutelada
pela propriedade industrial, pois sua protecao independe disso. Sua propria natureza
é estranha ao sistema industrial, o qual é baseado na protecao da concorréncia e do
investimento. A obra artistica, por outro lado, tem como objetivo o incremento do
patriménio cultural e a sensibilizacdo dos destinatarios. Portanto, ndo é necessario
que ela se socorra do desenho industrial para cumprir com sua finalidade.



Em contrapartida, o sistema brasileiro garante, de maneira implicita, a protecao
da obra de arte aplicada que, apesar de ndo constar no rol exemplificativo da lei auto-
ral, parece estar internalizada na LDA por conta do seu artigo 8°. Para a obra de arte
aplicada também ndo se encontram vedacdes da LPI, o que refor¢a o entendimento
gue a mesma poderia gozar da dupla protecdo, desde que alguns critérios fossem
assumidos e desenvolvidos pelos doutrinadores brasileiros.

Por fim, ao desenho industrial, ndo compreendido como uma obra de arte
aplicada, mas como fruto da atividade projetual do designer, a protecdo adequada é
aquela apresentada pela LPI, ou seja, o registro de desenhos industriais.
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As Excecoes ao Requisito da Novidade Absoluta

no Registro de Desenhos Industriais
Pablo Borges Barbosa

Introducao

A tematica central apresentada neste artigo versa sobre a diferenca entre o
conceito de novidade absoluta no Brasil - como requisito para afericdo de mérito na
concessao do direito de exploragao exclusiva e excludente' sobre desenhos indus-
triais - e os conceitos de novidade existentes em outros paises.

Dado que o requisito da novidade é necessario para afericao de mérito,
gquando da manutencdo da concessao do direito de propriedade industrial sobre os
desenhos?, decorre que explorar a tematica das excecdes a novidade absoluta pode
trazer algumas contribuicdes interessantes. Por exemplo, o estudo desse tema pode
subsidiar tanto os usuarios do sistema de prote¢do nas suas decisdes, visando a
internacionalizacao de produtos, quanto pode fomentar em ambito académico estudos
e desenvolvimentos de novas propostas normativas, visando a maior seguranca juridica.
Destaca-se, ainda, que a falta de harmonia entre as previsdes legais sobre a novidade de
diferentes paises pode ser entendida como pratica de protecionismo econémico.

Porquanto, € apresentada neste trabalho uma breve comparacao entre as
previsdes sobre novidade presentes na Lei 9279/96 (Lei da Propriedade Industrial -
LPI) e aquelas presentes nos paises que mais se utilizam do sistema de protecdo aos
desenhos industriais.

A questdo que se quer enderecar com a pesquisa pode se resumir na seguinte
pergunta: as disposicdes legais referentes a novidade dos desenhos industriais no
Brasil sdo harmdnicas com aquelas dos paises com maior numero de depdsitos?

Com intuito de responder a essa questao, primeiro sera apresentada uma
breve revisao da literatura, investigando os diferentes conceitos de novidade relacio-
nados aos desenhos industriais. A partir do entendimento dos conceitos de novidade,
sera realizada uma breve analise comparativa de textos normativos dos nove paises

com maior numero de depdsitos de pedido de registro de desenho industrial (DI).

1 A nocdo de exclusivo e excludente pode ser encontrada em Otero Lastres et al. (2013),
quando este autor aponta que, por ser um direito registral, a propriedade industrial, em contra-
posicdo ao direito autoral, que é ndo registral, teria um efeito de bloqueio muito mais enérgico.
Enquanto o direito de autor é entendido como excludente, os direitos de propriedade industrial
seriam exclusivos e excludentes, para Otero Lastres et al. (2013).

2 Cabe destacar que a analise da novidade e originalidade (realizada em exame de mérito)
ndo é necessaria para concessdo do registro de desenho industrial no Brasil (vide artigo 106 da
LPI). Porém, caso o titular solicite que seja realizado o exame de mérito, os requisitos da novidade
e a originalidade serdo aferidos para manutencao da concessao do direito de propriedade indus-
trial sobre os desenhos. Essa manuten¢ao se mostra conveniente em casos de disputa em torno
dos direitos sobre desenhos.



Essa comparacgao visa a verificar quais sao as excec¢des a chamada “novidade abso-
luta” nesses paises.

A escolha do numero de paises investigados no levantamento foi feita de modo
a ter o Brasil figurando dentro do recorte, permitindo que a presente comparacdo
tenha como ponto central as caracteristicas do sistema de protecdo nacional, o que
traz uma contribuicao mais efetiva para literatura local afeta ao tema.

Para mitigar discrepancias referentes as varia¢des abruptas no numero de
depdsitos em determinados periodos histéricos, foi investigado o somatério de de-
positos numa janela temporal que abrange 10 anos, indo de 2007 a 2016. Os dados
dos anos de 2017 e 2018 ndo constam no levantamento, pois esses dados ainda nao
estavam disponiveis para todos os paises na base de dados consultada3.

Foi consultada a base de dados estatisticos do site da Organiza¢ao Mundial
da Propriedade Intelectual - OMPI*. O indicador usado para este levantamento foi
0 numero total de pedidos de registro de DI depositados por pais. Esse numero
compreende tanto os pedidos depositados diretamente nos Institutos Nacionais, que
reivindicassem ou ndo prioridade sobre a data de pedidos anteriores, quanto o nu-
mero de designac¢des do pais como parte contratante em pedidos internacionais via o
Acordo da Unidao de Haia®.

Os paises com maior numero de depdsitos, por ordem decrescente, segundo
os critérios ora definidos, foram: (i) China, (ii) Coréia do Sul, (iii) Estados Unidos, (iv) Japao,
(v) Turquia, (vi) india, (vii) Alemanha, (viii) Australia, e (ix) Brasil. O anexo | traz uma tabela
exportada do site da OMPI com os numeros de depdsitos de DI desses paises.

Para sistematizar a analise, cada pais selecionado foi classificado quanto as
caracteristicas de sua previsao legal de novidade e, também, quanto a presenca ou
ndo de certas exce¢des a novidade, tendo como base os principais “tipos” de novidade
levantados na literatura. Essa sistematiza¢do possibilitou tabular os resultados do levan-
tamento, permitindo uma facil visualizacdo e comparagdo entre os diferentes paises.

Destaca-se que foram investigadas no levantamento apenas a lei de proprie-
dade industrial de cada pais, ndo sendo contempladas neste estudo nem a investi-
gacao sobre normativas e praticas dos Institutos Nacionais, nem as jurisprudéncias
e praticas perante Tribunais de Justica. Outrossim, a revisdo de literatura apresenta
alguns exemplos de praticas e de jurisprudéncias.

Chavanne e Burst (2006) trazem uma definicdo classica sobre as quatro carac-
teristicas necessarias para se considerar um documento anterior como impeditivo a

novidade absoluta. Segundo os autores, a anterioridade deve ser:

3 Essa impossibilidade de se acessar a publicacao de todos os depdsitos mais recentes é
comum, seja por cumprimento de dispositivo legal que prevé um periodo de sigilo do pedido, ou,
simplesmente, por atraso na publicacao do pedido por parte do érgdo responsavel no pais.

4 Base estatistica da OMPI disponivel em: <https://www3.wipo.int/ipstats> acessado em
19/04/2018.
5 O Acordo de Haia trata do Registro Internacional dos Desenhos e Modelos Industriais e se

aplica aos paises que o assinaram, o que ndo é o caso do Brasil. Para acessar o Acordo de Haia,
indica-se o site da wipo: www.wipo.int.



(a) certa - podendo ser provada a sua data de publicacdo e existéncia;

(b) suficiente - permitindo um técnico no assunto replica-la;

(c) total - antecipando a criacdo em um documento Unico; e

(d) publica - o conhecimento da anterioridade ndo pode ser uma informacao
sigilosa ou restrita a uma parcela do publico, mas deve ser suscetivel de ser conhecida
por um publico abrangente.

Essa definicdo, de maneira sintética, justifica a estrutura da revisdo de litera-
tura. Para enderecar pontualmente os conceitos de novidade, a revisdo foi estrutu-
rada com base em quatro perguntas, que podem ser consideradas quando da qualifi-
ca¢ao do “tipo” de novidade, sendo elas relativas a abrangéncia geografica, ao publico
relevante, a forma e a data - os trés ultimos em atencdo aos critérios de Chavanne e
Burst (2006). As perguntas estruturantes dessa revisao sao: “novo para quem”; “novo
como”; “novo quando”; e, “novo onde”.

No que segue, os conceitos de novidade encontrados na literatura serao rela-
cionados com trechos da LPI.

O publico e a novidade: “novo para quem?”

Otero Lastres (1974), em revisdo realizada sobre os conceitos de novidade na
literatura alemad, apresentou trés tipologias que remetem ao publico relevante que
deve ser considerado durante o exame para afericao da novidade. Esses trés tipos de
novidade, indo do publico mais geral para o mais restrito, sdo a novidade objetiva, a
novidade relativa e a novidade subjetiva.

A novidade objetiva consiste em tudo aquilo que nao foi tornado acessivel a
qualquer publico. Esse conceito negativo® tem natureza absoluta, uma vez que ndo
define um publico especifico, sendo indiferente o local, o grau de acesso a informacdo
ou o grau de instrucdo do publico relevante.

O artigo 96 da a Lei da Propriedade Industrial do Brasil (LPI), que define novi-
dade para os desenhos industriais, apresenta caracteristicas que se relacionam com
esse conceito de novidade objetiva, trazido por Lastres da doutrina Alema. Segue
trecho do artigo 96 da LPI(com grifo nosso):

“Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando ndao compreendido
no estado da técnica

§ 1° O estado da técnica é constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao pu-
blico antes da data de depdsito do pedido (...)" (BRASIL, 1996)

Porém, o mesmo artigo da lei traz em seus paragrafos 82° e §3° algumas excecdes
a esse conceito de novidade objetiva, quando dispdem observacdes sobre os efeitos do
periodo de sigilo, da prioridade e do periodo de graca sobre a afericdo da novidade.

6 Em contraponto ao conceito negativo de novidade nos desenhos industriais, presente dou-
trina Alemgd, Lastres apresenta um conceito positivo de novidade, presente na doutrina Francesa,
gue considera novo “toda forma plastica (...) que se diferencie de seus similares” (Lastres, 1974).



O paragrafo 82° fala sobre a auséncia de novidade de um pedido de desenhos
industriais em face a documentos que ainda nao foram tornados acessiveis ao pu-
blico, por exemplo, devido a solicitagao de sigilo por parte do depositante, mas que ja
sao considerados no estado da técnica. Destaca-se que, além da possibilidade de se
solicitar 180 (cento e oitenta) dias de sigilo sobre o conteudo do pedido de registro de
DI, com previsto nos artigos 105 e 106 da LPI”, a ndo-publicagao também pode decor-
rer de atrasos por parte do érgao responsavel pelo processo administrativo, que no
Brasil é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI. Tanto o periodo de sigilo
guanto o eventual atraso na publicacdo é comum para os 6rgdos competentes em
outros paises. Segue abaixo a exce¢ao do artigo 96, paragrafo §2° da LPI, transcrita e
por nos grifada:

“§ 2° Para aferi¢cao unicamente da novidade, o conteddo completo de pedido de
patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda nao publicado, sera consi-
derado como incluido no estado da técnica a partir da data de depdsito, ou da

prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequen-
temente.” (BRASIL, 1996).

Essa excecao do paragrafo 82° reforca a caracteristica do sistema atributivo

de direito (também conhecido pela expressao inglesa first to file), uma vez que um
segundo depositante, desconhecendo a existéncia de um primeiro depésito, perderia
o direito a exclusividade para o primeiro depositante. O sistema first to file € uma das
caracteristicas basilares do direito sobre a propriedade industrial. Nesse sistema, para
obter o privilégio de exclusividade o usuario precisa cumprir primeiro com as formali-
dades de depdsito.

Em contraponto, temos o sistema declaratorio de direito (também conhecido
pela expressdo inglesa first to invent), no qual o privilégio de exclusividade nasce com a
criacao do objeto, prescindindo das formalidades e do registro. Esses dois sistemas, que
divergem por considerar diferentes datas de afericdo da novidade - entre o momento do
depdsito e o da criacdo - serdo melhor explorados mais adiante, nesta revisao.

Por sua vez, o paragrafo 83° deste artigo da LPI vem corrigir um problema
decorrente das excecdes do sigilo e da prioridade, desbalanceando o reforco ao

7 Para referéncia, segue transcri¢cdo dos artigos 105 e 106 da LPI:

Art. 105. Se solicitado o sigilo na forma do 8 1° do art. 106, podera o pedido ser retirado em até 90
(noventa) dias contados da data do depésito.

Paragrafo Unico. A retirada de um depésito anterior sem produc¢do de qualquer efeito dara
prioridade ao depdsito imediatamente posterior.

Art. 106. Depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto nos arts.
100, 101 e 104, sera automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedin-
do-se o respectivo certificado.

8 1° 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
sera processado. (Brasil, 1996)



sistema first to file dado pelo paragrafo §2° e criando condic¢fes excepcionalissimas, com
caracteristicas de first to invent no sistema de prote¢do aos desenhos industriais no Brasil.
Segue abaixo a excecdo do artigo 96, paragrafo 83° da LPI, transcrita e com grifo nosso:
“§ 3° Ndo sera considerado como incluido no estado da técnica o desenho in-
dustrial cuja divulgacdo tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que

precederem a data do depdsito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas
situa¢des previstas nos incisos | a lll do art. 12." (BRASIL, 1996)

Tomemos que o criador originario de um objeto tivesse que revela-lo para um
certo conjunto de colaboradores, ou apresenta-lo em congresso ou exposicao publica,
fato corrente antes de proceder com o depdsito do pedido de registro. Ou, com maior
efeito, que um pedido de registro fosse depositado por terceiros, sem o consenti-
mento desse criador originario. A excecao constante do artigo 96, paragrafo 83° da
LPI, conhecida como “periodo de graca”, garante que essa divulgacao ou deposito sem
o consentimento do inventor nao prejudique a novidade do objeto, caso o proprio
criador queira reivindicar a protecao dentro desse periodo.

Para configurar o periodo de graca no Brasil, ndo importa se a divulgac¢ao é
direcionada ao publico geral ou a certo grupo restrito de pessoas, em carater de
sigilo, e, até mesmo se a divulgacao for feita “por terceiros, com base em informacdes
obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorréncia de atos por este
realizados” (BRASIL, 1996), como prevé o texto da lei, ora transcrito.

Em outras palavras, mesmo que o criador ndo seja o primeiro a depositar, ele
pode ter garantido seus direitos de exclusividade por ter sido o primeiro a inventar,
caso reivindique a protecdo ainda dentro do periodo de graca. Reprisa-se que essa
exce¢ao remonta as caracteristicas do sistema first to invent. Esse dispositivo do peri-
odo de graca garante a novidade durante 180 (cento e oitenta) dias que precedem a
divulgacdo ou depdsito nao autorizado®.

Outra excecdo a novidade absoluta encontra guarida nos crimes previstos pelo
artigo 195, incisos Xl e Xll da LPI, que dispde como segue:

“Art. 195. Comete crime de concorréncia desleal quem:
XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizacdo, de conhecimentos, informacdes

ou dados confidenciais, utilizaveis na inddstria, comércio ou presta¢do de servicos,

8 Para uma facil referéncia, seguem os incisos | a lll do art. 12 que sdo citados no artigo 96,
paragrafo 83° da LPI (nosso grifo):

Art. 12. Ndo sera considerada como estado da técnica a divulgacao (...) se promovida:

| - pelo inventor;
Il - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicacdo oficial do
pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informa-
cdes deste obtidas ou em decorréncia de atos por ele realizados; ou
IIl - por terceiros, com base em informacdes obtidas direta ou indiretamente do inventor ou
em decorréncia de atos por este realizados. (Brasil, 1996)
9 E da experiéncia do presente pesquisador que a operacionalizacido da excecdo do periodo
de graca sobre depdsitos de DI ndo autorizados pode ser dificil, se depender apenas de sua reivin-
dicacdo pelo “depositante posterior” e de atos de oficio do INPI. Acredito que, para operacionalizar
corretamente essa exce¢ao, a via judicial deva ser tomada.



excluidos aqueles que sejam de conhecimento publico ou que sejam evidentes
para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante rela¢ao contratual ou
empregaticia, mesmo apos o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autoriza¢do, de conhecimentos ou infor-
macdes a que se refere o0 inciso anterior, obtidos por meios ilicitos ou a que teve
acesso mediante fraude;” (BRASIL, 1996).

Denis Borges Barbosa (2013) esclarece que a intencdao de manter o segredo
pode ensejar na adjudicacdo do titulo de propriedade sobre a invencao ou criacao
usurpada. Em outras palavras, caso o autor originario prove que sua criacao foi divul-
gada, explorada ou utilizada por meio ilicito, fraudulento, ou violando relacao contra-
tual ou empregaticia (mesmo apo6s o término do vinculo), 0 mesmo podera pleitear
judicialmente a adjudicacao do direito de propriedade, reavendo a possibilidade de
reivindicar o privilégio de protecao usurpado’". Essa adjudica¢ao tem respaldo no
art. 112, § 2°, combinado com o art. 94", a luz do artigos 6° e 7°'*, sendo aplicavel
guando se observa o ilicito previsto art. 195. Trata-se de uma exce¢ao que se estende
para além do prazo de 180 (cento e oitenta) dias do periodo de graca (Barbosa, 2013).

10 Segundo Barbosa (2013), para melhor adentrar o mérito da ilicitude, identificando se uma
criacdo de fato foi usurpada, ha que ser distinguir a publicacdo intencional da ndo-intencional,
conceitos que dependem da nocdo de posse e detencdo como tratados pela escola subjetivista de
Friedrich von Savigny (1803) e pela escola objetivista de Rudolf von Ihering (2005).

11 Uma outra referéncia sobre o tema da reivindicagao de cria¢des usurpadas pode ser encon-
trada em Schmidt et al. (2010)
12 Para referéncia, segue transcricdo dos artigos 94 e 112, 82° da LPI (grifo nosso):

Art. 94. Ao autor sera assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que Ihe con-
fira a propriedade, nas condi¢des estabelecidas nesta Lei.

Paragrafo Unico. Aplicam-se ao registro de desenho industrial, no que couber, as disposi-
cOes dos arts. 6° e 7°.

Art. 112. E nulo o registro concedido em desacordo com as disposicdes desta Lei.

8 1° A nulidade do registro produzira efeitos a partir da data do depésito do pedido.
8 2° No caso de inobservancia do disposto no art. 94, o autor poderg, alternativamente, rei-
vindicar a adjudicacdo do registro. (Brasil, 1996)
13 Para referencia, segue transcricdo dos artigos 6° e 7° da LPI (grifo nosso):
Art. 6° Ao autor de invencdo ou modelo de utilidade sera assegurado o direito de obter a patente
que lhe garanta a propriedade, nas condi¢des estabelecidas nesta Lei.

§ 1° Salvo prova em contrario, presume-se o requerente legitimado a obter a patente.

§ 2° A patente podera ser requerida em nome préprio, pelos herdeiros ou sucessores do
autor, pelo cessionario ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestacdo
de servicos determinar que pertenca a titularidade.

§ 3° Quando se tratar de invencdo ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por
duas ou mais pessoas, a patente podera ser requerida por todas ou qualquer delas, median-
te nomeacao e qualificacdo das demais, para ressalva dos respectivos direitos.

8§ 4° O inventor sera nomeado e qualificado, podendo requerer a ndo divulgacdo de sua nomeacdao.

Art. 7° Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma inven¢ao ou modelo de utilidade,
de forma independente, o direito de obter patente sera assegurado aquele que provar o depési-
to mais antigo, independentemente das datas de invencao ou criagao.

Paragrafo Unico. A retirada de depdsito anterior sem producdo de qualquer efeito dara
prioridade ao depdsito imediatamente posterior. (Brasil, 1996)



E digno de nota que essa possibilidade de adjudicacdo da criacdo usurpada se
da com fundamento em dispositivos que se encontram em varios capitulos da LPI,
incluindo capitulos da titularidade de patentes, da titularidade de desenhos indus-
triais, da nulidade de registros de desenhos industriais e dos crimes de concorréncia
desleal. A discussao que envolve essa excecdo tem varios desdobramentos que
partem para seara jurisprudencial, o que foge ao escopo do presente levantamento
sobre dispositivos legais que tratam da novidade absoluta e suas excecdes.

Nado obstante a dificuldade de tratar dessa excecdo, que possibilita reivindicar
a criacdo usurpada, a adjudicacao de direitos nesses casos guarda semelhan¢a com o
periodo de graca, uma vez que a divulgacao feita pelo criador original antes do dep6-
sito, divulgacdo essa que possibilitou o depdsito ndo autorizado, sera desconsiderada
na afericao da novidade.

Retomando a tipologia apresentada por Otero Lastres (1974), em revisao reali-
zada sobre os conceitos de novidade na literatura alemad, a novidade objetiva (aqui ja
discutida) é confrontada com os conceitos de novidade relativa e novidade subjetiva.

Nessa tipologia, que classifica a novidade com respeito ao publico relevante
para avaliagdo da mesma, a novidade relativa é aquela que depende do conheci-
mento de certo grupo de pessoas para ser aferida.

Otero Lastres (1974) aponta, em revisao da jurisprudéncia alemad, alguns julga-
dos que consideram diferentes grupos de pessoas na aferi¢do da novidade. Constam
julgados considerando que o objeto seria novo caso nao fosse conhecido por um
grupo de especialistas no ramo industrial em que se insere o produto, e, ainda, julga-
dos considerando um grupo de pessoas no interior do pais, formado por consumido-
res finais do produto.

Conclui-se que a excec¢do do periodo de graca vai ao encontro do conceito de
novidade relativa trazido por Lastres, que se refere ao publico relevante. Mesmo que
um certo grupo de pessoas tenha tomado conhecimento do objeto antes do pedido
de protec¢do, ndo se considera que a novidade foi prejudicada, no Brasil, desde que tal
conhecimento se dé dentro do periodo de graca. O mesmo vale para a adjudicagao
de interesses relativos a propriedade industrial, que traz uma espécie de extensdo do
periodo de graca (Barbosa, 2013), também se aproximando do conceito de novidade
relativa, trazido por Otero Lastres (1974).

Finalmente, o conceito de novidade subjetiva, trazido por Otero Lastres (1974)
da jurisprudéncia alemad, define como novas as cria¢des independentes, em que 0
criador nao tem ciéncia da existéncia de qualquer objeto semelhante a sua cria¢ao.
Esse tipo de novidade é caracteristico do sistema de prote¢do ao direito do autor, no
qual pesa mais o fato da obra ser originaria da inspiracdo de um artista (criagdo auto-
noma e nao copia) do que a possibilidade de outro artista ter atingido anteriormente
o0 mesmo efeito estético, em outra época ou lugar.



O artigo 110 da LPI trata do caso excepcional do usuario anterior de boa-fé
nos Desenhos Industriais, em que a LPI apresenta intersec¢do com esse conceito de
novidade subjetiva. Transcreve-se o texto do artigo:

"Art. 110. A pessoa que, de boa-fé, antes da data do depdsito ou da prioridade do

pedido de registro explorava seu objeto no Pais, sera assegurado o direito de con-
tinuar a exploracdo, sem 6nus, na forma e condi¢do anteriores.” (BRASIL, 1996).

Decorre que a exploracdo econdmica da caracteristica estética de produto
industrial enseja na existéncia de um publico consumidor, ciente da existéncia do
objeto. Destaca-se, ainda, que, em havendo um usuario anterior que ja explorava
0 objeto de registro antes da data de seu depdsito, resta claro que o depositante
posterior, por mais que acredite ter criado independentemente o objeto, ndo poderia
receber a concessao dos direitos de exploracao exclusiva nem de exclusao de tercei-
ros', caso ndao houvesse essa excecao a novidade objetiva do artigo 110.

Ademais, essa exce¢do nao visa exatamente proteger o usuario anterior de
boa-fé, porém, parece sim proteger o depositante posterior, criando condi¢des de
flexibilizar as regras de afericdo da novidade segundo o conceito de novidade subje-
tiva, em favor do depositante posterior. Desse modo, o depositante posterior podera
manter o privilégio do direito excludente, tendo apenas que abrir mao deste para o
real criador originario.

Em apertada sintese, temos como regra no sistema brasileiro a novidade ob-
jetiva. Porém, a leitura das excec¢8es aqui apresentadas revelam casos que guardam
semelhancas com aquilo que Otero Lastres (1974), em sua analise do direito alemao,
chamou de novidade relativa (exce¢des do periodo de sigilo, prioridade, periodo de
graca ou adjudicacao de direitos) e de novidade subjetiva (excecao do usuario ante-
rior de boa-fé).

O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados
ao Comércio (ADPIC/TRIPS™), assinado em 1994, busca harmonizar o direito a pro-
priedade intelectual nos paises signatarios, a fim de reduzir praticas excessivamente
protecionistas no comércio internacional, como consta em seu caput. Todos os 123
paises participantes da Organizacdo Mundial do Comércio (OMC) estdo sujeitos as
regras do TRIPs, o que inclui todos os maiores usuarios do sistema de prote¢ao aos

desenhos industriais, levantados neste trabalho, em tépico a ser apresentado adiante.

14 E de opinido do presente pesquisador que a existéncia de uma excecdo do usuério anterior
de boa-fé, presente no artigo 110, com caracteristicas de “novidade subjetiva”, é pouco compativel
como o sistema de prote¢do ao desenho industrial. Muito embora a presenca dessa exce¢do seja
bem justificavel no sistema patentario, em que o regime de apropriabilidade - no sentido de Teece
(1986) - pode ser fortemente flexibilizado pelo grau de “dificuldade de imitar”, fazendo da op¢ao
pelo segredo industrial muitas vezes a melhor forma de protec¢do de certos aspectos do produto,

0 mesmo nado pode ser aplicado aos desenhos industriais. Essa impossibilidade se deve ao fato de
que a prépria exploracdo econdmica do DI é incompativel com o segredo. Portanto, sendo possivel
provar a existéncia de um usuario anterior de boa-fé, resta clara a existéncia de uma anterioridade
certa, suficiente, total e publica. Havendo anterioridade impeditiva, ha um conflito grave na convi-
véncia dos direitos do depositario posterior com os direitos do usuario anterior.

15 Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPS.




Por mais que o Acordo verse sobre varias questdes do direito da propriedade
intelectual, o mesmo ndo obriga os paises contratantes a optar entre a novidade
objetiva, ou relativa, ao estipular os critérios necessarios a concessao do direito exclu-
sivo aos desenhos industriais. O que segue é a transcricao do artigo 25, paragrafo 1°,
do Acordo TRIPs, com nosso grifo:

“Os Membros estabelecerao prote¢do para desenhos industriais criados inde-
pendentemente, que sejam novos ou originais. Os Membros poderdo estabelecer
que os desenhos ndo serdo Novos ou originais se estes ndo diferirem significativa-
mente de desenhos conhecidos ou combinacBes de caracteristicas de desenhos
conhecidos. Os Membros poderdo estabelecer que essa prote¢do ndo se esten-

dera a desenhos determinados essencialmente por consideracdes técnicas ou
funcionais.” (OMC, 1994).

Com vistas ao art. 25 do TRIPs, um dos requisitos para protecdo dos desenhos
industriais € o mesmo ser fruto de uma cria¢dao independente. Adicionalmente, o
TRIPs obriga que os paises contratantes optem entre os requisitos da novidade ou
da originalidade, mas da liberdade para que os mesmos estabelecam seus proprios
conceitos de novidade e originalidade.

A secao que segue trata justamente da forma da publicacdo que é considerada
na antecipacao da novidade. Sao levantadas questdes relativas a antecipacdo por
representacao abstrata bidimensional do desenho e pela aposi¢dao do desenho no
produto tridimensional.

A forma da publicag¢ao: “novo como?”

Denis Borges Barbosa (2002, p. 2) traz um esclarecimento sobre as duas formas
primarias de novidade, sendo elas: (i) a novidade cognoscitiva, que é a exigéncia de
gue a tecnologia ainda ndo tenha sido tornada acessivel ao publico, de forma que um
técnico, dela tendo conhecimento, pudesse reproduzi-1a; e (ii) a novidade econémica,
gue se trata da exigéncia de que o invento ainda nao tenha sido explorado.

A novidade cognoscitiva, relacionada a publicacdo, transformou-se em um pa-
drao geral das modernas leis de propriedade industrial. Restam, contudo, resquicios
da novidade econdmica, relacionada ao uso, especialmente em algumas excec¢bes
dispostas em lei, vide o art. 110 (excecdo do usuario anterior de boa-fé) e, sobretudo,
o art. 112, 8 2°, combinado com o art. 94 (a excecao da adjudicacao dos direitos relati-
VOS a criagdo usurpada), ja citados anteriormente.

Cabe destacar que a novidade de uso - ou econdmica - implica necessaria-
mente na existéncia do desenho em sua forma de produto. Enquanto isso, a novi-
dade de publicacao - ou cognoscitiva - implica na publicidade que pode se dar pela
representacao bidimensional (2D) do desenho, acompanhada ou ndo de descricao
escrita ou oral, ou, ainda, pela existéncia do produto ou modelo tridimensional (3D).
A LPI recepciona os dois conceitos de maneira alternativa, podendo a novidade ser



antecipada por uso ou por qualquer outro acesso ao desenho. Segue trecho do artigo
96 da LPI (com nosso grifo):

“Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando ndo (...) 8 1°(...) tor-
nado acessivel ao publico (...) por uso ou qualquer outro meio.” (BRASIL, 1996)

Retomando Chavanne e Burst (2006), sobre o critério da suficiéncia, tendo em
vista os desenhos industriais, o conceito da novidade cognoscitiva muitas vezes pode
ser insuficiente para reconstruir a experiéncia estética causada pela aposicdo do de-
senho no produto tridimensional, necessaria quando do uso econdmico ou comercial.

Newton Silveira (1982, p. 65) esclarece que, “pode-se falar, assim, em uma no-
vidade relativa, consistindo nao na forma abstratamente considerada, mas na forma
efetivamente utilizada como modelo”.

Cabe indicar uma desambiguacao entre o conceito de novidade relativa
referente a forma, levantado por Newton Silveira, e o conceito de novidade relativa
referente ao publico, conforme define Otero Lastres (1974), aqui citado.

Barbosa (2013, p. 29), comentando a proposicao de Silveira acima, discorre de
maneira elusiva quando propd&e que “o desenho é uma criagdo ornamental e acesso-
ria a um produto industrial; assim, € ao ato de aposi¢do do desenho ao produto que
se elege como relevante para determinar a novidade, ou nao”.

Essa possibilidade de separacdo entre a forma ornamental e o produto indus-
trial tem reflexos também na determinacdo da data de afericao da novidade, como
sera visto na secdo a seguir.

O sistema atributivo de direito e a novidade: “novo quando?”

Com visto, as modernas leis de propriedade industrial seguem o sistema first
to file, em que se verifica se ha novidade no momento do depésito, para concessao
do privilégio. No entanto, como citado nas proposi¢des de Silveira (1982) e Barbosa
(2013), o desenho industrial € uma criacdo que tem em si tanto uma forma estética,
ornamental, quanto as caracteristicas de um produto industrial, ao qual é aposta a
referida forma.

Essa proposi¢ao vai ao encontro das previsdes legais da LPI sobre as caracteris-
ticas do desenho industrial. No art. 98 da Lei, temos que “ndo se considera desenho
industrial qualquer obra de carater puramente artistico” (BRASIL, 1996). Ja no art. 100,
inciso Il, temos que “ndo é registravel como desenho industrial (...) a forma necessaria
comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por consi-
derac@es técnicas ou funcionais” (BRASIL, 1996).

Logo, uma criacdo sera registravel como desenho industrial se, e somente se,

a mesma for um objeto que conjuga num s6 tempo caracteristicas de um produto
industrial com caracteristicas estéticas ou ornamentais.

Tanto na Lei 9610/98 (Lei do Direito Autoral - LDA), quanto na LPI, ndo ha qual-
quer restricdo estatutaria para a cumulatividade entre direitos sobre desenhos indus-
triais e direitos autorais. Assim sendo, um objeto que possua tanto carater estético



quanto de produto industrial, podera gozar tanto da prote¢do dada as obras artisticas
pela LDA, quanto da protecdo da LPI para desenhos industriais.

Posto isso, independente de se cumprir as formalidades do depdsito de um
pedido de registro de desenho industrial, uma parte da criagdo estara protegida pelo
direito do autor a partir do momento da criagdo, seguindo o sistema first to invent.

Tal fato poderia justificar, em parte, as caracteristicas peculiares da excecdo do
usuario anterior de boa-fé (art. 110 da LPI). Mesmo sem ter depositado um pedido de
registro, o usuario anterior teria o direito exclusivo sobre a forma, garantido pela LDA.
Porém, pela excecao do art. 110 da LPI, o depositante posterior - ndo seria desse que
a fé deve ser verificada? - gozara do direto excludente e exclusivo, tendo apenas que
partilhar do Ultimo com o real criador originario.

Outrossim, algumas excec¢des a novidade absoluta, aqui ja discutidas, fazem
com que a data de afericdo da novidade do desenho industrial retroaja ao momento
da criacdo, ou da primeira publicacdo. Em particular, destaca-se a exce¢do do periodo
de graca (artigo 96, paragrafo 83° da LPI).

Decorréncias territoriais das excecodes: “novo onde?”

Como foi visto, o Acordo TRIPs ndo obriga os paises contratantes a optarem
pela novidade absoluta, como critério de afericdo de mérito para concessao da ex-
clusiva aos desenhos industriais. Porém, enarmonias nos conceitos e previsdes legais
sobre a novidade entre diferentes paises podem ser entendidas como pratica de
protecionismo econdmico. Portanto, convencionou-se tomar como padrdo a novidade
absoluta, tendo cada pais a liberalidade de criar suas exce¢des a mesma.

Para Barbosa (2013, p. 14), novidade absoluta significa “absoluta quanto ao
espaco geografico (todos os paises do mundo), quando ao tempo (a qualquer tempo
na histéria), e quanto ao meio de divulgacao (escrita ou ndo escrita, oral ou por uso)”.

Decorre que a existéncia de uma excec¢do a novidade absoluta em um pais,
qualquer que seja a excecao, gera uma assimetria territorial na verificacdo da novi-
dade. Em outras palavras, o mesmo objeto serd novo em um pais e ndo o sera em
outro pais, para fins de concessao da exclusiva aos desenhos industriais.

Essa afirmacdo - de que qualquer que seja a exce¢do, esta gerarad uma assime-
tria territorial - parece bastante forte a primeira vista. Porém, mesmo a mais simples
das excecdes a novidade tera esse efeito.

Como exemplo, o periodo de sigilo que antecede a publicacdo do pedido.

Por mais que seja uma excecao branda a novidade absoluta, ainda pode gerar uma
assimetria. Enquanto o pedido corre em sigilo em um pais, sua matéria é destituida
de novidade no territdrio desse pais, mas gozara de novidade em qualquer outro
territorio, salvo reivindicacdes de prioridades unionistas.

O usuario anterior de boa-fé é uma excecao que pode ser entendida como uma
aceitacao da assimetria de informacao ao longo de um territério nacional. Para se confe-
rir o privilégio ao requerente posterior, deve-se minimamente aceitar como insuficiente



ou “pouco publica” a forma na qual a anterioridade atribuida ao criador originario é
divulgada. Nao obstante, a presenca dessa exce¢ao em alguns paises e sua auséncia em
outros gera uma assimetria territorial (entre paises) na verificacao da novidade.

Talvez o periodo de graca seja a mais notoria e influente das exce¢des a novi-
dade absoluta. Tanto a ndo existéncia desse dispositivo, quanto a nao uniformidade
de sua duracdo em diferentes paises, podera gerar uma assimetria territorial na
verificacdo da novidade.

A definicao de novidade para os maiores depositantes

Com base na revisao apresentada sobre os conceitos de novidade e suas
exce¢des, tendo foco no arcabouco juridico brasileiro, apresentaremos um breve
levantamento dos dispositivos legais estrangeiros que definem a novidade para fins
de protec¢ao de desenhos industriais em suas jurisdi¢des. Nesse levantamento, foram
consultados os sitios eletrénicos dos Institutos Nacionais competentes para depdsitos
de desenhos industriais, bem como as leis e regulamentos que regem esse instru-
mento da propriedade industrial.

O instrumento de protec¢do para o desenho industrial na China € chamado de
patente de design. As definicdes de novidade para fins de concessao da patente de
design constam da revisdao de 2008 da lei de Patentes da China'®. Destaca-se que a
ultima alteracao da lei retirou o periodo de graca dos desenhos industriais, manten-
do-o apenas para patentes de invencao.

O instrumento de protec¢do para o desenho industrial na Coreia do Sul é cha-
mado de registro de design. A defini¢do legal de novidade para fins de registro de de-
senhos consta do Ato de Protecdo ao Design da Coreia, de setembro de 20177 . Sobre o
Ato de Protecdo ao Design, trata-se de um texto bastante extenso, porém, na consecucao
da presente pesquisa, se mostrou uma lei de facil consulta e bastante completa.

O instrumento de protec¢do para o desenho industrial nos Estados Unidos é
chamado de patente de design. Um conjunto extenso, compreendendo sete diferen-
tes leis e nove regulamentos, forma o principal arcabouco juridico para protecdo das
patentes de design. Por simplicidade, para o levantamento da presente pesquisa, foi
consultado o guia do usuario presente no sitio eletrénico do Departamento de Paten-
tes e Marcas dos Estados Unidos .

O instrumento de protec¢do para o desenho industrial no Japao é chamado de
registro de design. A definicdo legal de novidade para fins de registro de desenhos
constam do Ato n° 55 (Ato do Design), de abril de 2015%..

16 Lei de Patentes da China, disponivel em inglés em: <http://english.sipo.gov.cn/laws/lawsre-
gulations/201101/t20110119_566244.html>, acessado em: 19/04/2018.

17 Ato de Protegao ao Design da Coreia do Sul, disponivel em inglés em: <http://www.kipo.
go.kr/upload/en/download/DESIGN_PROTECTION_ACT_201712.pdf>, acessado em: 19/04/2018.
18 Guia do usuario “Getting started with patents” do Escritério de Marcas e Patentes dos Esta-
dos Unidos - USPTO. disponivel em <https://www.uspto.gov/patent>, acessado em: 19/04/2018.

19 Ato do Design do Japao, disponivel em inglés em: <http://www.japaneselawtranslation.

go.jp/law/>, acessado em: 19/04/2018.



O instrumento de protec¢ao para o desenho industrial na Turquia é chamado
de patente de design. A defini¢do legal de novidade para fins de patente de design
consta da Lei 6769 (Lei da Propriedade Industrial), de dezembro de 2016%. Outras
provisdes sobre desenhos industriais constam do decreto-lei 554 de novembro de
19952", porém, para levantamento dos resultados tabulados a seguir, se faz referéncia
apenas a Lei da Propriedade Industrial.

O instrumento de protecdo para o desenho industrial na india é chamado de
registro de design. A definicdo legal de novidade para fins de registro de desenhos
constam do Ato n° 16, de maio de 2000 (Ato do Design).

O instrumento de protec¢do para o desenho industrial na Alemanha é chamado
de registro de design. A definicao legal de novidade para fins de registro de design
consta da Lei de Protecdo ao Design, de 200423 . Também foi consultado o Ato de
Protecdo aos Direitos Autorais, de abril de 20162, para verificar a cumulatividade
entre direitos do autor e direitos sobre desenho industrial.

Finalmente, o instrumento de protec¢do para o desenho industrial na Australia é
chamado de registro de design. A definicao legal de novidade para fins de registro de
desenhos consta do Ato do Design, de 2003%.

A seguir, 0 “tipo” de novidade em cada pais de interesse sera avaliado a partir
da verificagdo das caracteristicas abaixo discriminadas. Apenas nos paises em que
excec¢Oes a novidade absoluta forem presentes, serdao apresentados breves comenta-
rios sobre os dispositivos que preveem essas excecdes.

Da novidade de uso e/ou publicacao

Foi verificado, em cada pais de interesse, se é prevista em lei a perda de novi-
dade por uso ou a perda de novidade por publicacdo. Quanto a esses critérios, foram
encontradas excec¢8es a novidade absoluta na China, Australia e Alemanha.

Conforme a leitura do art. 23 da Lei de Patentes da China, para aferir o mérito
das patentes de desenho ha apenas obrigacao da novidade cognoscitiva (de publi-
ca¢ao), nao sendo enfatizada a novidade de uso no texto legal. Por se tratar do pais
com maior numero de depdsitos, sendo responsavel por quase 65% do total mundial
de depdsitos no periodo observado de 2007 a 2016, a falta de énfase na perda de

20 Lei da Proprieade Industrial da Turquia, disponivel em inglés em: <http://www.wipo.int/wi-
polex/en/text.jsp?file_id=430671>, acessado em 19/04/2018.
21 Decreto Lei 554/1995 da Turquia, disponivel em inglés em: <http://www.wipo.int/wipolex/

en/text.jsp?file_id=129939>, acessado em 19/04/2018.

22 Ato de Design da India, disponivel em <https://www.india.gov.in/designs-act-2000-0>, aces-
sado em 19/04/2018

23 Lei de Protecdo ao Design da Alemanha, disponivel em inglés em <http://www.wipo.int/wi-
polex/en/text.jsp?file_id=229653>, acessado em 19/04/2018.

24 Ato de Protec¢do aos Direitos Autorais da Alemanha, disponivel em inglés em <http://www.
wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=16047>, acessado em 19/04/2018.

25 Ato do Design da Australia, disponivel em <http://wwwé.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdb/au/
legis/cth/consol_act/da200391/>, acessado em 19/04/2018.



novidade por uso - que é justamente a utilizacao do produto com aposicdo da carac-
teristica ornamental - é digna de nota.

Por sua vez, o Ato de Design da Alemanha, em sua sec¢do 5, apresenta o conceito
de anterioridade para fins de verificagdo na novidade, que inclui publicacbes, exibicbes
e 0 uso. Porém, segundo o texto legal, caso essa publicacao ndo seja disponibilizada de
maneira ampla o suficiente para que um circulo de profissionais da area na qual o pro-
duto se insere tome conhecimento, o desenho ndo é considerado publicado.

Na Australia, também, é relativizado um dos critérios para afericao da novi-
dade. A secao 15 do Ato de Design, de 2003, define como novo tudo aquilo que nao
foi publicado de maneira documental em qualquer lugar do mundo, bem como tudo
aquilo que nao foi publicamente usado no territério da Australia.

Da cumulatividade com direitos de autor

Foi verificada, em cada pais de interesse, a existéncia de dispositivo legal que
permita cumulatividade entre o direito sobre desenho industrial e o direito de autor
sobre um mesmo objeto.

Porém, em muitas Leis nacionais, como é o caso da LPI e da LDA no Brasil, ndo
ha dispositivo legal a tratar da cumulatividade. Nesse caso, a cumulatividade pode ser
facultada exatamente pela auséncia de dispositivo contrario. Dada essa dificuldade de
verificacao, teve de se recorrer aos sitios eletrdnicos dos Institutos Nacionais respon-
saveis pelo depdsito para verificar a possibilidade dessa cumulatividade.

Nos Estados Unidos, via de regra, nao ha cumulatividade entre direitos de
patente de design e direitos autorais sobre um mesmo objeto, segundo a se¢do 17
U.S.C. 101. Porém, é feita uma excecao para o caso em que ha total “separabilidade” e
“independéncia” entre a parte estética e a parte funcional.

Na india, o Ato n° 16, de 2000 (Ato do Design), requer uma condicdo peculiar
para que se permita a cumulatividade entre DA e DI. O artigo 11 do Ato demanda que
o requerente do registro de desenho industrial, no ato do requerimento, ainda tenha
seus direitos autorais validos por pelo menos mais 10 (dez) anos. Portanto, nesse
pais, uma criagdo autoral mantida em sigilo pode resultar em um direito industrial,
contanto que a reivindicacao desse registro de desenho ndo estenda para além do
normal a durac¢do dos direitos.

Nos demais paises, a presenca ou nao de dispositivo legal que preveja a cumu-
latividade foi tabulada na secao resultados, apresentada mais adiante.

Da prioridade
Foi verificada, em cada pais de interesse, a aceita¢ao da prioridade Unionista,

conforme esta consta da Convenc¢ao da Unidao de Paris (CUP)%, e conforme constante

26 A Convencado da Unido de Paris - CUP, de 1883, deu origem ao hoje denominado Sistema
Internacional da Propriedade Industrial, e foi a primeira tentativa de uma harmonizacdo interna-
cional dos diferentes sistemas juridicos nacionais relativos a Propriedade Industrial. Surge, assim,
o vinculo entre uma nova classe de bens de natureza imaterial e a pessoa do autor, assimilado ao
direito de propriedade. Os trabalhos preparatérios dessa Convencdo Internacional se iniciaram em




da Convencdo de Haia?.

Todos os paises investigados aceitam a prioridade Unionista da Convencao de
Paris, de acordo com verificacdo feita na listagem de paises contratantes disponivel
no site da OMPI®,

De acordo com verifica¢do feita na listagem de paises contratantes, também
disponivel no site da OMPI, apenas quatro paises aceitam a prioridade Unionista de
Haia. Porém, verificou-se que faltava a Coreia do Sul na listagem do site da OMPI, a
despeito do fato de que este pais ingressou como contratante da Convenc¢do da Unido
de Haia no ano de 2014. Portanto, cinco paises aceitam a prioridade de Haia, sendo
eles Coreia do Sul, EUA, Japao, Turquia e Alemanha.

Do periodo de graca

Foi verificada, em cada pais de interesse, a existéncia do dispositivo legal do
periodo de graca e a sua duracdo. O unico pais que nao dispunha de qualquer dis-
positivo legal prevendo o periodo de graca € a China, justamente o maior usuario do
sistema de protecdao ao desenho industrial.

Do usuario anterior de boa-fé

Foi verificada, em cada pais de interesse, a existéncia de dispositivo legal que
preveja a exce¢do que permita a exploragao (ou a nao infracdo) para o usuario ante-
rior de boa-fé. Exceto na india e na Austrélia, essa excecdo a novidade absoluta é
presente em todos os outros paises pesquisados.

Da adjudicacdo da criacao usurpada
Foi verificada, em cada pais de interesse, a existéncia de dispositivo legal que
permita reverter os direitos do requerente ilegitimo para o real criador do desenho.
Nas leis nacionais da China, Estados Unidos, india e Alemanha n&o foi ve-
rificado dispositivo legal que disponha sobre a reversao dos direitos usurpados.
Contudo, foi verificada a presenca de dispositivos que acarretam nulidade do direito

Viena, no ano de 1873. Cabe lembrar que o Brasil foi um dos 14 (quatorze) paises signatarios origi-
nais. A Convencdo de Paris sofreu revisfes periédicas, a saber: Bruxelas (1900), Washington (1911),
Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e Estocolmo (1967). Conta atualmente com 173 (cento e
setenta e trés) paises signatarios. (Convencao de Paris de 1883. In: Wikipédia: a enciclopédia livre.
Disponivel em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Conven%C3%A7%C3%A30_de_Paris_de_1883. Acesso
em: 19/04/2018)

27 A Convencado de Haia para cooperagdo em matéria de depdsito internacional de Desenho
Industrial, também conhecido como Sistema de Haia, disponibiliza um mecanismo para registrar
um desenho industrial em diversos paises por meio de um Unico pedido, depositado em uma
lingua, com um conjunto fixo de taxas. A Convencao de Haia é formada por uma série de Tratados
separados, dos quais 0s mais importantes sao: o Tratado de Haia de 6 de novembro de 1925, o Ato
de Londres de 2 de junho de 1934, o Ato de Haia de 28 de novembro de 1960 (com emendas do
Ato de Estocolmo) e o Ato de Genebra de 2 de julho de 1999. Esse sistema de depdsito internacio-
nal de desenho industrial é administrado pela OMPI. (Hague Convention. In: Wikipédia: a enciclopé-
dia livre. Disponivel em: https://en.wikipedia.org/wiki/Hague_Convention. Acesso em: 19/04/2018)
28 Lista de paises contratantes da Convencdo da Haia (ou Sistema de Haia), disponivel em:
<http://www.wipo.int/hague/en/members/>, acessada em 19/04/2018.



(patente ou registro) sobre a criacdo usurpada, como exemplo, no artigo 72 da Lei de
Patentes chinesa. E possivel que haja algum outro instrumento legal que permita a
adjudicacdo dos direitos, porém, este pode ndo se encontrar descrito na Lei de Pro-
priedade Intelectual. Reprisa-se que verificagdo de outras leis ou jurisprudéncia foge
do escopo da presente pesquisa.

Resultados

O que segue ¢é a tabulacao dos resultados do levantamento entdo realizado.

O cédigo internacional foi utilizado para indicar cada pais, sendo: CN para
China; KR para Coreia do Sul; US para Estados Unidos da América; JP para Japao; TR
para Turquia; IN para india; DE para Alemanha; AU para Australia; e BR para o Brasil.

A presenca, auséncia ou relativizacao do dispositivo legal foi indicada com as
palavras “sim”, “ndao” ou “relativa”. Para melhor visualizacao, as palavras “nao” e “rela-
tiva” foram ressaltadas.

Quando possivel, foi indicado especificamente o artigo da lei que define o
dispositivo legal em questao.

Excetuou-se a referéncia aos artigos das leis que recebem as prioridades unio-
nistas da Convencao de Paris e da Convencdo de Haia, uma vez que o fato de o pais
ser contratante ja o obriga a receber esses dispositivos.



Tabela 1 — Dispositivos legais que caracterizam a novidade necessaria para prote¢ao dos desenhos
industriais em cada um dos nove maiores usudrios do sistema de protecdo

CN KR |(US [JP |TR |[IN |(DE AU BR

Novidade de uso Nao |Sim |Sim |Sim |Sim |Sim |Sim Relati |Sim
(art. (art. |(art. |(art. va (art.
33) 56) |56) |4) (sec. |96)

15)
Novidade de publicagao |Sim |Sim |Sim |Sim |[Sim |Sim |Relati [Sim |Sim
(art. |(art. (art. |(art. |(art. |va (sec. |(art.
23) |33) 56) |56) |4) (sec. 5|15) 96)

GDA)
Cumulatividade com DA |Sim |Sim [Nao |Nao |Sim |Sim |Sim Sim  |Sim
(art. |(17 |(art. (art. |(sec. 2|(sec.
95) |USC |26) 11) |GCA) (18)
101)

Prioridade da Unidao de|Sim |[Sim |Sim |Sim |[Sim |Sim [Sim Sim Sim

Paris

Prioridade da Unido de|(Ndo |Sim |Sim |Sim |Sim |N&o |Sim Nao Nao

Haia
Periodo de gracga Nao |[6m. (12m.|6m. |[12m. [6m. [12m. [6m. |180
d.
Usuario anterior de boa-|Sim |Sim |Sim |Sim |Sim |Nao |Sim Nao |Sim
ta (art. |(art. [(35 |[(art. |(art. |(art. |(sec. (art.
69) |84) |USC |29) |[60) |19) |41 110)
273) GDA)
Adjudicacao da criagao|Nao |Sim |Nao |Sim |Sim |Nao |[Nao |Sim |Sim
surpada (art. (arts. |(arts. |(art. (sec. |(art.
usurp 44) 48 e|71 e|19) 53) |112)
49) |72)
Discussao

Na presente pesquisa foram identificados os nove paises com maior numero
de depdsitos de pedidos de registro de desenho industrial, no periodo de 2007 a
2016. Dentre os maiores usuarios desse tipo de protecao, destaca-se a China em pri-
meiro lugar, com cerca de 65% do total de depésito, seguida da Coreia do Sul, Estados
Unidos, Japdo, Turquia, India, Alemanha, Austrélia e Brasil.

Quanto a definicdo legal de novidade nos paises verificados, apenas dois paises
apresentaram uma definicdo com caracteristicas de novidade relativa. Na Alemanha,
caso a anterioridade nao seja disponibilizada de maneira ampla o suficiente para chegar
ao conhecimento de um circulo de profissionais da area, na qual o produto se insere, a
novidade ndo é prejudicada. Por sua vez, na Australia, € considerado novo o desenho



industrial que ndo foi publicado de maneira documental em qualquer lugar do mundo,
bem como tudo aquilo que ndo foi publicamente usado no territorio australiano.

As excec¢Bes mais frequentes a novidade absoluta, em ordem decrescente,
foram: a prioridade da Unido de Paris, o periodo de graca, o usuario anterior de boa-
-fé, a adjudicacdo da criacdo usurpada e a prioridade da Unido de Haia.

A Unica excecdo perfeitamente uniforme em todos os paises avaliados foi a
prioridade da Unido de Paris, uma vez que todos os paises verificados sdo contratan-
tes dessa Convencao.

Conclusao

Apresentou-se uma breve revisdao sobre as doutrinas que versam sobre a aferi¢dao
da novidade nos desenhos industriais. Em revisao da literatura, o critério da novidade
absoluta foi apontado como padrado geral das modernas leis de propriedade industrial.

Foram revisitados os efeitos das exce¢des a novidade absoluta, particularmente no
que se refere: a data de afericdo da novidade; a forma dos objetos considerados como
anterioridades; ao publico relevante para afericdo da novidade; e a abrangéncia territorial
considerada quando da verificacao da novidade. Também constaram da revisao os
efeitos da cumulatividade com os direitos de autor na afericao da novidade, sobretudo no
que diz respeito a forma da anterioridade e a data de afericao da novidade.

Quanto aos resultados do levantamento aqui feito sobre as excec¢des a
novidade absoluta nas leis nacionais, o ponto mais contundente observado foram
0s paises que apresentam conceitos de novidade semelhantes aquele da novidade
relativa de Lastres. Na Alemanha, caso essa a anterioridade ndo seja disponibilizada
de maneira ampla o suficiente para que um circulo de profissionais da area na qual
o produto se insere tome conhecimento, o desenho nao é considerado publicado e,
portanto, a novidade ndo é prejudicada. Ja na Australia, a perda de novidade por uso
do objeto s6 ocorre se o local de uso da anterioridade for a propria Australia. Por
fim, na China s6 ha perda de novidade quanto existe uma publicacdo anterior, ndo
havendo perda de novidade por uso.

De onde se conclui que mais de 66% dos depdsitos de pedido de registro de
desenho industrial no mundo, de 2007 a 2016, foram feitos em paises que seguem a
regra da novidade relativa.

Logo, a pesar da literatura apontar que o padrao geral das modernas leis de
propriedade industrial é a novidade absoluta, isso ndo foi observado como padrao
das leis nacionais dos maiores depositantes.

Como trabalhos futuros, sugere-se verificar: (i) o efeito da inten¢cdo de manter
sigilo na adjudica¢do da criagdo usurpada, (ii) a presenca das exce¢des ora listadas
atraveés da jurisprudéncia local, em complementac¢do ao levantamento aqui feito
através das Leis locais.
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Anexo |

Resultados retirados da base de dados estatisticos do site da Organiza¢cdao Mun-
dial da Propriedade Intelectual - OMPI (disponivel em: https://www3.wipo.int/ipstats).
O indicador usado para este levantamento foi o nimero total de pedidos de registro
de desenho industrial depositados por pais.

Esse indicador compreende tanto os pedidos depositados diretamente nos
Institutos Nacionais, que reivindicassem ou nao prioridade sobre a data de pedidos
anteriores, quanto o numero de designa¢fes do pais como parte contratante em
pedidos internacionais via o Acordo da Unido de Haia.

As duas ultimas colunas foram de elaboracdo prépria, representando o niumero
total de pedidos depositados por pais e o percentual que esse somatoério representa
em relacdao ao total de pedidos depositados no mundo.

|Intailsctual property right :Industrial design |

Indicator :1 - Total design applications (direct and via the Hague system) |

[Source: WIPO statistics database. Last updated: March 2018 |

percentual em
Total de | relagdo aos
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013) 2014| 2015 2016| 2007 a depdsitos
Office (Code) [Origin 2016 mundiais
Australia Al Total 5796| 6077 5136| 5863) 5966 6549 6012] 6597 7024] 7278| 63158 0,82% |
Brazil BR [Total 5335 58981 5320 6050 6835 6563] 6B47| 6590 6038 6027) 61567 0,80%
China CN Total | 267432 312804| 351342 421273| 521468) 657582| 659563 564555 569059 650344| 4975522 64,44%
Germany DE Total 6320] 5991 5975 6391 6290] ®©414] 6543 7392 7301 7384] 66001 0,85%
India IN Total 6402 6557| 6092| 7038] 8216 8545 8407 9308 10290 10673 81619 1,06%
Japan JP Total 36544 33569 30875 31756 30805 32391 31125 29738) 20864 29865 316532 4,10% |
Republic of Korea KR Total 54362] 56750 57903 57187| 56524) 63135 66940] 64574] 6B0A6| 65635 611096 7.91% |

United States of America [US Total 27752 27782| 25B806) 29058 30467 32799 36034] 35378 38128| 42762 326967 4,23%
‘World WD [Total | 524900] 567800| 593500] 676600 783200 934700| 950800 B54100] 872600| 963100] 7721300 100,00%

Turkey TR Total 6864 7242 7085 7920 9007, 9526 10083 10251 10133 10170 88281 1,14% |




A Protecao das Interfaces Graficas de Usudrio Pelo Registro
de Desenhos Industriais no Brasil: Evolucao do Numero de De-
positos Nacionais de 2004 a 2016

Flavio Alcantara Queiroz

Introducao

O uso de softwares, embarcados nos mais diversos dispositivos eletrénicos,
tornou-se rotineiro na sociedade contemporanea. Como resultado do aumento da
adocao desses dispositivos, 0 mercado de softwares no Brasil movimentou, em 2016,
mais de dez bilhdes de ddlares. Nesse mesmo ano, softwares desenvolvidos por
empresas brasileiras responderam por mais de dois bilhdes de ddlares (ABES, 2017).
A protecdo aos bens intelectuais incorporados nesses produtos constitui um impor-
tante diferencial competitivo nesse mercado. Segundo o New York Times, em 2011,
empresas como Google e Apple gastaram mais em disputas de propriedade industrial
gue em pesquisa e desenvolvimento (DUHIGG, 2012).

Os softwares incorporam diversos bens intelectuais. Um deles € a interface
grafica de usuario. Mais conhecida pela expressao em inglés Graphic User Interface
(GUI), ela € composta, de maneira geral, por “icones, menus, cursores, janelas e ani-
macdes” (DURKIN et al., 2009) e diz respeito ao aspecto visual, ornamental e funcional,
gue possibilita a interagao com o dispositivo eletréonico. A GUI integra o “look and feel”
de um software, constituindo, de maneira mais especifica, o seu “look” (SANTOS, 2008).
Assim, para ordenar uma tarefa ao software (ex.: imprimir um arquivo de texto ou
enviar uma imagem), o usuario interage com as metaforas visuais exibidas na tela do
dispositivo e indica a maquina o que realizar.

A protecdo por Desenhos Industriais, um dos constructos juridicos oferecido
pelos Direitos de Propriedade Intelectual, tem sido utilizada para proteger as novas
tecnologias de informacado. Este dispositivo da Propriedade Industrial, originalmente
concebido para proteger a forma ornamental de bens passiveis de tornarem-se pro-
dutos fisicos, também passou a proteger os padrées ornamentais digitais exibidos em
tela, ou conforme Du Mont et al, os “designs virtuais”.

A Organizacdao Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) incluiu uma classe
especifica destinada as GUIs em 2004, na oitava edi¢ao de sua Classificacdo Interna-
cional de Desenhos Industriais (Classificacao de Locarno) (WIPO, 2003). Uma pesquisa
da OMPI publicada em 2016 mostra que, atualmente, diversos paises e organizacfes
internacionais de Propriedade Intelectual (incluindo Japao, China, Coreia do Sul e
ARIPO) oferecem protecdo as GUIs por meio do Desenho Industrial. Alguns paises



oferecem, também, a possibilidade de prote¢cdo cumulativa com o Direito Autoral
(WIPO, 2016).

O Brasil integra o rol dos paises que oferecem protecdo legal as GUIs por
Desenho Industrial. O registro, realizado junto ao Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI), permite a exclusividade na exploracao da forma ornamental de um
produto industrializado. O detentor do registro pode impedir terceiros de produzir,
comercializar ou importar produtos que imitem ou ostentem essa configuracdo. A
protecao oferecida é de, no minimo, 10 anos, renovavel por mais trés periodos conse-
cutivos de cinco anos. Assim, havendo interesse, a criagdo estara protegida por até 25
anos apo6s o deposito (BRASIL, 1996). Alguns requisitos, estabelecidos na lei 9276/96
(Lei de Propriedade Industrial), sdo necessarios para obtenc¢do do registro. Tais
requisitos podem ser aferidos por meio da leitura do artigo 95 da Lei da Propriedade
Industrial, na qual o desenho industrial € considerado:

(...) a forma plastica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas
e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual

novo e original na sua configuracdo externa e que possa servir de tipo de fabrica-
¢do industrial. (BRASIL, 1996).

Sendo assim, para ser protegido no Brasil, uma forma plastica ou um conjunto
ornamental de linhas e cores deverdo ser novos, originais e servir de tipo de aplicagao
industrial, sendo estes os trés requisitos exigidos para conferir a protecao.

A proposta deste trabalho é verificar se houve interesse das empresas brasi-
leiras pela protecao das GUIs por meio do Desenho Industrial no Brasil. Além disso,
pretende-se verificar o interesse por essa prote¢do nos Estados Unidos e na Unido
Europeia. O periodo pesquisado inicia-se em 2004, quando a classe 14-04 é incorpo-
rada a Classificacao Internacional de Locarno, e estende-se até 2016. Além do INPI,
foram pesquisados dados do Escritério de Propriedade Intelectual da Unido Europeia
(EUIPO) e do Escritério de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO).

Como hipotese tem-se que 0 aumento expressivo do mercado de softwares
nacionais tenha contribuido de maneira significativa para a variacdo nos depdsitos de
GUIs para registro por Desenho Industrial no Brasil.

Metodologia

Foram levantados dados de depdsitos de registro de desenho industrial no Ins-
tituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), disponiveis por meio da ferramenta
BuscaWeb . Também foi utilizado o banco de dados on-line DesignView , do escritorio
europeu de propriedade industrial. O DesignView permite a visualizacdo de dados de
diversos escritorios de propriedade intelectual, incluindo o USPTO e o préprio EUIPO.

Buscou-se verificar a evolu¢ao do uso do Desenho Industrial como forma de
protecao das GUIs a partir do ano da inclusao da classe 14-04 na Classificacao Inter-
nacional de Locarno, conforme comentado na introducao deste trabalho. Assim, este
periodo estende-se de 01/01/2004 até 31/12/2016. Os numeros anuais de depdsitos



em trés escritérios foram contabilizados: INPI, para pedidos de registro no Brasil;
EUIPO, para pedidos de registro na Unido Europeia e USPTO, para depdsitos de pa-
tentes de design nos Estados Unidos.

Por meio da ferramenta DesignView, foram pesquisados todos os depdsitos nos
escritérios europeu e americano, na classe 14-04, durante o periodo delimitado. O
Brasil, apesar de registrar GUIs desde 1991 (data do primeiro depdsito), s6 adotou a
classificacao 14-04, definitivamente, a partir de 2014. Assim, para localizar os dados
do INPI, ao invés da classificagdo, buscou-se por pedidos cujos titulos incluissem os
termos “interface”, “icone” e “tela”. Depois disso, excluiu-se dos resultados os depo-
sitos cujos titulos contivessem o termo “configuracao”, caracteristico dos desenhos
industriais tridimensionais. Para extrair os dados de depdsitos nacionais, delimitou-se
o Brasil como pais de origem dos depositantes.

Resultados e discussao

O mercado de softwares produzidos no Brasil alcancou um crescimento ex-
pressivo no periodo pesquisado. O faturamento, de meio bilhdo de délares em 2004,
chegou a 2,7 bilhdes de dolares em 2015. Ap6s forte queda, o mercado de softwares
nacionais chegou a 1,9 bilhdes de délares em 2016 (ABES, 2017), conforme pode ser
observado no grafico a seguir (Figura 1):

Figura 1: faturamento do setor de software
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Fonte: Relatorio Anual da Associagao Brasildeira de Empresas de Software 2005 - 2017

Por seu turno, os depdsitos de interfaces graficas buscando a protecao via dese-
nhos industriais no INPI brasileiro no periodo de recorte proposto por este trabalho
apresentou a seguinte variacao que pode ser conferida no segundo grafico, exposto
na Figura 2:



Figura 2: depdsitos de GUIs no INPI brasileiro de 2004 a 2016
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Fonte: BuscaWeb, sistema de buscas no banco de dados do INPI

Assim, pode-se apontar que os pedidos de registros de desenho industrial para
GUIs no Brasil também apresentaram uma elevacao consideravel no periodo. Apesar
de receber depdsitos de GUIs desde 1991, apenas quatro depdsitos desse tipo foram
realizados dessa data até 2004. Todavia, de 2004 até 2016, foram depositados 2265
pedidos, conforme revelado no segundo grafico (Figura 2).

Apesar desse aumento exponencial entre os dois periodos, destaca-se que a
guantidade de depdsitos nacionais, porém, foi muito pequena. Foram encontrados
apenas 75 pedidos de registro para GUIs por residentes no pais, 0 que corresponde
a menos de meio por cento do total. Desses depdsitos, 50 foram realizados por uma
instituicao financeira em 2016, como pode ser observado por meio do terceiro grafico
apresentado na sequéncia (Figura 3). Assim, percebe-se que, apesar do crescimento
do mercado de softwares nacionais, ndo ha interesse ou talvez ndao exista conhe-
cimento por parte das empresas brasileiras na protecao das interfaces graficas de
usuario por meio do desenho industrial.

Figura 3: depdsitos de nacionais no INPI brasileiro, 2004-2016
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Tanto no INPI quanto no EUIPO e USPTO foi possivel identificar um aumento
nos depdésitos a partir de 2010, atingindo o apice em 2013. A partir de 2014, porém,
chama a atencdo o fato de haver queda no interesse por essa protecdo. Os trés
escritérios pesquisados apresentaram a mesma tendéncia de queda a partir de 2014,
conforme pode ser identificado no grafico a seguir (Figura 4).



Figura 4: Grafico comparativo de depositos de GUI no Brasil, EUIPO e USPTO
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Fonte: BuscaWeb (INPI) e DisgnView (USPTO e EUIPO)

O aumento do interesse observado entre 2012 e 2013 coincide com o julga-
mento de uma disputa judicial onde a Apple acusa a Samsung de, propositalmente,
infringir diversos desenhos industriais de seus dispositivos, incluindo a interface
grafica de seu sistema operacional. O caso chamou atencao por ser o primeiro litigio
onde o desenho industrial, como propriedade industrial, foi utilizado para proteger
uma GUI (DURKIN, 2016).

Samsung e Apple figuram entre os dez maiores depositantes nos trés escritorios
pesquisados. No Brasil, as empresas ocupam, respectivamente, o segundo e quarto
lugares da lista. A Microsoft Corporation ocupa o posto de maior depositante de
Desenhos Industriais na classe 14-04. E possivel observar, ainda, a presenca de dois
depositantes nacionais nessa lista: o Banco Bradesco e a Localiza Rent-a-Car S.A,
conforme grafico a seguir (Figura 5).

Figura 5: Maiores depositantes de GUIs no Brasil
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A Microsoft também ocupa o posto de maior depositante tanto no EUIPO (Figura
6) quanto no USPTO (Figura 7). Em ambos os escritérios a Microsoft lidera o numero
de depdsitos, sendo seguida pela Samsung e Apple.

Figura 6: maiores depositantes de GUIs no EUIPO
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Figura 7: maiores depositantes de GUIs no USPTO
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Por fim, observa-se que houve uma diminuicdo do uso do desenho industrial
como garantia de protecdo, em especial no periodo que inclui os anos de 2013 a
2016. Tal redugdo é coincidente em todos os escritorios pesquisados, e mostra que
houve um interesse inicial nessa prote¢dao que ndo se sustentou ao longo do tempo.

Conclusao

Procurou-se, por meio de breve pesquisa, apresentar dados a respeito do inte-
resse das empresas em utilizar o Desenho Industrial como dispositivo para protecao
das interfaces graficas de usuario. Identificou-se, no periodo, um crescimento signi-
ficativo no numero desses depdsitos no Brasil, dado que aponta para o aumento da
relevancia econémica de tais bens imateriais.

Com os dados obtidos em trés escritorios de propriedade intelectual (INPI,
EUIPO e USPTO), foi possivel revelar a tendéncia mundial das grandes empresas de
tecnologia em buscar a protecdo de suas GUIs por desenhos industriais nas mais



diversas localidades. Também foi possivel identificar que os maiores depositantes, no
Brasil, também sdo os maiores depositantes nos demais escritérios.

Por meio dos resultados obtidos, porém, nao foi possivel confirmar a hipotese
gue o crescimento do mercado de softwares nacionais contribuiu para o aumento
dos depdsitos de GUIs para protecao por desenho industrial. A participacao nacional
foi baixissima, de menos de 0,5%. No mesmo periodo, depositantes nacionais repre-
sentaram em média 61% do total de pedidos de registros de desenhos industriais nas
demais classes (INPI, 2018). Tais fatos expdem a necessidade de estudos futuros que
explorem mais a fundo essa questdo, buscando compreender o motivo do desinte-
resse das empresas brasileiras em proteger suas GUIs.
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Da Originalidade de Desenho Industrial

e da Distintividade de Marcas
Natdlia Calandrini

Introducao

O requisito da originalidade para o registro de desenho industrial é controverso,
apesar de ainda hoje nao ser tao profundamente estudado, permanecendo um tema
invisivel para a literatura (BARBOSA, 2009). Sua definicao legal emprega a no¢ao de
distintividade, prépria do direito marcario, o que provoca diferentes interpreta¢des na
doutrina. Outros fatores instigam o debate tedrico. A protecdao ao desenho industrial
esta na fronteira entre o direito patentario e o direito autoral, mesmo tendo estatuto
juridico especifico. Por um lado, o desenho industrial incentiva a ampliacdo do acervo
de formas estéticas conhecidas pela sociedade , assim como as patentes contribuem
para o avanc¢o do conhecimento e enriquecem o patriménio tecnolégico dessa
mesma sociedade’. Também expressa a criatividade humana, tendo, portanto, um
qué de criacao autoral.

Esse carater hibrido do desenho industrial (OTERO LASTRES, 2008) se vé em
todo o mundo e a doutrina internacional ajuda a compreender as multiplas ascepcdes
da originalidade e suas implicacdes, como sera visto neste trabalho. Para isso, sera
fundamental também entender do que trata o instituto da distintividade de marca,
Nnao menos provocativo.

Este trabalho, portanto, tem o objetivo de delinear a fronteira tedrica entre
originalidade e distintividade, inclusive atentando-se para métodos de afericdao de tais
requisitos. A partir da revisao de literatura, se buscara descrever as defini¢es e téc-
nicas relacionadas a originalidade, depois o mesmo sera feito quanto a distintividade
e, entdo, uma analise comparativa apontara semelhancas, diferencas e lacunas para o
desenho industrial.

A originalidade no registro de desenhos industriais
Pela definicdo legal brasileira disposta no art. 95 da Lei n°® 9.279 (Lei da Proprie-
dade Industrial - LPI),
“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, pro-
porcionando resultado visual novo e original na sua configuragdo externa e que

1 Otero Lastres (1977 e 1978) defende que o exclusivo dado pela protecdo ao desenho indus-
trial beneficia a sociedade por aumentar o patrimdnio das formas estéticas aplicadas a indUstria,
desenvolvendo um raciocinio comparativo com o sistema de patentes, que teria como contraparti-
da aumentar o patriménio de tecnologias da sociedade.



possa servir de tipo de fabricacdo industrial.” (BRASIL, 1996).

Assim, 0s requisitos para o registro de desenho industrial sdo novidade, originali-
dade, ornamentalidade e ser passivel de fabricagao industrial (MORO, 2009). Segundo
o art. 100 da mesma Lei, o desenho ndo pode ser uma forma preponderamente
determinada por uma funcdo, nem ser uma forma necessaria comum ou vulgar, ou
ainda ser contra a moral e os bons costumes, entre outras restri¢cdes. A falta de pre-
cisao da lei nesse tema comeca entre os dois primeiros requisitos de registrabilidade.
De inicio, ja € possivel perceber que, pela lingua portuguesa, trata-se de termos afins.
A palavra novo significa aquilo que tem pouco tempo de existéncia, recente, visto pela
primeira vez, original, desconhecido. Ja o termo original é relativo a origem, primitivo,
inédito, novo, feito pela primeira vez, que tem carater proprio, que nao imita nin-
guém, singular, extravagante, modelo do qual se pode tirar cépias, pessoa ou coisa
reproduzida ou descrita pela arte (FERREIRA, 2004). Portanto, a diferenca entre os
termos pelo dicionario ndo é precisa.

As definicdes legais também deixam margem para interpretac8es divergentes.
Na LPI, o art. 96 estabelece que “o desenho industrial é considerado novo quando
nao compreendido no estado da técnica” (BRASIL, 1996), sendo este tudo o que foi
tornado publico no Brasil ou no exterior (sejam outros desenhos, patentes, pedidos
etc.) antes da data do depdsito, a excecdo do periodo de graca (180 dias antes da data
do pedido ou prioridade unionista).

Sobre a originalidade, a Lei indica no art. 97 que “o desenho industrial é consi-
derado original quando dele resulte uma configuracao visual distintiva, em relacdo a
outros objetos anteriores” (BRASIL, 1996). Aqui entra o segundo motivo de confusdo,
pois 0 uso da expressao “configuracdo visual distintiva” remete ao conceito de distin-
tividade especifico do sistema de marcas, o qual sera tratado a frente. O paragrafo
unico do mesmo artigo diz que “o resultado visual original podera ser decorrente da
combinacdo de elementos conhecidos” (BRASIL, 1996).

Diante disso, verifica-se que a originalidade, do ponto de vista legal, se caracte-
riza pela distincao do que foi feito anteriormente (aproximando-se da novidade), mas
pode resultar em uma configuracao nova por meio da associacdo de elementos co-
nhecidos. Para Silveira (2014), nestes casos o desenho industrial guarda uma originali-
dade relativa. Assim, pela 6tica do citado autor, a originalidade ndo vai integralmente
ao encontro das defini¢des dicionarizadas de original, ao mesmo tempo em que se
confunde, a primeira vista, com o instituto legal da novidade.

No entanto, por meio da novidade verifica-se apenas a nao existéncia de ob-
jetos idénticos conhecidos, sendo um critério binario (novo ou nao novo) e objetivo
(OQUENDO, 2014), ao passo que a originalidade, ainda que pressuponha algo novo,
vai além. Barbosa (2009) aponta que a rigidez das leis de Pl no mundo quanto ao
prazo do direito de exclusivo, que é igual para todos que obtenham certo tipo de
registro ou patente, é moderada pela densidade do novo, um minimo de contribuicdo



que deve ser dado para o acervo de conhecimentos da sociedade - o contributo mi-
nimo, que é consubstanciado no instituto da originalidade. O autor considera o con-
tributo minimo originario do sistema de patentes, que estabelece o requisito da ati-
vidade inventiva, verificado quando uma invencdo nao decorre de maneira evidente
ou Obvia do estado da técnica, considerando o ponto de vista de um especialista no
assunto. O contributo minimo encontra base no art. 5°, inciso XXIX, da Constituicdo
Federal Brasileira, segundo o qual a exclusividade aos autores de inventos, marcas e
outros se dara “tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e
econdmico do Pais”.

Ao mesmo tempo, no direito internacional, a originalidade do registro de dese-
nho industrial se filia também aos pressupostos do direito de autor (no Brasil, Lei no
9.610/1998), que exige esse requisito relacionando-o a obra em si e a personalidade
do criador nela expressa. Porém, o art. 98 da LPI aponta a restricdo de que “ndo se
considera desenho industrial qualquer obra de carater puramente artistico” (BRASIL,
1996). Assim, mesmo precisando ser original, o design ndo pode ser uma forma ape-
nas artistica, que somente materialize a expressao do autor (o que deve ser protegido
pelo Direito Autoral). O desenho industrial entdo requer criatividade, porém esta é
mais restritiva que a criacao autoral, inclusive porque o objeto devera ser passivel de
fabricacdo industrial.

Ao juntar um instituto préprio do direito de autor com um requisito tradicional-
mente relativo ao registro de marca (distintividade) e remeter sua origem ao sistema
de patentes, a originalidade no registro de desenho industrial é de dificil conceitua-
¢do. Inclusive porque o design em si, enquanto objeto, esta justamente na fronteira
entre a arte e a invencao.

“A criacdo no campo da indUstria, ou invencao industrial, objetiva produzir efeitos
no mundo material, obtendo resultado utilitario. Em suma, o poder do homem
sobre 0 mundo material que o cerca é aumentado pelo poder da invencdo, em
termos de forca maior, mais rapidez ou perfeicdo. A obra artistica produz efeito
similar, mas no mundo interior do homem, no mundo da percepg¢do. A inven¢do

industrial atua no mundo fisico; a obra artistica, no mundo da expressdo ou da
comunicacdo.” (SILVEIRA, 2014).

Barbosa (2009) realiza um estudo sobre o direito estrangeiro para entender
como a originalidade é tratada? e, nele, resgata um debate entre doutrinadores fran-
ceses. Para alguns, as no¢des de novidade e de originalidade seriam aspectos de um
mesmo requisito denominado novidade. Ha ainda, no entanto, uma visao que de-
fende que esses sao dois critérios diferentes: a novidade é objetiva e a originalidade,
subjetiva, relativa a um tra¢o pessoal do criador. Portanto, de acordo com esta ultima
perspectiva, a originalidade tem uma dimensao autoral e, portanto, carrega a visao
Unica e pessoal do criador.

2 Para saber mais sobre as doutrinas tratadas por Barbosa, ver o artigo “Do requisito de
originalidade nos desenhos industriais: a perspectiva brasileira”. Disponivel em: <http://www.denis-
barbosa.addr.com/arquivos/novidades/do_requisito_originalidade.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2017.



“Apesar da aparente equivaléncia entre os requisitos da novidade e da originalida-
de - pois ao se exigir que o desenho seja “distintivo” em relacdo aos desenhos an-
teriores, termina-se por exigir que ele seja novo também -, pode-se dizer que na
avaliacao da originalidade ha uma porg¢do subjetiva de criatividade. Assim, enten-
de-se que a originalidade vai além da novidade no que concerne a sua apreciacdo
em relagdo aos desenhos industriais.” (MORO apud BARBOSA, 2009, p. 37).

Ainda ao analisar como a originalidade é tratada pelas legislacbes e pelos tedri-
cos de diferentes paises, Barbosa (2009) discorre também sobre métodos para sua
afericdo. Segundo seu estudo, a diretriz europeia coloca a originalidade como “carater
singular”, que deve ser aferido por um “utilizador informado” a partir da comparacao
entre a impressao global provocada pelo desenho em analise e a provocada pelos
demais existentes. Assim, o examinador de desenhos industriais ou o juiz (se for
uma demanda judicial) deve se imbuir do olhar do utilizador informado no momento
de atestar a existéncia de originalidade. A analise deve ainda levar em conta o grau
de liberdade na criacao frente as limitaces técnicas ou de mercado. As diferencas
apuradas devem ser suficientes para conferir o carater individual do desenho, consti-
tuindo-se assim em diferencas qualificadas (BARBOSA, 2009).

Pelo sistema americano, que protege o desenho como patente, tem-se a teoria
da ndao-obviedade, similar a atividade inventiva. Assim, o desenho deve se afastar dos
padrdes, ndo ser uma decorréncia natural do estado da técnica. Isso pode acontecer
pela aplicacdo de um ornamento que o diferencie. A ndo-obviedade, segundo o
entendimento americano, deve ser avaliada do ponto de vista de um profissional da
area com conhecimento médio, identificado como um designer dedicado ao tipo de
produto em questao (USPTO, s.d., A).

Ainda sobre métodos para verificar a existéncia de originalidade nos desenhos
industriais, Oquendo (2014) acrescenta a figura japonesa da pessoa ordinariamente
habilidosa na arte do design, cujo olhar deve ser incorporado no exame. Para melhor
entendé-la, vale primeiramente detalhar que o utilizador informado presente na
doutrina europeia é alguém com atencdo acima da média, com algum conhecimento
a mais dos produtos de um setor; alguém entre o consumidor médio e o expert,
capaz de equilibrar as duas visdes. A pessoa ordinariamente habilidosa esta um
patamar acima do utilizador informado em conhecimento da arte, tendo maior capa-
cidade de perceber os elementos diferenciadores entre os desenhos. Existe ainda na
doutrina americana, apenas para afericao da originalidade exigida na lei (USPTO, s.d.,
B), o consumidor médio, que é definido como um homem de inteligéncia média e de
perspicacia comum.

Segundo Barbosa (2009), a partir da referéncia da lei brasileira ao desenho
como conjunto ornamental de linhas e cores e combinac¢ao de elementos conhecidos,
doutrinadores nacionais defendem, a semelhanca da diretriz europeia ja mencionada,
qgue a originalidade deve ser aferida pela impressao de conjunto do objeto em rela¢ao
ao estado da técnica. Com isso, os detalhes reivindicados como novos e originais



ficam em segundo plano. O exame deve ainda ponderar as restri¢cdes técnicas e mer-
cadolégicas que a criacdo enfrenta. As mercadoldgicas se referem ao fato de alguns
produtos permitirem maior ou menor varia¢gao de formas, dependendo do setor
econdmico. Portanto, a originalidade deveria ser analisada por ramo de atividade, na
opinido de Dannemann (apud BARBOSA, 2009).

Apesar das questdes expostas, como a legislacdo brasileira é silente sobre o
assunto, ndo ha um teste de afericao da originalidade pacifico entre os juristas nacio-
nais. Oquendo (2014) prop8e como resposta a lacuna que:

“A analise da originalidade, enquanto distinguibilidade extrinseca, deve ser feita
na posicao do consumidor médio, mesmo que, efetivamente, seja um perito que
esteja avaliando a questdo; no entanto, a averiguacdo da originalidade intrinseca
e dos limites a liberdade de design provavelmente demandardo um técnico no

assunto ou, a0 menos, uma figura analoga ao connoisseur, que é o utilizador infor-
mado do direito comum europeu.” (OQUENDO, 2014, p. 123).

O autor supracitado explica que a distinguibilidade € intrinseca quando o dese-
nho ndo for necessario, comum ou vulgar, e extrinseca quando a diferenca visual for
suficiente entre um desenho industrial e os demais. Com isso, conclui que a analise
sera diferente em cada caso. No entanto, ndo podera faltar, na avaliacao, a analise do
ponto de vista do consumidor médio. Para chegar a essa conclusao, ele toma o art.
187 da LPI, segundo o qual “o desenho industrial protege seu titular contra a confusao
ou associa¢ao indevida pelo publico, decorrente da falta de distinguibilidade de objetos
de terceiros colocados no mercado” (BRASIL, 1996). Também observa jurisprudéncias do
Tribunal Regional Federal da 2% Regido (TRF2) no mesmo sentido (OQUENDO, 2014).

No entanto, Oquendo (2014) agrega que muitas vezes sera necessario ter em
considera¢ao também o olhar do técnico no assunto, figura capaz de identificar a dis-
tinguibilidade intrinseca, além das limitacdes técnicas e mercadologicas que restrin-
gem o potencial de criacdo do designer. Deve-se notar que, quanto mais especializado
o angulo de analise, maior tende a ser o nUmero de registros concedidos, uma vez
gue o especialista se atentara aos detalhes que fazem a diferenca entre os produtos,
enquanto um observador comum provavelmente percebera mais o conjunto. Uma
maior quantidade de registros resultara, por outro lado, em menor escopo de prote-
¢do para os titulares.

Nesse sentido, Barbosa (2014) postula que o desenho industrial possui uma
aura de protecdo, que € a extensao do direito do titular sobre a concorréncia. O autor
analisou decisdes judiciais com relacdo a casos de infra¢do de direitos em que um
desenho ndo é idéntico mas muito semelhante a outro registrado. O principal método
identificado nos julgados para medir essa margem de protec¢do, que se refere tanto
a novidade como a originalidade, é a analise tripartite. Pelo método, o desenho regis-
trado é comparado visualmente com os desenhos constantes do estado da técnica
gue mais se assemelham a suas formas e com o suposto desenho infrator. Quanto
mais o aspecto visual do produto registrado se diferenciar dos produtos do estado da



técnica, maior sera a aura de protecao conferida. Com isso, nao se podera exigir que
um desenho acusado de infracao seja mais diferente do desenho registrado do que
os demais. Nessa avaliacdo, também deve ser levada em conta a possibilidade maior
ou menor de diferenciacdo naquele segmento de mercado e a possibilidade de causar
confusao no consumidor. Assim, conclui-se que a aura de prote¢dao de um desenho in-
dustrial devera ser averiguada levando em conta “a distancia equivalente que o objeto
protegido guarda dos desenhos industriais no estado da técnica ao momento de seu
requerimento” e “nos casos em que a originalidade é apurada pela 6tica do publico
consumidor em geral, o critério da confusao do publico” (BARBOSA, 2014, p. 11).

Diante da revisao de literatura apresentada, é valido o questionamento sobre
a posicdo do érgao oficial responsavel pelos registros, o Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial (INPI). Em 2017, o 6rgdo abriu consulta publica sobre a primeira
edicao do Manual de Desenhos Industriais. O documento definitivo ndo havia sido
publicado até o inicio de janeiro de 2018. A defini¢do de originalidade na minuta do
texto se alinha em parte aos postulados descritos ao longo deste trabalho, porém
sem detalhar critérios de aferi¢ao.

“O requisito da originalidade estabelece que o desenho industrial devera ter uma

configuracao visual distintiva. Em outras palavras, deve possuir caracteristicas que
tornem sua aparéncia singular frente a objetos anteriores.

Ndo basta, portanto, que o desenho industrial simplesmente ndo seja idéntico aos
predecessores: deve diferenciar-se externamente de maneira substancial dos ob-
jetos disponiveis no mercado. E necessario que haja um passo criativo formal que
justifique o direito ao registro da forma.

O resultado visual original podera ser alcancado combinando-se elementos co-
nhecidos, nos termos do paragrafo Unico do art. 97 da LPI, desde que tais elemen-
tos ndo estejam registrados sob titularidade de terceiros. Esse resultado original
se refere a combinacdo de objetos no estado da técnica compondo outro objeto,
nao necessariamente de mesmo mercado, mas com forma plastica ornamental
suficientemente diferente e original quanto aos encontrados no estado da técni-

ca.” (INPI, 2017)

A conclusdo a que se chega a partir do percurso feito pelos diversos autores €
qgue a analise da originalidade deve considerar o quanto o aspecto ornamental do
desenho se distancia do estado da técnica, considerando sua aparéncia global. Suge-
re-se que a avaliagdo leve em conta também o espaco possivel a criatividade frente
as limitacBes técnicas e do setor econdmico. Quanto ao angulo de analise, deve ser
adotado o ponto de vista do consumidor médio e, quando necessario, o do especia-
lista na matéria.

A distintividade no registro de marcas
A distintividade esta no cerne da definicdo do que € uma marca enquanto regis-
tro de propriedade industrial e consiste em um dos principais aspectos debatidos na



area, apesar de ndo ser o Unico requisito de registrabilidade. Em um primeiro olhar,
distintividade denota diferenca, a capacidade de algo ser distinto de outro, expres-
sando, portanto, uma nog¢ao simples. Nesse sentido, a marca é distintiva se for capaz
de diferenciar o produto ou servico que assinala dos seus concorrentes no mercado.
A distintividade, assim, é a razdo de ser de um sinal marcario, na medida em que
permite ao consumidor identificar aquilo que deseja adquirir.

A LPI, no art. 122, menciona que podem ser registrados como marca “os sinais
distintivos visualmente perceptiveis, ndo compreendidos nas proibi¢des legais”
(BRASIL, 1996). No sentido inverso, o art. 124 aponta o que ndo pode ser registrado,
listando situacdes que interferem diretamente na distintividade. Segundo o inciso VI,
marcas que apenas descrevam o produto ou servico, ou ainda que apresentem cara-
ter genérico, necessario, comum ou vulgar, ndo podem ser registradas (BRASIL, 1996).
Apesar de cada um destes termos usados na lei ter significado especifico, eles podem
ser sintetizados em dois grupos, os elementos genéricos (nome do préprio género de
produto) e elementos descritivos (que definem as caracteristicas do produto).

Também esta entre as proibi¢Bes legais o registro de cores e seus nomes, além
de letras, algarismos e datas usados isoladamente. Nesses casos, a Lei faz a ressalva
de que, se forem dotados de forma distintiva, a concessdo pode ser admitida. E ve-
dada ainda a prote¢dao de marca para termo técnico que tenha relagdo com o produto
ou servico a distinguir e para a forma necessaria, comum ou vulgar do produto, assim
como aquela vinculada a algum efeito técnico. Por fim, o sinal ou expressdao usado em
propaganda nao pode ser registrado (BRASIL, 1996).

Pelo exposto, verifica-se que a distintividade é caracteristica intrinseca da marca.
Afinal, quando a LPI lista as situacdes em que a marca ndo pode ser concedida,
pressupde, em varios desses casos, que existiria falta de distintividade. No entanto, o
significado do termo em si ndo é definido na Lei. Dai a necessidade de diversos auto-
res se debrucarem sobre o tema para tentarem criar conceitua¢des mais robustas.

Otero Lastres (1979-1980) faz o exercicio de tentar encontrar um conceito legal de
marca que dé conta de suas fun¢des, propondo que a marca seja entendida como todo
sinal ou meio que possa diferenciar produtos ou servicos de outros idénticos ou similares
no mercado. Portanto, o autor coloca no centro da definicdo a diferenciacdo, ou distin-
tividade, que ele aponta ser o requisito fundamental da marca. Em sua visdo, a aptidao
diferenciadora é um dos pressupostos que devem guiar um conceito legal de marca.

Para contribuir com um maior aprofundamento do tema, Schimidt (2013) faz um
apanhado do entendimento de diferentes autores. Para alguns, a distintividade teria
dois aspectos: a fun¢do-meio de identificar um produto ou servi¢o entre os demais e
a func¢ao-fim de distinguir a origem empresarial. Nesta ultima visdo, a distintividade
cumpre o papel principal de indicar a procedéncia do produto ou servi¢o, no que
Schimidt chama de vinculacdo subjetiva com o titular da marca.



Segundo Schimidt (2013), alguns autores? privilegiam a primeira funcao, con-
siderando que a marca tem uma vinculagdo objetiva com o produto ou servico em
si. Refor¢a essa posicdo a existéncia das marcas coletivas e de certificacdo, que ndo
identificam um produtor Unico ou mesmo um prestador de servico (no caso da certifi-
cagao). Outro argumento em favor dessa ideia é que, quando o titular vende ou licen-
Cia @a marca para outra empresa, isso nao interfere na distintividade do sinal se esta
estiver relacionada a origem. Diante desses argumentos, Schimidt (2013) concorda
que a distintividade esta relacionada ao produto ou servico e, portanto, ndo cumpre a
func¢do de indica¢do de origem.

Considerando o potencial de diferenciacdao das marcas, para o autor elas podem
ser classificadas em quatro tipos. As de fantasia ndo fazem qualquer referéncia a seu
objeto, ndo tendo elementos descritivos ou genéricos e sendo formadas por palavras
ou figuras inventadas. As marcas arbitrarias nao tém relagdo com os produtos ou
servi¢cos que assinalam, sendo formadas por palavras existentes retiradas de seu
contexto original. Ao contrario, as marcas nao distintivas sdo compostas por elemen-
tos genéricos ou descritivos. Assim, “Pdo quentinho” pouco ou nada ajuda a identi-
ficar este produto especifico entre os demais pdes existentes no mercado. Nessas
situacdes, em geral, o signo ndo pode ser registrado. Ha ainda as marcas evocativas,
nas quais os sinais, apesar de serem compostos por partes de termos desctitivos ou
genéricos, conseguem criar distincdo ao alterar a grafia da palavra, justapor prefixos
ou sufixos, aglutinar ou combinar palavras, entre outros casos (SCHIMIDT, 2013).

Otero Lastres (1979-1980) ressalva, no entanto, que uma marca sé pode diferenciar
produtos e servicos que estao no mercado. Portanto, a distintividade apenas pode ser
aferida pela comparacdo de uma marca com as demais ja existentes na mesma classe.
Isso significa que, apesar de serem dois institutos diferentes, distintividade e disponibili-
dade de marca estdo correlacionadas. Ao ser observado o contexto formado por marcas
semelhantes ja registradas no mesmo ramo de atuacao, o examinador tera melhores
condicBes de avaliar se a marca é mais ou menos distintiva, o que sera determinante para
avaliar se o signo esta disponivel e se pode ser objeto de registro.

Considerando a existéncia de diferentes graus de distintividade, foram desen-
volvidas teorias e métodos que buscam facilitar o exame desse requisito. E comum se
falar em marcas fortes e fracas, considerando que, quanto mais distante do objeto, ou
seja, quanto menos descritiva for a marca, mais forca ela tera. Portanto, marcas fan-
tasiosas sao mais distintivas, enquanto as evocativas sdo menos. A teoria da distancia
considera que essa classificagao deve ser feita ndo somente pelas caracteristicas da
marca em si, mas a partir do contexto formado pelas demais marcas registradas no
segmento de mercado.

“Nada obsta que a debilidade ou vulgarizacdo de uma marca decorram de fatores

externos a sua estrutura semantica, advindos, por exemplo, da disseminacao de
seu uso. A avaliacdo de contexto proposta pela teoria da distancia pode revelar

3 O autor detalha o assunto na obra “A distintividade das marcas”. 1 ed. Sdo Paulo: Saraiva, 2013.



que o emprego de determinado termo ou afixo, malgrado ndo corresponda a uma
expressdo genérica ou descritiva, esta tdo disseminado que ja ndo desempenha
mais per se qualquer funcdo distintiva.” (SCHIMIDT, 2013, p. 265)

Nota-se hoje um cenario de convivéncia entre registros de marcas pouco distin-
tivas, que utilizam os mesmos termos ou afixos ja muito disseminados. Em func¢do
disto, a questao que surge é verificar até que ponto tais sinais semelhantes podem
causar confusdo no consumidor. Pela teoria da distancia, quando ha grande numero
de registros semelhantes, é baixo o risco de confusdo, pois o consumidor buscara
identificar o produto pelo termo diferencial da marca, dando pouca atencdo ao termo
genérico usado também pelos concorrentes. Considerando que a abundancia de re-
gistros de marcas semelhantes € um contexto dado, nao sera razoavel exigir da marca
mais recente uma distancia (ou grau de diferenciacdo) maior do que aquela que as
registradas anteriormente tém entre si. Assim, marcas fortes teriam um escopo de
protecdo maior, enquanto as marcas fracas, com menor distintividade em relacdo as
demais existentes, teriam um escopo de protecdao menor (SCHIMIDT, 2013).

Para o exame de marcas complexas, com diversos elementos nominativos,

a teoria do todo indivisivel preconiza que elementos nao distintivos combinados
podem, desta forma, adquirir distintividade e conviver com marcas mais simples que
usem de forma isolada um desses elementos (SCHIMIDT, 2013). O Manual de Marcas
do INPI (2017) fala na analise da impressao de conjunto, que procura medir o grau de
distincdo da marca a partir da percepcdo que os elementos ndo s6 nominativos, mas
tambeém figurativos ou tridimensionais combinados causam no consumidor.

Para que se possa analisar a distancia que as marcas guardam entre si, é neces-
sario compreender que o signo é dinamico, podendo ganhar ou perder distintividade.
Com isso, sdo verificados alguns fendmenos no comportamento do sinal marcario.

A degenerescéncia se observa quando uma marca é tdo bem-sucedida que passa a
nomear o proprio género do produto no mercado, ganhando aspecto descritivo e
tornando-se genérica ou necessaria (OLIVEIRA, 2004). As marcas Vaseline, Formica,
Charter e Gilette sdo exemplos desse processo. No sentido inverso, pode ocorrer o
secondary meaning, em que um signo pouco distintivo adquire um significado secun-
dario ao longo do tempo, ganhando poder de diferenciacdo.

Cabral e Mazzola (2015) propdem o Teste 360° de Confusdao de Marcas em uma
tentativa de criar parametros mais objetivos de analise de colidéncia, a partir de uma
visao global da marca. Nota-se que alguns dos critérios sdo mais adequados para a
avaliagao em juizo de ato de infracdo e menos para o exame de mérito da marca. Os
critérios devem ser aplicados na ordem estabelecida, a comecar pela afericdo do grau
de distintividade intrinseca da marca, ponderando o escopo de protecdo que deve ser
conferido em func¢ao de sua natureza mais forte (fantasiosa) ou fraca (descritiva).

Segundo os autores, deve-se também aplicar os seguintes critérios, nesta ordem:
a) grau de semelhanca entre as marcas segundo os aspectos grafico, fonético e ide-
oldgico; b) legitimidade e fama do suposto infrator, segundo o qual a marca famosa



sera provavelmente reconhecida pelo consumidor e ndo causara confusao; ¢) tempo
de convivéncia das marcas no mercado, o que sinaliza a possibilidade delas continu-
arem coexistindo; d) espécie dos produtos, que nao se atém a classe da marca, mas
considera a concorréncia efetiva no mercado; e) especializacdo do publico-alvo, em
que produtos com preco alto ou voltados a consumidor técnico tendem a requerer
maior conhecimento para a compra e, portanto, menos risco de confusao; f) diluicdo
do poder distintivo da marca, ocasionado pela convivéncia com novas marcas seme-
Ihantes e que pode gerar confusdo pds-venda (CABRAL e MAZZOLA, 2015).

Especificamente quanto as marcas tridimensionais, que sao as mais suscetiveis
de confusdo em relacdo ao desenho industrial, Prado (2009) propde uma grade de
teste para constatar se um produto atende aos requisitos para essa protecdo especi-
fica. Quatro indicadores sao apontados, para os quais se deve responder verdadeiro
ou falso, quais sejam: a) forma de trés dimensdes nao necessaria e nao associada a
efeito técnico; b) suficiente capacidade distintiva para indicar a origem do produto; )
suficiente distingdo em relagao a marcas de terceiros; d) ndo vinculacao e/ou reprodu-
cdo de desenho industrial protegido por terceiros.

Pelo exposto, atesta-se que a doutrina em marcas se encontra mais avancada
tanto na defini¢cdo do requisito da distintividade, quanto nos procedimentos para
aferi-lo.

Diferentes institutos - diferentes protecodes

Otero Lastres (2008) identifica o desenho industrial como uma inovacgao na
aparéncia ou ornamentac¢do do produto, capaz de agregar valor comercial a ele, tor-
nando-o mais agradavel para o consumidor e, logo, mais vendavel. Tal ativo, portanto,
mais que uma expressao criativa do designer, € um bem voltado para o comércio.
O mesmo pode-se dizer da marca, que visa a facilitar a identificacdo dos produtos
no mercado. Mas o carater comercial de cada uma dessas protecdes é distinto. O
desenho cria diferenciais no produto para ganhar a preferéncia do consumidor e
aumentar as vendas. A marca € aposta ao produto para sinaliza-lo, como dizendo ao
consumidor que este é o item que ele procura. Ambos devem evitar erro ou confusao
no consumidor, porém no caso das marcas isto esta intrinsecamente ligado a sua
func¢do primordial, que € distinguir um produto e servi¢o dos seus concorrentes. Moro
(2009) pontua que o sinal marcario pode ter originalidade e novidade, mas estas nao
sdo imprescindiveis; para ser registrada, basta que a marca seja distintiva na sua
classe de produto ou servico.

Por outro lado, no caso dos desenhos industriais, originalidade e novidade
sdo requisitos fundamentais e que ndo necessariamente constituem distintividade
no sentido marcario. Ainda que se considere que, para ser registrado, um desenho
industrial deve ser distinto o suficiente para ndo confundir o consumidor em relagao
aos concorrentes, essa analise sera feita a partir daqueles dois critérios - se € novo
quanto ao acervo das formas existentes (e ndo apenas aos desenhos registrados em



um segmento) e se é original, uma vez que a funcao do desenho nao é sinalizar um
produto ou servico.
Tratando-se de um desenho industrial, alteracdo sutil em uma forma ou uma linha
que dé um aspecto geral diferenciado ao objeto é suficiente para considera-lo

novo e original. Entretando, essa alteracdo ndo necessariamente tornara o objeto
distintivo. (MORO, 2009, p. 260)

Podem-se indicar similaridades entre os métodos propostos para averiguacao
da distintividade e da originalidade. A teoria da distancia de marca se aproxima da
noc¢ao de aura de protecao do desenho - ambas dizem respeito ao escopo de prote-
¢do e ao risco de confusdo. Pela teoria da distéancia, devem ser avaliados o grau de
distintividade e o risco de confusdao da marca diante do contexto de outras marcas
semelhantes que estejam registradas, avaliacao esta que, podemos inferir, deve ser
feita do ponto de vista do consumidor médio. Ja para identificar a aura de protecao
do desenho industrial (ou seja, a extensdo dessa protecdo), é preciso analisar o
quanto um desenho registrado é semelhante aos que constam no estado da técnica
e a um terceiro acusado de infra¢do. Ainda que este método tenha sido descrito por
Barbosa (2009) como forma de solucionar o escopo de protecao em situacdes de
litigio, é possivel propor que seja aplicado também no exame técnico de desenhos
industriais, de maneira semelhante ao que acontece na analise de pedidos de registro
de marcas. A titulo de comparacao, também vale mencionar a vinculacdo subjetiva.
No caso do desenho, essa ligacao se faz com o designer, que € o sujeito da criagao.
No caso da marca, o vinculo é com a origem empresarial. No entanto, nesta Ultima
ndo € identificado qualquer sentido de autoria.

Ademais, a teoria do todo indivisivel da marca segue a mesma logica da impres-
sdo global no desenho industrial. Moro (2009) indica ainda que nem sempre o que é
original no desenho se traduzira numa marca distintiva. Por outro lado, uma marca
pode ser distintiva, se destacando das demais, sem ter carater criativo. Em outras
palavras, a marca pode ser distintiva sem ser original. Por fim, os desenhos nao
passam por fendmenos marcarios como o secondary meaning (Moro, 2009) e, pode-se
acrescentar, a degenerescéncia.

Quanto ao contributo minimo verificado no desenho industrial, se ele existe para
marcas, encontra-se nos pressupostos constitucionais dos beneficios econémicos e
sociais, que seriam expressos nas func¢des de preservar o titular do direito contra a
concorréncia desleal e de prevenir o consumidor da confusdo e do erro.

Por este trabalho, verifica-se que a doutrina marcaria empresta algumas teorias
e pode vir a inspirar novas praticas no campo do desenho industrial, que ainda neces-
sita de mais estudos sobre seus problemas especificos.

Consideracoes finais
Em desenho industrial, os requisitos empregados para fins de registro tém
filiacdo heterogénea: os de novidade e aplicacdo industrial originam-se no sistema



de patentes, enquanto o de originalidade tem suas raizes no direito de autor e, para
além disso, no escopo de sua defincao encontra-se a no¢ao de distintividade, especi-
fica do direito marcario. A aproximagao com o sistema de prote¢do de marca também
acontece com relacdo aos métodos de afericao do requisito, pelo que se pode perce-
ber da revisao de literatura sobre a distintividade. Nota-se, no entanto, a necessidade
de maior amadurecimento de métodos de analise proprios ao desenho industrial,

a partir de estudos mais aprofundados que se debrucem sobre pontos como as
situacdes em que se empregara o ponto de vista do consumidor médio ou do técnico
no assunto, quais sao os critérios que diferenciam cada uma dessas perspectivas,
entre outras questdes, que merecem ainda ser contempladas no futuro Manual de
Desenhos Industriais, a titulo de oferecer ao depositante maior clareza nos critérios
usados pelo INPI no exame.
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A Distintividade das Marcas e a Configuracao Visual Distintiva

dos Desenhos Industriais, Uma Analise Comparativa
Claudia Lopes Tolentino

Introducao

Este estudo visa a comparar o conceito de distintividade, enquanto requisito
para registro de marcas, com o conceito de distintividade, enquanto requisito ne-
cessario a comprovacao de originalidade, matéria do art. 97 da Lei de Propriedade
Industrial (LPI 9279/96), para a manutencao do registro de Desenho Industrial. Pro-
cura, também, determinar de que maneira o requisito da distintividade é apreciado
em cada uma dessas formas de prote¢ao (marcas e desenhos industriais), bem como
esclarecer a existéncia de alguma forma de relacdo entre as apreciacdes da distintivi-
dade nas duas citadas formas de protecao.

O presente texto se apresenta em trés partes: a primeira delas estuda o con-
ceito de distintividade em marcas; a segunda, o carter distintivo, exposto no art. 97
da LPI, como requisito para comprovacao da originalidade de um objeto ou padrao
ornamental registrado como desenho industrial; a terceira, busca listar semelhancas
e divergéncias no uso do conceito da distintividade pelos dois diretos; e, finalmente, a
conclusao, que aponta a relevancia do uso do conceito nas duas protecdes.

A distintividade da marca

De acordo com o art. 122, do Titulo I, Capitulo |, Secao |, da Lei 9.276", “sao
suscetiveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptiveis, ndo
compreendidos nas proibices legais” (BRASIL, 1996).

Portanto, para a obtencdo do registro de marca, o sinal precisa ser, primei-
ramente, distintivo, o que demonstra a relevancia do conceito distintividade para a
obtencado deste direito. Os sinais para serem registraveis precisam ser identificaveis
visualmente, peculiares, diferentes. Além de tudo, precisam ser distintivas em relacao
ao produto e em relacdoas demais marcas de servi¢os ou produtos que visam identifi-
car e a presenca deste deve particularizar o item assinalado.

Essa qualidade dos sinais chama-se distintividade e, segundo Moro (2009,
p.259), é “o principal rerquisto de validade da marca, sem o qual ela ndo pode desem-
penhar sua func¢do basica”.

O manual de marcas do Instituto Nacional de Propriedade Industrial?, nas
orientacBes quanto a distintividade da marca, expde que a “distintividade &, por

1 BRASIL. Lei N°9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigacdes relativos a pro-
priedade industrial. Casa Civil. Disponivel em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm.
Acesso em: 02/10/2017.

2 BRASIL. Orientac¢des gerais para analise da distintividade. Manual de marcas. Diretoria

de Marcas. INPI. Disponivel em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%-
C2%B709_An%C3%A1lise_do_requisito_de_distintividade_do_sinal_marc%C3%A1rioAcesso em
02/10/2017.



exceléncia, condi¢do fundamental e funcdo da marca enquanto signo diferenciador
de produtos e servi¢os” (INPI, 2014), afirmando que a exigéncia de distintividade evita
que elementos de uso comum, genéricos, vulgares, descritivos ou necessarios sejam
retirados do patrimdnio comum para serem concedidos como marca. Exp&e ainda
que a avalia¢do da distintividade nao é realizada apenas na analise visual forma, mas,
também, na avalia¢ao fonética, ideoldgica e na importancia que cada elemento tem,
individualmente, na composi¢do, ou seja, a avaliacao é de natureza intrinseca e extrin-
seca para que haja a concessao de um registro (BARBOSA, 2013).

Como exemplo de distintividade intrinseca, temos o sinal Apple concedido
como marca para computadores. A forma total, a fonética, a ideia/conceito de uma
macd, a ortografia, nada tem relacdo semantica direta com o produto ou mercado de
computadores e aparelhos de comunicacgdo. A escolha do sinal foi completamente
aleatéria, arbitraria. A marca Apple se liga a um objeto ou servigo sem se confundir
com ele, apenas assinala, frisa, destaca, evidencia.

A distintividade extrinseca relaciona-se com a frequéncia do uso de determi-
nado signo em um mercado. Quando signos sdo, constantemente, associados a um
tipo de produto ou servico, mesmo que nao tenham rela¢gdo semantica direta com
esse, acabam se desgastando e perdendo a capacidade de diferencia-los.

Segundo Schimidt (2013, p.266), é o0 que acontece com palavras como: “MAR-
QUES, BARAO, CONDE, CHATEAU, ABADIA e SANTO” usadas em marcas de vinhos.
Elas ndo tém liga¢do direta com o produto vinho, portanto, ha distintividade intrinseca
e deveriam funcionar como diferenciadoras dos produtos, mas o uso frequente des-
sas palavras no segmento desgastou-as. Portanto, elas estdo banalizadas.

Como exemplo, podemos citar as marcas dos vinhos Marques de Casa Concha,
Marques de Riscal, Marques de Borba, Marques de Tomares, Marques de Somera e
Marques de Caceres Crianza, comprovando que o uso de um signo ou de uma relagao
semantica por varios concorrentes afeta a distintividade, restringindo a distancia, a
diferenca existente entre eles. “O valor distintivo de cada signo individual é aferido
pelo contexto em que se insere (...)" (SHIMIDT, 2013, p.53), pois 0s sinais se relacio-
nam entre si.

Por isso, a variacdo existente entre essas marcas de vinhos é pouca, estreita,
pequena, difusa, e confunde, desorienta, o consumidor e deixa de propiciar a neces-
saria diferenca entre os produtos assinalados. Pelo exposto, é possivel afirmar que a
distintividade da marca tem um carater relativo, pois esta relacionada com as demais
existentes no mesmo mercado, Moro (2009, p.259) confirma que a distintividade de
uma marca deve ser observada em relacdo aos demais sinais existentes dentro do
mesmo mercado ou atividade (principio da especialidade), ou seja, é relativa.

Dessa forma, pode-se concluir que por diferenciar um produto ou servico de
seus pares, a distintividade se confunde com a prépria funcao da marca.



Distintividade como funcao

Dentre as varias funcbes das marcas: social, indicacdo de origem, garantia de qualida-
de, publicitaria e etc., se encontra a fun¢ao distintiva que, para Schimidt (2013, p.49),
é a fungdo basica, essencial, o elemento primordial para que um sinal possa ser con-
siderado marca. Conforme ja transcrito, o art. 122, da LPI® exp8e que: “Sao suscetiveis
de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptiveis, ndo compreen-
didos nas proibicdes legais.” (BRASIL, 1996).

No inciso |, do art. 1234, da mesma Lei, encontramos outra referéncia a distin-
tividade, quando este define que marcas de produto ou servi¢o sao sinais usados
para distinguir “produto ou servico de outro idéntico, semelhante ou afim, de origem
diversa.” (BRASIL, 1996).

Mas o que vem a ser distintividade?

Dicionarizando o termo, a palavra distintividade é formada pelo qualificativo dis-
tintivo somado ao sufixo “- dade”, que, acrescido a adjetivos, originam substantivos
gue expressam a idéia de estado, situacao ou qualidade. Assim, distintividade é quali-
dade de distintivo. O Dicionario Informal, em 23/09/2014>, define distintividade como:
“relativo a distinto, distin¢do, que distingue”, e o Dicionario Online de Portugués®
(23/10/2017) como: “palavra derivada de distintivo; que distingue, que mostra dife-
renca, que assinala cada individuo ou objeto; sinal caracteristico; insignia, emblema,
escudo”. Ja o Priberam dicionario’, em 23/10/2017, remete a pesquisa diretamente
para o adjetivo “distintivo”, definindo-o como: o que “serve para estabelecer distin¢ao
ou diferenca.”

Segundo Schimidt (2013, p.50), “a funcdo distintiva prende-se a génese etimo-
l6gica da palavra, pois [...] as marcas devem efetivamente marcar os produtos, para
diferencia-los de outros”. Completa afirmando que esta funcdo se relaciona direta-
mente com a razdo de ser da marca, é a func¢do juridicamente protegida (SCHIMIDT,
2013, p.50), promovendo uma espécie de vinculo do consumidor com o produto ou o
servi¢o assinalado, mas que nao identifica, necessariamente, a origem destes, identifi-
cando-os em si.

A distintividade de um sinal nao se confunde com sua disponibilidade, ou seja,
ndo € porque o sinal é distintivo que ele esta livre, disponivel, para ser utilizado como
marca. Barbosa (2013, p.7)® explica que o “que se apura na data do depdsito ndo

3 BRASIL. Lei N°9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigacdes relativos a pro-
priedade industrial. Casa Civil. Disponivel em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm.
Acesso em: 04/10/2017.

4 Idem.

5 DISTINTIVIDADE. Disponivel em: http://www.dicionarioinformal.com.br/distintividade/.
Acesso em: 04/10/2017.

6 DISTINTIVIDADE. Disponivel em: https://www.dicio.com.br/distintividade/. Acesso em:
04/10/2017.

7 DISTINTIVIDADE. Priberam dicionario. Disponivel em: https://www.priberam.pt/dlpo/distinti-
vo. Acesso em: 23/10/2017.

8 BARBOSA, Denis. Novidade relativa e a distintividade das marcas sao apuradas quanto a

data do depdsito. Disponivel em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/



s a disponibilidade do signo - se ele ja foi apropriado por outros - mas também a
sua distintividade, ou seja, se 0 signo esta longe o bastante do dominio comum que
permita apropriacdo singular” e ambas sao apuradas na data do exame técnico para a
concessao do registro.

A capacidade de distinguir esta relacionada diretamente com o uso concreto da
marca e varia de acordo com o objeto ou servi¢o que assinala, podendo ser bastante
singular para determinados produtos ou servi¢os e ndo singular em relagdao a outros.
O inciso VI, do art. 124, da Lei de Propriedade Industrial, expde que ndo ser registra
marca formada por expressdes de uso genérico, descritivo, comum, necessario ou
vulgar que tenha relagao direta com o produto ou servico que visa assinalar, exceto
em casos cuja forma seja suficientemente distintiva (BRASIL, 1996).

llustragdo 1 Sinais registraveis e irregistraveis de acordo com o mercado

Sinais Sinais
Produto ou servigo irregistraveis registraveis
Nao distintivo Evocativo/Sugestivo Arbitrario Fantasioso
Calcados
Bota :
Sapato ) Multishoes Dakota Osklen
Pisante
De couro
Bebida
Aguardente Rum Dona Pinga Pitu Sagatiba
Amarga
Aeronaves
Avido Teco-teco Airbus Tucano Elbit
Supersonico
Fonte: INPI°

Nos incisos XIX e XXIIl, do mesmo artigo 124, da LPI, encontramos proibi¢des
para registro como marca de sinal que reproduza ou imite marca ja registrada ou
conhecida para identificar produtos ou servicos idénticos, semelhantes ou afins, ou
seja, de mesmo mercado.

No art. 193 da mesma lei, a proibi¢do recai sobre o uso de expressdes como
“tipo”, “similar”, “sucedaneo”, “espécie”, “género”, “equivalente” e outros, pois consi-
dera que o sinal em questdo se utiliza signo ja concedido para se dizer semelhante ao

produto por este assinalado.

novidade_relativa_distintividade_marcas.pdf. Acesso em: 23/10/2017.

9 BRASIL. Manual de marcas. INPI. Disponivel em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/pro-
jects/manual/wiki/5%C2%B709_An%C3%A1lise_do_requisito_de_distintividade_do_sinal_marc%-
C3%ATrio Acesso em: 23/10/2017.



Ao avaliar os requisitos legais expostos acima para a concessao de um sinal
como marca, subentende-se que quem reproduz uma marca de outrem ou tenta
aproximar-se formal, fonética, grafica ou ideologicamente desta invade, viola, o
vinculo existente entre esta e o produto ou servi¢o que visa a diferenciar, induzindo
o consumidor a confusao, erro ou engano, a associa-los indevidamente e retirando
deste a identificagdo correta do produto, influenciando na intencao de compra, geral-
mente, baseada em experiéncias positivas ou informacdes anteriores, e propiciando a
decepcao do mesmo em suas atividades de consumo.

A distintividade como elemento de classificacdo das marcas

A distintividade é usada para classificar as marcas, segundo Schimidt (2013,
p.102), em trés tipos:

1. Fantasia: registraveis por ndo apresentarem elementos genéricos,
necessarios, comuns, vulgares e descritivos, ou seja, os elementos sdo fantasiosos,
sem ligacdo direta com os produtos ou servi¢cos que visam a assinalar, ou ainda, as
conformadas por palavra estrangeira desconhecida do consumidor brasileiro, mesmo
guando de uso comum ou genérica no idioma de origem.

llustragdo 2 Marca formada por idioma estrangeiro.

Fonte: http://www.portalnovarejo.com.br/2017/08/14/concorrente-daiso-loja-sao-paulo-mes/

As marcas de fantasia sao consideradas fortes, sdo dotadas de um grau de
protecdo maior, sao exclusivas do titular do registro e se distanciam substancialmente
das outras de mesmo mercado.



llustragao 3 Exemplo de marca de fantasia BAOSAILI para reldgios.

="

o

BAOSAILI

Fonte: https://pt.aliexpress.com/item/BSL967-BAOSAILI-Brand-Stainless-Steel-Women-Watches-
-Quality-Gold-Plated-Women-Diamond-Watches-relojes-Luxury-Lady/32595222741.html

2. Nao distintivas: irregistraveis por serem formadas por elementos ge-
néricos, necessarios, comuns, vulgares e descritivos, sdo formadas por expressdes
nominativas, figuras ou formas cuja combinac¢do tem relacdo direta com os produtos
ou servicos que visam a assinalar, faltando a esses signos distintividade intrinseca,
sdo compostas por elementos qualificativos, descritivos, ou que se referem a pro-
priedades que ndao podem ser retirados do patriménio comum de um segmento
mercadoloégico;

llustragdo 4 Exemplo de marcas nao distintivas.

M Cereais

Fonte: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B709_An%C3%A1lise_do_
requisito_de_distintividade_do_sinal_marc%C3%ATrio



3. Evocativas ou sugestivas: podem ser registradas, apesar de apresenta-
rem elementos genéricos, necessarios, comuns, vulgares e descritivos, mas revestidas
de algum grau de distintividade. Contudo, como as marcas evocativas sao formadas
por elementos genéricos, a distintividade fica comprometida e elas sdo consideradas
fracas por conviverem com sinais semelhantes, compostos pelos elementos genéricos
relativos ao mercado em que se inserem, compartilhados por outras marcas.

llustracao 5 Exemplo de marcas evocativas.

Colotex

TINTAS - ESMALTES - TEXTURAS

Fonte: https://designymarket.wordpress.com/
http://www.rhemafabricadesoftware.com.br/clientes.ph

As tipologias apresentadas acima sdo consequéncia do exposto no inc.VI do art.
124 da LPI;

“Art. 124. Ndo sao registraveis como marca:

VI - sinal de carater genérico, necessario, comum, vulgar ou simplesmente des-
critivo, quando tiver relacdo com o produto ou servico a distinguir, ou aquele
empregado comumente para designar uma caracteristica do produto ou servico,
quanto a natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produc¢do ou
de prestac¢do do servico, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;”
(BRASIL, 1996).

Outros incisos legais, também, apontam novas possibilidades de auséncia de
distintividade, como o inciso Il do art. 124 da LPI, expondo que letras ou algarismos sé
podem ser registrados como marca quando revestidos de formas distintivas, sendo o
exclusivo concedido para a apresentacdo grafica e ndo para a letra ou o algarismo.



llustragdo 6 Exemplo de marca distintiva formada por uma so letra: H.

Fonte: https://ms.wikipedia.org/wiki/Fail:Honda-logo.jpg

Conclui-se, portanto, que a distintividade ou a ndo confusdo entre marcas per-
tinentes a um mesmo mercado ou mercados afins € a propria esséncia da protecdo
e que a distancia imaterial™ existente entre elas, assim como, a existente entre os
elementos que as integram, podem torna-las fortes ou fracas (SCHIMIDT, p.263-264).

A configuracao visual distintiva do desenho industrial

o art. 97 da Lei N° 9.279 utiliza a qualidade de ser distintivo como caracteristica
necessaria para a comprovacdo da originalidade dos objetos ou padrfes ornamentais
de linhas e cores registrados como Desenho Industrial.

Segundo texto da Lei, “Art. 97. O desenho industrial é considerado original
guando dele resulte uma configuracao visual distintiva, em relacdo a outros objetos
anteriores.” (BRASIL, 1996). Ainda no art. 97, por meio do seu paragrafo Unico, a lei
estabelece que “[0] resultado visual original podera ser decorrente da combinac¢ao de
elementos conhecidos.” (BRASIL, 1996).

Neste artigo, se observa que o conceito distintivo é utilizado para a avaliacao da
originalidade de um objeto registrado como desenho industrial. Torna-se importante
ressaltar, na leitura do referido artigo legal, que o objeto ja se encontra registrado
guando se avalia a sua originalidade, pois, de acordo com a Lei n°9.279/96, depois de
concedido o registro, o titular pode solicitar a qualquer momento o exame quanto a
novidade e a originalidade, o Exame de Mérito, e, apenas neste momento, o objeto
sera avaliado quanto a sua originalidade, mediante uma pesquisa, em todos 0os meios
publicos disponiveis, quanto ao estado da técnica no momento do depdsito para
averiguar se o referido objeto é suficientemente distinto das formas disponiveis ao
conhecimento publico.

Portanto, s6 durante o Exame de Mérito, sera avaliada a distintividade da confi-
guracao visual do desenho industrial.

10 Distancia imaterial, distancia nao fisica, distintividade.



Desvendando a palavra “distintiva”

A palavra “distintiva” para a averiguacao da originalidade de um Desenho
Industrial tem caracteristicas proprias. O carater visual distintivo do art. 97 da LPI se
refere a uma criacao que contribua para a evolucao do universo das formas, ofertada
pelo autor ou titular do registro a sociedade. Trata-se da apresentacdo visual dos
objetos em geral, que deve ser diferenciada e nao confundida.

Maité Moro (2009, p.259) afirma que relacionar a originalidade do desenho
industrial com a distintividade da marca pode gerar polémica, mas o uso da palavra
distintiva para a protecdo do desenho industrial deve ser observado objetivamente,
pois esta vinculada a novidade e que teria sido melhor que o legislador a tivesse
substituido por uma expressao semelhante ou igual a “configuracao visual nova”.

Segundo Denis Barbosa (2009, p.2), o requisito originalidade “se constrdi atra-
vés da nocao de um contributo minimo constitucional”. Nao se pode dar um direito
de exploragao exclusivo a uma criacdo insignificante ou a reproducdo de tragos ja
conhecidos. O artigo 16, da IN n°® 44/15", exp&e uma série de elementos que nao sao
considerados na avaliacdo de uma forma plastica ornamental ou de um padrao orna-
mental de linhas e cores para a concessao do registro de desenho industrial.

“Art. 16 - Nao sera considerado como relatério descritivo o documento que con-
tiver: | - mencdo ao tipo de material utilizado, a meios de fabricacdo ou de mon-
tagem, ou a detalhes construtivos; Il - dimensdes (altura; comprimento; largura;
escala etc.); Il - especificacBes técnicas e/ou funcionais (formas de encaixe, engate
ou fixagdo, fun¢Bes de pecgas etc.); IV - vantagens relacionadas ao uso ou a fun¢do
(portatil; reciclavel, econdmico; anatémico etc.); V - adjetivos qualificativos diversos
(melhor; pratico; eficiente; inovador etc.); VI - incorre¢des quanto a indicagdo dos
desenhos e fotografias requeridos.” (INPI, 2015).

Uma decisdo do 20. TRF, de 2008, refor¢a o entendimento quanto a ndo
relevancia de determinadas elementos para a configuracdo da originalidade de um
desenho industrial:

“Com efeito, para que seja registravel como desenho industrial, a nova conforma-
¢do ornamental de um objeto ndo deve se restringir a mera disparidade de dimen-
sdes ou a altera¢Bes superficiais da sua configuracdo com relacdo as ja presentes
no mercado ou ja inseridas no estado da técnica, mas, sim, deve ser dotada de

um determinado grau de inventividade estética capaz de resultar na efetiva distin-
guibilidade da nova configuracao se comparada a produtos similares (..) Voto do
Des. André Fontes, Agravo 2007.02.01.009404-2, Segunda Turma Especializada

do Tribunal Regional Federal da 2.a Regido, a unanimidade, Rio de Janeiro, 30 de
setembro de 2008." (apud BARBOSA, 2009, P.2)

11 BRASIL. Instrucdo Normativa n°® 44/2015. Disciplina o processamento dos pedidos de regis-
tro de desenho industrial, em conformidade com os dispositivos da Lei n.° 9279, de 14 de maio de
1996. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Disponivel em: http://www.inpi.gov.br/menu-
-servicos/desenho/legislacao-desenho-industrial-1. Acesso em: 15/10/2014.



Observa-se que a decisao do TRF utiliza a palavra distinguibilidade, para a avalia-
¢do da originalidade do desenho industrial.

E importante, lembrar que, no Brasil, desde 1809, patentes vem sendo conce-
didas baseadas na contrapartida que oferecem ao interesse publico. Essa exigéncia
se deve ao fato de que nem toda criagdo atinge um minimo grau de contribui¢ao
ao interesse comum. Nem toda cria¢do ultrapassa um pequeno e pouco relevante
esforco. E fato que a avaliacdo do grau de criatividade, ou de originalidade, de um
desenho industrial difere da avalia¢do de atividade inventiva da patente, tendo em
vista o elemento a ser avaliado. No caso do desenho industrial avalia-se a aparéncia
externa e, na patente, aspectos técnicos. Porém, é necessario que o objeto registrado
como desenho industrial coopere para a evolugdo cultural, para o desenvolvimento
das formas, com cria¢bes de natureza ornamental que ndo estejam ao alcance da
sociedade até o momento do depdsito do pedido.

O art. 25 de TRIPs'? expBe como requisito para a prote¢ao de desenho industrial
qgue os mesmos devem diferir significativamente de desenhos conhecidos.

“SECAO 4: DESENHOS INDUSTRIAIS. ARTIGO 25. Requisitos para a Protecdo: 1. Os
Membros estabelecerdo protecdo para desenhos industriais criados independen-
temente, que sejam novos ou originais. Os Membros poderado estabelecer gue 0s
desenhos ndo serdo novos ou originais se estes ndo diferirem significativamente
de desenhos conhecidos ou combinac8es de caracteristicas de desenhos conhe-
cidos. Os Membros poderado estabelecer que essa protecao ndo se estendera a

desenhos determinados essencialmente por considerac8es técnicas ou funcio-
nais.” (BRASIL, 2014)

E importante consignar que a diferenca exposta para o desenho industrial ndo
€ a mesma encontrada no direito do autor, que aceita a expressao do criador como
suficiente para configurar a originalidade - desde que nao haja cépia - novidade
subjetiva’, o que pode ser exemplificado pelas ilustracdes a seguir, que apresentam
mesma tematica e mesmos elementos na composicdo, porém, com as expressoes
pessoais dos autores representadas nas obras.

12 BRASIL. Decreto No 1.355, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1994. Promulgacao da Ata Final que
Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociacdes Comerciais Multilaterais do GATT.
INPI. Disponivel em: http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues.pdf. Acesso em:
14/10/2017.

13 “A novidade subjetiva é aquela que um desenho possui quando seu autor imprime persona-
lidade a obra, o tornando distintos de outros, pouco importando se este se assemelha com outros
ja existentes”. BARBOSA, D.; PORTO, P.C.R. Do requisito de originalidade nos desenhos industriais:
a perspectiva brasileira. 2009, p. 10. Disponivel em:
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/do_requisito_originalidade.pdf. Acesso
em: 15/10/2014.



llustragdo 7: P3o de Acucar (Rio de Janeiro)

Fonte: Bel galeria de arte.
Disponivel em: http://www.belgaleriadearte.com.br/artistas.asp?art=1956

llustragao 8: Pdo de Acgucar - RJ.

Fonte: Catalogo das Artes.
Disponivel em: https://www.catalogodasartes.com.br/Lista_Obras_Biografia_Artista.asp?idArtis-
ta=3545

A diferenca necessaria para configurar a originalidade de um desenho indus-
trial € de natureza intrinseca e se assemelha a atividade inventiva exigida para as
patentes. A configurac¢ao visual distintiva em relacdo a outros objetos anteriores
deve demonstrar ser fruto do trabalho do criador, apresentando varias expressdes



sindnimas: “carater individual” segundo a lei inglesa, “carater singular” de acordo
com o direito portugués, “ornamento especial” na legisla¢do italiana (BARBOSA, 2009,
P.16), “aspecto original caracteristico” para Walter Ferreira, “aspecto geral com ca-
racteristicas proprias” para Douglas Gabriel, (BARBOSA, 2009, P.35-36) e tendo como
finalidade que a forma externa do objeto registrado nao seja facilmente confundida
com os existentes no mercado.

Segundo Sarti (SARTI apud BARBOSA, 2009, P.26)4, a aplicagdo de motivos ja
conhecidos em produtos de uso comum acarreta um nivel de criatividade inferior,
produzindo formas por ele consideradas “relativamente” novas, o que pode intervir
na diferenca criativa necessaria para a configuracao da originalidade, sendo impor-
tante a avalia¢do de cada caso separadamente. Nao ha uma norma a ser seguida para
a avaliacao da diferenca formal entre os objetos que requisitam a protecao por dese-
nhos industriais e os anteriormente divulgados ao publico, mesmo quando um objeto
é formado pela unido de motivos ou elementos ja conhecidos pode haver diferencas
consideraveis, como pode ser observado na imagem a seguir.

llustragdo 9: Cadeira com design diferenciado a partir da combinag¢do de elementos conhecidos.

Fonte: champanhecomtorresmo.blogspot.com.br
Disponivel em: https://br.pinterest.com/source/champanhecomtorresmo.blogspot.com.br/

14 BARBOSA, D.; PORTO, P.C.R. Do requisito de originalidade nos desenhos industriais: a pers-
pectiva brasileira. 2009. Disponivel em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/
do_requisito_originalidade.pdf. Acesso em: 15/10/2014.



llustragdo 10: Cafeteira criada a partir da combinac¢do de elementos conhecidos.

v

Fonte: Cafeteira Aram
Disponivel em: https://br.pinterest.com/casacombr/

Na Unido Europeia, evitou-se o uso do termo originalidade para definir o requi-
sito de desenhos industriais, bem como se evitou o uso da terminologia distintividade
e suas derivacdes, talvez, em funcao de tais requisitos - originalidade e distintividade
- ja serem amplamente usados no universo dos direitos autorais e das marcas,
respectivamente. Preteridos tais requisitos, foi acolhida nova expressao para dar
conta do requisito dos desenhos industriais, o carater singular. O art. 5°, da diretriz
98/71-CE, define o caracter singular, conforme podemos verificar através da citacao
de Barbosa:

“Considera-se que um desenho ou modelo possui caracter singular se a impres-
sdo global que suscita no utilizador informado diferir da impressdo global suscita-
da nesse utilizador por qualquer desenho ou modelo divulgado ao publico antes

da data do pedido de registo ou, se for reivindicada uma prioridade, antes da data
de prioridade.” (BARBOSA, 2009, p.17).

O grau de diferenca existente entre os objetos, porém, deve considerar as limita-
¢Bes provenientes do tipo de objeto. Existem limitagdes técnicas, tecnoldgicas, impostas
as formas que limitam a criacdo de natureza ornamental. A avaliagcdo da criatividade
ornamental deve considerar as exigéncias técnicas e/ou tecnolégicas de cada produto de
maneira especial e deve seguir os critérios de avaliacdo de um profissional médio, ou, de
acordo com Denis Barbosa (2009, p.17), de um técnico no assunto.

Comparando conceitos
Ao comparar o uso das palavras distintividade e distintiva, percebemos algu-
mas nuances importantes de esclarecer para o entendimento nao so6 das protecdes



em si como, também, das avalia¢des técnicas que dao origem as concessdes dos
referidos registros, de marcas e desenhos industriais.

A primeira nuance encontrada € o momento de avaliagdo da distintividade.
Nas marcas esta avalia¢cdo é anterior a concessao do registro, no desenho industrial,
é realizada, a qualquer tempo, a pedido do titular, apos a concessao do registro e o
resultado desta avaliagao fortalece o registro, fornecendo subsidios a justica em caso
de questionamentos sobre o mesmao.

A distintividade das marcas obedece ao principio da especialidade. O sinal
precisa ser distintivo dentro do segmento do produto ou do servigo no qual a marca
é aposta. Denomina-se essa especificidade da protecao a marca de principio da es-
pecialidade. No desenho industrial, o carater distintivo é avaliado em relacdo a tudo
acessivel ao publico antes do depdsito do pedido, no Brasil ou no exterior, ou seja, 0
objeto do registro de desenho industrial deve ser diferente de tudo, ou seja, ndo se
limita o tempo, o espaco e, tampouco, o mercado em que o objeto se insere. Maité
Moro (2006, p.)" declara que distintividade € um conceito marcario e ndo recomenda
o uso da palavra “distintivo” para avaliar a originalidade de desenho industrial.

A marca ndo precisa ser nova nem original, estes sdo requisitos para a obtencdo
de registro como desenho industrial, basta que ela seja suficientemente diferente das
outras marcas utilizadas no mesmo segmento mercadolégico. “O carater ornamental dos
desenho e modelos industriais dificilmente permite que tenham a indispensavel eficacia
distintiva para constituir uma marca”. (Carlos Olavo apud MORO, 2009, p.260)

Por ser necessariamente novo e original, a aparéncia visual do objeto de dese-
nho industrial deve ser intrinsecamente diferente de tudo publicamente acessivel na
data do depdsito do pedido de registro. O desenho industrial ndo aceita a distintivi-
dade pelo uso, o que pode ocorrer com a distintividade das marcas.

Como funcao de marca, a dintintividade propde-se a:

1. Identificar um produto ou servico;

2. Evitar erro ou confusao;

3. Direcionar a escolha do consumidor;

4, Promover uma rela¢do de identificacdo entre um signo e o produto ou

servi¢o que visa assinalar.

O carater distintivo do desenho industrial, porém, é uma qualidade a ser ava-
liada para o cumprimento de um dos requisitos legais exigidos pelo art. 95 da LPI: a
originalidade, e o objetivo do carater distintivo neste caso € basicamente:

1. Enriquecer o patrimdnio ornamental das formas aplicadas a industria,
conforme defendido por Otero Lastres (2008), oferecendo nova roupagem a objeto
conhecido;

2. Inovar as formas externas em si;

15 MORO, Maité Cecilia Fabbri. Cumulag¢ao de Regimes Produtivos para as cria¢des técnicas, in
SANTOS, M. J. P.; JABOUR, W. (Org.) Criacdes industriais. Sdo Paulo: Saraiva, 2006, v.1.



3. Ofertar maiores possibilidades de formas e ornamentag¢des para o
consumidor.

Favorecer o distanciamento entre signos é o principal e mais importante
elemento de semelhanca na aplicacdo do conceito pelas duas formas de protecdo,
portanto, ha intersecdo quanto a intencao, quanto ao objetivo do requisito em estudo
entre marcas e desenho industrial, diferenciar, mas diferentes sdo as abrangéncias
dessa diferenciacao.

Conclusao

Para finalizar, se pode concluir que o uso da palavra “distintividade” para marca
e da expressao “configuragao visual distintiva” para desenho industrial pode ser con-
ciliada, pois ndo ha dificuldade em perceber que, para as duas formas de protecado,
a diferenca é o objetivo perseguido, mesmo que a analise recaia sobre elementos
diversos: forma externa de natureza ornamental para o desenho industrial e sinais
distintivos visualmente perceptiveis para marcas, e existindo maneiras diferentes
para avalia-la.

Nos dois casos, quanto maior o distanciamento entre os novos direitos de exclu-
sivo concedidos e os ja encontrados no mercado, mais claras e simplificadas serdo as
relacdes entre as partes, equilibrando interesses e favorecendo a todos.
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O Direito A Reivindicacio de Prioridade Unionista em

Conflito com a Legislacao Brasileira de Desenho Industrial
Eduardo Rodrigues Rio

Introducao

A Convencao da Unido de Paris para a protecao da propriedade industrial
(CUP), desde sua génese, ja trazia o direito a reivindicacao de prioridade da data de
depdsito para seus paises signatarios: quem tivesse realizado um deposito de um
pedido em um dos paises, gozaria do direito de solicitar uma prioridade com relacao
aos depositos efetuados nos demais paises-membros, desde que tal solicitacao e
depdsito posteriores fossem efetuados num prazo definido na prépria Convencao.

Porém, a mesma CUP admite a independéncia dos paises-membros com
relacdo a decisdo acerca do escopo e da validade da protecao a ser concedida, inde-
pendente dos demais paises para os quais tal protecdo haja sido reivindicada. Desta
forma, cada pais tem a autonomia para elaborar suas proprias leis e regulamentacfes
acerca dos direitos de propriedade industrial, desde que estas ndo se oponham ao
definido na Convencao.

O objetivo deste trabalho é analisar de que forma as particularidades da Lei da
Propriedade Industrial brasileira, com relacao as defini¢cdes e proibi¢des acerca dos
requisitos necessarios para a concessao de registros de Desenho Industrial, entram
em conflito com as legislacdes de outros escritérios de propriedade industrial, nota-
damente daqueles para os quais a reivindicacao de prioridade sao as mais solicitadas
no Brasil, e as possiveis consequéncias advindas de tais discordancias para os depdsi-
tos nacionais de Desenho Industrial que reinvindicam a prioridade unionista.

A protecao ao desenho industrial e o direito a prioridade

Em 1474, em Veneza, surge o que se considera como sendo a primeira lei de
patentes, que visava proteger os fabricantes de vidro da ilha de Murano. Esta primeira
lei, apesar de ainda tratar-se da concessao de um privilégio dado pela nobreza a um
grupo especifico, ja esbocava algumas das caracteristicas presentes em nosso mo-
derno sistema patentario: novidade, exclusividade, licenca de exploracdo, a previsao
de penalidades em caso de uso nao autorizado da inven¢do, recompensas ao inven-
tor, limite de vigéncia do privilégio (10 anos) e a revelacao da invenc¢ao e sua utilidade
social ap6s o prazo de vigéncia (CANALLI; DA SILVA, 2011). Apesar disso, ainda nao
havia nenhuma previsao legal que protegesse a forma dos produtos desenvolvidos,
restringindo-se tal protecao apenas a sua funcao.

A partir da Revoluc¢ao Industrial, com o surgimento das maquinas de tear e,
a partir dai, com o aparecimento de novas outras maquinas advindas da propria



necessidade de incremento na produ¢do, ainda na industria téxtil, pode-se comecar
a falar em aumento da produtividade e crescimento econdmico, em comparacdo ao
meétodo artesanal de producdo visto até entdo. Mais tarde, com o surgimento das
maquinas a vapor atuando nas minas de ferro, possibilitando a extracao e fabricacdo
em maior quantidade e com cada vez melhor qualidade de produtos cuja matéria-
-prima era o ferro, chegou-se a produc¢do de melhores maquinas a serem utilizadas
na industria, agora nao mais limitadas a tecelagem, mas abrangendo diversos outros
campos da atividade econémica da época (TIGRE, 2006).
Com o advento dessas novas maquinas, e do gradual deslocamento tecno-
l6gico da manufatura artesanal para a producdo industrial em série, comecou-se a
perceber a importancia da diferenciacdo dos objetos produzidos. Para que um arte-
sdo se sobressaisse sobre outro, era necessario que, além da técnica desenvolvida
(cujo conhecimento ficava restrito a seus aprendizes), seus produtos pudessem ser
diferenciados dos de seus “concorrentes”, uma vez que ambos estariam inseridos
num mesmo mercado consumidor:
“Diante do mundo que comeca a se mecanizar o homem vai contribuir definitiva-
mente para uma grande revolugdo estética e social que é a das formas dos obje-
tos que usamos no dia a dia - elas passam a ser diferentes de um dado instante
para outro. A ideia dessa revolu¢do mecanica era poder atingir o grande cresci-
mento das popula¢des. Para o futuro ja se pensava em produzir artigos baratos
em menor periodo de tempo em relacdo ao produto artesanal, ndo restringindo
mais a arte do design as elites, mas levando em conta a possibilidade de reprodu-
zir um objeto em série, para que a grande populacdo pudesse adquiri-lo. Partindo
entdo da ideia de o design estar ligado a um objeto intencional é facil de compre-
ender que a propria industria iria criar uma necessidade com rela¢do ao conceito

de funcionalidade. Ao objeto ndo caberia apenas ser bonito, mas ele tinha que
adequar-se a uma funcdo designada pelo artesdo, futuro designer.

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

O inicio da segunda metade do século XIX comecou a ver surgir as Exposi¢des
Universais, a primeira tendo sido realizada em 1851 no Palacio de Cristal, em Hyde
Park, Londres, tendo como titulo “Grande Exposi¢do dos Trabalhos da Industria de
Todas as Nacdes”. Eram grandes exposi¢des publicas, com produtos inicialmente
manufaturados mas posteriormente industrializados dos paises participantes, que
possuiam, cada qual, pavilhdes nacionais para a exposi¢ao de seus produtos, ja tendo
sido realizadas mais 58 Exposi¢Bes Universais, sendo uma delas, a de 1922, no Rio de
Janeiro, a Unica realizada no pais (DOS SANTOS, 2013).



Na Exposi¢cdo Universal de Viena, em 1873, comecou a surgir uma preocupagao,
por parte dos paises expositores, acerca da falta de protecao aos seus produtos
expostos em seus pavilhdes: uma vez que muitos dos paises expositores ndo possu-
iam nenhuma legislacdo acerca da propriedade intelectual de seus inventores e uma
vez que inexistia uma legislacdo internacional que Ihes oferecesse protecao fora de
seu pais de origem, ndo havia impedimento a que seus produtos fossem copiados e
produzidos impunemente para além de suas fronteiras.

Teve inicio, a partir dessa constatacdo de um arcabouco de protec¢do a criacdo
intelectual pifio ou inexistente, uma rodada de discussdes entre alguns paises interes-
sados no desenvolvimento de uma legislacdo mais segura em matéria de propriedade
industrial e na protecao de seus inventores, garantindo-lhes os privilégios necessarios
a producao e comercializacdo de seus inventos (MALAVOTA, 2011). Essa rodada de
discussdes culminaria, dez anos depois, na Convencdo da Unido de Paris (CUP) como
uma primeira tentativa de harmonizar os critérios para a concessao de privilégios de
propriedade industrial.

A CUP foi ratificada em 7 de julho de 1883 e sofreu diversas revisdes ao longo
dos anos. Inicialmente assinada por Brasil, Bélgica, Espanha, Fran¢a, Guatemala,

Sao Salvador, Paises Baixos, Portugal e Sérvia, trouxe, em seu amago, alguns dos
principios legais que ainda regem o sistema de protecdo a propriedade industrial
internacional, como o tratamento nacional, independéncia de direitos dos paises,
territorialidade e o direito a reivindicacdo de prioridade com rela¢do a data de um
depodsito anterior realizado em um dos paises-membros da Convencdo, mais tarde
denominada como Prioridade Unionista:

“Art. 4°: Aquelle que tiver feito regularmente o deposito de um pedido de privi-
legio de invenc¢do, de um desenho ou modelo industrial, de uma marca de fabrica ou
de commercio, n'um dos Estados contratantes, gozara, para effectuar o deposito nos
outros Estados, e sob reserva dos direitos de terceiros, de um direito de prioridade
durante os prazos abaizo determinados. (...)

Os prazos de prioridade mencionados acima serdo de seis mezes para os privile-
gios de invencdo e de tres mezes para os desenhos ou modelos industriaes, assim

como para as marcas de fabrica ou de commercio. Serao augnentados de um mez
para os paizes ultramarinos.” (BRASIL, 1884).

Desde sua promulgacao, a CUP ja passou por sete revisdes: Bruxelas (1900),
Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e, finalmente, Esto-
colmo (1967), a qual o Brasil aderiu apenas em 1992, através do Decreto n° 635 de 21
de agosto, e que se encontra atualmente em vigor. Dentre as altera¢des com relacdo
ao texto original, destacamos a ampliagdo no prazo para a reivindicacdo de priori-
dade, passando o texto a ser redigido da seguinte forma:

"Artigo 4

A. 1) Aquele que tiver devidamente apresentado pedido (...) de desenho ou mo-



delo industrial, (...) num dos paises da Unido, ou 0 seu sucessor, gozara, para
apresentar o pedido nos outros paises, do direito de prioridade durante os prazos
adiante fixados.

2) Reconhece-se como dando origem ao direito de prioridade qualquer pedido
com o valor de pedido nacional regular, em virtude da legislacdo nacional de cada
pais da Unido ou de tratados bilaterais ou multilaterais celebrados entre paises da
Unido.

3) Deve entender-se por pedido nacional regular qualquer pedido efetuado em
condi¢Bes de estabelecer a data em que 0 mesmo foi apresentado no pais em
causa, independentemente do resultado ulterior do pedido.

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

C. 1) Os prazos de prioridade acima mencionados serdo (...) de seis meses para 0s
desenhos ou modelos industriais (...)" (BRASIL, 1975).

Ou seja, um pedido posterior depositado no Brasil pode reivindicar, dentro do
prazo de 6 meses a contar de um primeiro pedido depositado em algum outro pais
signatario da Convencao, o direito a solicitar que este segundo depésito tenha seu
exame de anterioridade quanto aos critérios de novidade e originalidade contados a
partir da data de depdsito daquele primeiro, sem prejuizo a seu titular por aconteci-
mentos e divulga¢des que venham a decorrer dentro desse prazo.

A legislacao brasileira de propriedade industrial
O Brasil entrou tarde no jogo da industrializacao e dos privilégios e concessdes

de Propriedade Industrial, e em desvantagem. Ainda como coldnia portuguesa, em

1785, D. Maria |, “a Louca”, promulgou um Alvara proibindo a instala¢do de fabricas e

manufaturas no pais e a extin¢cdo das porventura ja instaladas, permitindo que ape-

nas o produzido em Portugal pudesse ser comercializado nas colénias de além-mar:
“Eu a rainha. Faco saber aos que este alvara virem: que sendo-me presente 0
grande numero de fabricas, e manufaturas, que de alguns anos a esta parte se
tem difundido em diferentes capitanias do Brasil, com grave prejuizo da cultura, e
da lavoura, e da explora¢do das terras minerais daquele vasto continente; (...) hei
por bem ordenar, que todas as fabricas, manufaturas, ou teares (...) todas as mais

sejam extintas, e abolidas em qualquer parte onde se acharem nos meus domi-
nios do Brasil (...)."” (ARQUIVO NACIONAL, [s.d.]).

Mais tarde, com o advento das guerras napolednicas e a iminéncia da inva-
sdo de Portugal pela Franca, D. Jodo VI, com o apoio de seu parceiro comercial, a
Inglaterra, transfere a Corte portuguesa para o Brasil e, com isso, a necessidade de
transformar uma coldnia agraria em um pais que seria a sede do Império portugués,



criando aqui uma série de instituicdes e servicos que impulsionariam a economia e a
cultura do pais e serviriam para instaurar a autonomia brasileira. Segundo Mota:

“Estabelecendo no Brasil a sede da monarquia, o regente aboliu ipso facto o regi-
me de colbnia em que o palis até entdo vivera. Todos 0s caracteres de tal regime
desaparecem, restando apenas a circunstancia de continuar a frente de um gover-
no estranho. Sdo abolidas, uma atras da outra, as velhas engrenagens da admi-
nistracdo colonial, e substituidas por outras ja de uma nagdo soberana. Caem as
restrices econdmicas e passam para um primeiro plano das cogita¢8es politicas
do governo os interesses do pais.” (MOTA, 2000, p. 455).

Uma das consequéncias diretas da transferéncia da Familia Real para o Brasil
foi 0 Alvara de 28 de abril de 1809. Nele, o Principe Regente, dentre outras iniciativas,
proclama o que poderia ser considerado como a primeira lei de incentivo aos invento-
res e introdutores de alguma nova tecnologia. Ja encontramos ai alguns dos principios
presentes em outras legislacdes, como a exclusividade de exploracdo e a posterior
divulgacao da invencdo para proveito da sociedade:

“VI. Sendo muito conveniente que os inventores e introductores de alguma nova
machina, e invenc¢do nas artes, gozem do privilegio exclusivo além do direito que
possam ter ao favor pecuniario, que sou servido estabelecer em beneficio da
industria e das artes; ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso
apresentem o plano do seu novo invento & Real Junta do Commercio; e que esta,
reconhecendo a verdade, e fundamento delle, Ines conceda o privilegio exclusivo
por quatorze annos, ficando obrigadas a publical-o depois, para que no fim desse
prazo toda a Nacdo goze do fructo dessa invencdo. Ordeno outrosim, que se faca
uma exacta revisdo dos que se acham actualmente concedidos, fazendo-se publi-

co na forma acima determinada, e revogando-se todos os que por falsa allegacdo,
ou sem bem fundadas razdes obtiveram semelhantes concessdes.” (BRASIL, 1809).

Um século antes, em Portugal, Bartolomeu de Gusmao ja havia solicitado uma
“peticdo de privilégio” para um “instrumento para se andar pelo ar”, que foi concedido
em 19 de abril de 1709. O invento, mostrado através de ilustra¢cdes que o representa-
vam como um barco com formato de passaro, logo ficou conhecido por toda a Europa
como “Passarola” (PUBLICO, 2011).

No Brasil, porém, a primeira patente so viria em 1822, 13 anos depois da pro-
mulgac¢do do Alvara de D. Jodo VI. Foi concedida a Luiz Louvain e Simdo Clothe, que
solicitaram a Real Junta do Comércio o privilégio de cinco anos para uma

“machina para descascar café, a qual além de ser inteiramente propria da inven-
¢ao dos suplicantes produz todo o bom resultado (...) pela perfeicdo com que
descasca o café sem Ihe quebrar o grao, ou seja, pela brevidade, e economia, e
simplicidade do trabalho (...) que se bem esta construida para ser trabalhada por

hum homem, he suscetivel de machinismo préprio para ser movida ou por hum
animal, ou por agoa.” (ABAPI, 1998, p. 18).

Em 28 de agosto de 1830, é promulgada a primeira lei de patentes do pais,
concedendo aos inventores privilégios para a exploracao de suas criagdes que “se
concederao segundo a qualidade da descoberta ou invencdo, por espaco de cinco até



vinte annos (...)" (BRASIL, 1830). Ja se verifica nesta primeira lei, alguns dos principios
contidos em outras legislacBes internacionais acerca da Propriedade Industrial, princi-
palmente os privilégios exclusivos e temporarios para a exploracao da inveng¢do e sua
descricdo completa, complementada por desenhos e modelos.

O préoximo marco legal viria em 1882. Nesta lei, surge a figura do que se
entende hoje por Modelo de Utilidade, ou seja, uma melhoria funcional de algo ja
existente. Chamada de “melhoramento de invencdo ja privilegiada”, ficava atrelada a
invencao principal, somente podendo ser reivindicada pelo inventor da patente inicial
e tendo seu término junto com aquele, que poderia vigorar por até 15 anos. Ai ja
estdo presentes a no¢ao de novidade absoluta, a suficiéncia descritiva, a necessidade
de explorag¢ao nacional e o direito a prioridade:

“Art. 2° Os inventores privilegiados em outras na¢des poderdo obter a confirmagdo
de seus direitos no Imperio (...).

§ 1° A prioridade do direito de propriedade do inventor que, tendo requerido pa-
tente em nacao estrangeira, fizer igual pedido ao Governo no Imperial dentro de
sete mezes, ndo sera invalidada por factos, que occorram durante esse periodo,

como sejam outro igual pedido, a publicacao da invencdo e 0 seu Uso ou empre-
g0." (BRASIL, 1882).

Em 1923, através do Decreto n°® 16.264, é criada a Diretoria Geral da Proprie-
dade Industrial (DGPI), “a qual tera a seu cargo os servicos de patentes de invenc¢ao
e de marcas de industria e de commercio (...)" (BRASIL, 1923). Neste Decreto é publi-
cado um novo regulamento que norteava a concessao de privilégios de invencao e,
com relacdo a reivindica¢do de prioridade, dizia:
"Art. 38. O inventor, que tiver depositado regularmente em algum dos paizes da
Unido para a Protecgdo da Propriedade Industrial um pedido de patente de inven-
¢do, gozara de prioridade, sob reserva dos direitos de terceiros, si fizer igual pe-
dido & Directoria Geral da Propriedade Industrial, no prazo de 12 mezes, contado
da data do deposito do pedido. A prioridade, neste caso, ndo sera invalidada por

factos que occorram durante esse periodo, como sejam outro pedido identico, a
publicacao da invencdo e seu uso ou exploracao.” (BRASIL, 1923).

Uma década depois, a DGPI ganha o status de Departamento, tornando-se,
através do Decreto n® 22.989, o Departamento Nacional da Propriedade Industrial
(DNPI) (BRASIL, 1933).

E apenas em 1934, através do Decreto n° 24.507, que vemos mencao, na
legislagdo brasileira, ao termo “modelo ou desenho industrial”. Este Decreto “approva
o regulamento para a concessao de patentes de desenho ou modelo industrial”, que
passaria a se dar da seguinte forma e nas seguintes condic¢des:

“Art. 1o Ao autor de desenho ou modelo, novo e original, para applicacao indus-
trial, sera concedida uma patente que Ihe garanta a propriedade e uso exclusivo

do desenho ou modelo, observadas as prescripcdes deste regulamento;
§ 10 Constituem modelo ou desenho, susceptivel de proteccao legal, as formas,



novas e originaes, de configuracdo externa, estructura ou ornamentacdo dos pro-
ductos industriaes.” (BRASIL, 1934).

O Decreto nao especifica nem diferencia modelo industrial de desenho indus-
trial, inserindo-as sob a denomina¢ao maior de “patente” e trazia ainda uma lista
de 20 classes de produtos nas quais os pedidos deveriam ser classificados (BRASIL,
1934). Apesar disso, ndo consta nenhuma mencao ao direito a prioridade, como nos
anteriores.

Esse decreto vigorou até 1945, quando é promulgado o Cédigo da Propriedade
Industrial, que traz de volta o direito a reivindicacao de prioridade e, finalmente,
diferencia e apresenta as definicdes do que seriam o modelo e o desenho industriais:

"Art. 12. Sdo privilegiaveis como modélo industrial téda forma plastica, moldes,
padroes, relevos e demais objetos que sirvam de tipo de fabricagdo de um produ-
to industrial e se diferenciem dos seus similares por certa forma, configuragdo ou
ornamentacao propria e nova, seja por um seja por mais efeitos exteriores.

Art. 13. E' privilegiavel como desenho industrial tdéda disposi¢do ou conjunto de
linhas ou de cores, ou linhas e cores, aplicaveis, com o fim industrial, a ornamenta-
¢do de certo produto empregando-se qualquer meio manual, mecanico ou quimico,
singelamente ou combinados. (Reda¢do dada pelo Decreto-lei n° 8.481, de 1945)

(...)

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

Portanto, para fins desta lei, modelo industrial refere-se a forma plastica do
objeto, enquanto desenho industrial tem relacdo com a ornamentacdo aplicada a um
objeto, ambos ainda sob a égide da “patente”.

Em 1967, é promulgado um novo Codigo da Propriedade Industrial. Embora
ndo haja nenhuma mudanca substancial com relacao ao Cédigo anterior (com relacao
aos modelos e desenhos industriais), este define com mais precisao algumas das
condicdes necessarias a concessao de modelos e desenhos industriais, mantendo os
requisitos para reivindicagdao de prioridade nos mesmos termos do seu predecessor:

"Art. 9° Sdo privilegiaveis, como desenho industrial, tddas as disposi¢cdes ou con-
juntos de linhas ou cbres novos que possam ser aplicados, com fim industrial ou
comercial, a ornamentacao de um produto, por quaisquer meios manuais, meca-
nicos ou quimicos, singelos ou combinados.

Art. 10. Sdo privilegiaveis, como modélo industrial, tddas as formas plasticas,
moldes, padrées ou relevos introduzidos em qualquer objeto e que possam servir

de tipo de fabrica¢cdo de um produto industrial e ainda se caracterizem por nova
configuracdo ou ornamentacao exterior. (...)." (BRASIL, 1967).



Em todos eles, o registro teria validade de trés anos, prorrogavel por iguais pe-
riodos, até o maximo de quinze anos, contados da data da expedicao do certificado.

E interessante notar que o Codigo de 1967 trazia uma cldusula que daria um tempo
maior de protecao caso a concessdo do pedido demorasse mais de 5 anos a contar da
data do depdsito, 0 que ja poderia indicar um possivel atraso no tempo de concessao
dessa protecao.

Pouco mais de dois anos depois, novo Codigo € promulgado. Novamente,
nenhuma alteracao substancial quanto aos anteriores, com exce¢ao da duragao do
privilégio, desta vez “pelo prazo de 15 anos, contado da data da expedi¢do das respec-
tivas patentes” (BRASIL, 1969).

No ano seguinte, através da Lei 5.648, é criado o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI), que assume as atribuicdes do extinto DNPI e “tem por finalidade princi-
pal executar, no ambito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial tendo
em vista a sua funcdo social, econdmica, juridica e técnica.” (BRASIL, 1970).

No apagar das luzes do ano seguinte, novo Cédigo da Propriedade Industrial
é promulgado. Novamente, temos uma mudanca nos prazos de protec¢ao, vigorando
“(...) o de modelo ou desenho industrial pelo prazo de dez anos, todos contados a
partir da data do depdsito” (BRASIL, 1971).

Finalmente, em 1996, é promulgada a atual Lei da Propriedade Industrial (LPI),
visando alinhar a legislacao brasileira ao acordado no Agreement on Trade-Related
Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), assinado em 1994, que transformava a
questao da propriedade industrial numa discussao econémica, atrelada a vida co-
mercial. Como consequéncia, a propriedade intelectual foi elevada a um patamar de
estimulo a inovacao, vinculada diretamente ao comércio internacional e as discussdes
acerca de litigios envolvendo o assunto foram deslocadas para a Organizacdo Mundial
do Comércio (OMC), deixando de lado a até entdo mediadora Organizacdo Mundial da
Propriedade Intelectual (OMPI) (MALAVOTA, 2011).

As principais mudancas que se fizeram sentir com a aprovacdo da LPI foram o
fim do expediente do modelo industrial em prol apenas do desenho industrial, que
abarcou as duas concep¢des anteriores, transformando-o em um registro de conces-
sdo automatica, desde que o objeto estivesse de acordo com o previsto no disposto
na Lei: “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 configura¢do externa e que possa servir de tipo de fabricacdo
industrial”, passando o registro a vigorar “pelo prazo de 10 (dez) anos contados da
data do depdsito, prorrogavel por 3 (trés) periodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada”
(BRASIL, 1996).

Ademais, nao seriam registraveis como desenho industrial obras puramente
artisticas, aquelas que fossem contrarias a moral e bons costumes, as que a forma



fosse comum ou vulgar ou se devesse a questdes essencialmente técnicas ou funcio-
nais (BRASIL, 1996).

Apesar de contar com capitulos independentes, muitos artigos da LPI relativos
aos pedidos de desenho industrial remetem a artigos relacionados as patentes e
modelos de utilidade. O que trata do direito a reivindicacdo de prioridade € um deles:

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

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

Paragrafo 10.- A reivindicacdo de prioridade sera feita no ato de depdsito, poden-
do ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anterio-
res a data do depdsito no Brasil.

Paragrafo 20.- A reivindicacdo de prioridade sera comprovada por documento
habil da origem, contendo numero, data, titulo, relatorio descritivo e, se for 0 caso,
reivindicacdes e desenhos, acompanhado de tradug¢do simples da certiddo de de-
posito ou documento equivalente, contendo dados identificadores do pedido, cujo
teor sera de inteira responsabilidade do depositante.

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

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

Desta forma, consonante com o estipulado na CUP, a atual legislacao brasileira
de protecdo a propriedade industrial garante aos titulares dos pedidos depositados
no pais, entre outros, o direito de reivindicacao a prioridade de um pedido anterior
depositado em qualquer um dos paises signatarios da citada Convencao. Por outro
lado, a mesma Convencdo permite a cada um desses paises-membros elaborar sua
propria legislacao, com os respectivos critérios, condicdes e requisitos a serem cum-
pridos para a concessao de tais direitos. O problema surge, exatamente, quando o
permitido pela LPI ndo abrange toda a gama de possibilidades disponiveis nas demais
legisla¢des internacionais.

Discutir os problemas advindos dessa discrepancia é um dos objetivos deste
trabalho.

Os depdsitos internacionais de desenho industrial no Brasil

Periodicamente, o INPI elabora estatisticas de indicadores de propriedade
industrial, disponibilizadas em seu proprio site , elaborado a partir de um banco de
dados proprio, o BADEPI (Base de Dados Estatisticos sobre Propriedade Industrial).
Baseado nesses dados, podemos obter as informacdes mostradas na Tabela 1, que



revelam os depdsitos nacionais e os 10 maiores depositantes internacionais de pedi-
dos de registro de Desenho Industrial efetuados entre os anos de 2000 e 2016:

Tabela 1 - Evolucdo dos depdsitos de Desenho Industrial por pais no Brasil - 2000-2016.

Ano

Pais 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 [ 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total |

Brasil 2681 2862 3465 4062 3746 3829 3617 3VBS 3857 3V11 4138 4419 3826 3818 3693 3288 3400 62257
Estados Unidos 432 373 385 444 397 557 763 490 696 521 619 853 1163 850 1093 1073 862 11571
lapdo 53 92 89 104 168 157 118 150 271 187 202 357 243 241 238 226 287 3183
Alemanha 56 26 48 66 g7 102 100 106 133 103 176 251 292 328 300 245 316 2735
Franga 50 38 30 46 93 114 126 115 141 97 129 122 150 130 140 184 192 1897
Holanda 67 38 41 50 58 60 69 a5 122 98 174 192 150 158 134 110 142 1758
Republica da Coréia (Sul) 11 21 23 12 25 30 54 68 98 37 115 98 86 472 167 174 105 1556
Italia 25 71 39 99 76 65 138 110 52 94 97 72 101 113 101 110 100 1463
Suiga 37 15 31 22 54 46 66 60 51 54 60 108 150 131 120 117 102 1224
Reino Unido 20 26 59 52 54 56 42 70 73 30 54 58 52 70 102 138 69 1025
Suécia 24 19 16 16 42 13 42 34 81 59 52 46 86 143 95 59 186 1015

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econdmicos, BADEPI v4.0.

Embora tenhamos Estados Unidos, Japdo e Alemanha como os trés maiores
depositantes internacionais nesse periodo, ndao verificamos esse mesmo posiciona-
mento quando nos referimos a pedidos depositados por outros paises reivindicando
algum tipo de prioridade. Uma busca no Sistema Integrado da Propriedade Industrial
(SINPI), uma ferramenta de uso interno do INPI, dentro do mesmo periodo, mas
buscando pelo pais de origem da prioridade, ou seja, do pedido inicial que servira
de base para efetuar os depdsitos posteriores nos demais paises-membros da CUP,
encontramos as informag¢des mostradas na Tabela 2, abaixo.

Tabela 2 - Depdsitos de Desenho Industrial no Brasil, por pais da prioridade - 2000-2016.

Pais da Prioridade Total
Estados Unidos 10506
EUIPO* 6156
Japdo 2454
Republica da Coréia (Sul) 1475
China 587
Fonte: SINPI.
* European Union Intellectual Property Office - Instituto da Propriedade Intelectual da Unido
Europeia.

Uma vez que o objetivo deste trabalho é verificar as discordancias entre o
permitido pelas legislacdes internacionais e a brasileira, no tocante a apresentacao
dos desenhos nos pedidos de registro de Desenho Industrial que reivindicam alguma
prioridade, passemos a ver quais os requisitos e condi¢des ditados por cada uma des-
sas legislacdes especificas, limitando essa analise aos trés maiores depositantes para
0s quais as prioridades sdo as mais reivindicadas quando do depésito de pedidos de
registro de Desenho Industrial no Brasil, ou seja, Estados Unidos, EUIPO e Japao.



Os pedidos com prioridade norte-americana

Os Estados Unidos consideram o objeto de um Desenho Industrial como uma
invencao, similar a de uma patente e, portanto, ambos sdo protegidos tomando como
base uma mesma legislacdo e sob um mesmo arcabouco legal. As Design Patents sao
depositadas no United States Patent and Trademark Offices (USPTO) e concedidas
“to any person who has invented any new and non-obvious ornamental design for an
article of manufacture” (USPTO, 2015). Até 13 de maio de 2015, uma patente de design
era concedida com um prazo de prote¢do de 14 anos a contar de sua concessao; a partir
dessa data, a prote¢do passou a vigorar por 15 anos, ainda contados a partir da dada de
sua concessao, mas apenas para pedidos nacionais ou para aqueles pedidos internacio-
nais para os quais os Estados Unidos eram um pais designado’ (USPTO, 2015).

Em seu Design Patent Application Guide (USPTO, s.d.), o escritdrio americano
apresenta as informacgdes, condi¢des e requisitos necessarios para a obtencdo de
uma design patent. Assim, uma patente de Desenho Industrial refere-se a forma de um
objeto, a ornamentacado aplicada a um objeto ou a combinacdao de ambos; nao é conside-
rado passivel de ser patenteado o objeto que nao seja original, que possua configuracdes
ditadas apenas por questdes técnicas ou funcionais ou que possa ser considerado
ofensivo; objetos que ndo mantém entre si as mesmas caracteristicas ou nao pertencem
a uma mesma classe de objetos devem ser apresentados em pedidos separados; um
padrdao ornamental deve vir sempre associado a um objeto, que deve ser indicado no ato
do depdsito e deve ser representado com linhas tracejadas nos desenhos, uma vez que
este ndo esta sendo reivindicado e a protecdo se da apenas sobre a forma ou padrdo do
objeto, nunca para sua funcao ou caracteristicas técnicas.

Quanto a apresentac¢ado das figuras, o escritdrio americano permite que estas
possam ser mostradas através de desenhos vetorizados ou por fotografias em preto
e branco, devendo-se optar por apenas uma dessas formas de apresentacao para
todo o pedido, e devem mostrar, além de uma perspectiva do objeto, tantas vistas
guanto necessarias para uma perfeita compreensdo de todos os detalhes do mesmo.
Desenhos e fotografias em cores sdo aceitos somente nos casos em que o requerente
afirme que esses sdo necessarios para melhor descrever o objeto do pedido. Caso a
cor ndo tenha relacdo com o objeto reivindicado, também deve ser apresentada uma
declaracao nesse sentido; caso contrario, as cores apresentadas serdo consideradas
como parte integrante do objeto. Em todo o caso, as representacfes devem se limitar
apenas ao objeto reivindicado, excluindo-se das mesmas qualquer elemento apenas
decorativo ou que sirva apenas como demonstracao de uso do objeto.

Figuras em corte do objeto e vistas explodidas sdo permitidas, desde que
mostrem aspectos relevantes para uma melhor compreensdo do que esta sendo
reivindicado para fins de protecdo. Caso haja a necessidade de se representar partes

1 Pais ou Estado designado - Estado contratante indicado no pedido internacional em que a
protecdo da invencao é solicitada. Fonte: http://www.wipo.int/pct/pt/texts/glossary.html. Acesso
em 28/05/2018.



de um objeto ou o objeto inserido em um ambiente composto por outros objetos que
ndo fazem parte do escopo da reivindicacao, estes ultimos podem ser representados
em linhas tracejadas. As figuras abaixo exemplificam o exposto:

Figura 1 - Desenhos representando um objeto tridimensional submetido.
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Fonte: USPTO.

Figura 2 - Desenhos representando um padrdo ornamental aplicado a um objeto.
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Fonte: USPTO.



Figura 3 - Representacdo através de linhas tracejadas, exemplificando
partes do objeto ndo reivindicadas.

Fonte: USPTO.

Figura 4 - Representacdao de um objeto através de uma vista explodida.

Fonte: USPTO.

ApOs o depdsito, o pedido passa por um “exame”, onde serao verificados os aspec-
tos formais da documentac¢do apresentada e de novidade com rela¢do ao objeto reivindi-
cado. Caso nao haja nenhuma objecado, o pedido sera aceito e sera emitida a patente.

Os pedidos com prioridade comunitaria da Uniao Europeia

Assim como no Brasil, a protecao comunitaria do Desenho Industrial na Unido
Europeia se da através de um registro, ndao de uma patente, ao contrario do que ocorre
nos Estados Unidos da América. De acordo com a diretriz da Unido Europeia de 1998:



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

b) «Produto» designa qualquer artigo industrial ou de artesanato, incluindo, entre
outros, os componentes para montagem de um produto complexo, as embala-
gens, 0s elementos de apresentacdo, 0s simbolos graficos e os caracteres tipogra-
ficos, mas excluindo os programas de computador;

) «Produto complexo» designa qualquer produto composto por componentes
multiplos susceptiveis de serem dele retirados para o desmontar e nele recoloca-
dos para o montar novamente. (UNIAO EUROPEIA, 1998).

As duas ultimas defini¢des trazidas pela diretriz, de “produto” e de “produto
complexo” abordam de uma maneira singular e clara as possibilidades permitidas
pela legislacdo da Unido Europeia com relacdo ao depdsito de um registro de Dese-
nho Industrial comunitario: tanto as partes independentes de um objeto (“produto”)
guanto o proprio objeto constituido por todas as suas partes constitutivas (“produto
complexo”) sao passiveis de protecdo, de forma independente. Se tomarmos como
exemplo um automaovel, é possivel requerer protecdo para o automovel em si, bem
como para as suas partes (farois, pneus, portas, etc.). Apesar de a legislacdo brasileira
permitir o mesmo, isso ndo esta tao claramente explicitado na nossa legislacao.

Outra definicdo acerca dos desenhos industriais, exclusiva da legislacdo euro-
peia, é a do requisito denominado como “carater singular” do objeto:

1. Considera-se que um desenho ou modelo possui caracter singular se a impres-
sdo global que suscita no utilizador informado diferir da impressao global suscita-
da nesse utilizador por qualquer desenho ou modelo divulgado ao publico antes

da data do pedido de registo ou, se for reivindicada uma prioridade, antes da data
de prioridade.

2. Na aprecia¢do do caracter singular, sera tomado em considera¢do o grau de liber-
dade do criador na realizacdo do desenho ou modelo.” (UNIAO EUROPEIA, 1998).

Ainda em consonancia com as demais legislacdes internacionais, para que o
Desenho Industrial possa ser concedido pelo European Union Intellectual Property
Office (EUIPO), escritorio responsavel pela analise e gestao do depdsito comunitario
de Desenho Industrial dos paises-membros da Unido Europeia, 0 mesmo precisa
estar de acordo com os requisitos de novidade e carater singular, ndo possuir suas
formas ditadas por questdes exclusivamente técnicas ou funcionais, bem como nao
ser contrarios a moral e ordem publica. Ao ser concedido, o registro é valido por um
periodo de cinco anos, renovaveis até um maximo de 25 anos de protecdo (UNIAO
EUROPEIA, 1998). Ademais, um pedido de um desenho ou modelo comunitario pode
assumir a forma de um pedido multiplo que combine varios desenhos, e cada objeto
contido em um depdésito multiplo pode ser licenciado independentemente dos outros
(EUIPO, 2017).



De acordo com o manual de exame de pedidos de Desenho Industrial disponi-
bilizado pelo EUIPO (2017), as figuras que compdem o pedido podem ser apresenta-
das por meio de desenhos vetoriais ou fotografias, coloridas ou em preto e branco,
com qualidade tal que permita a visualizagdo de todos os detalhes pertinentes ao
objeto, que devera ser mostrado em um fundo que permita uma perfeita visualizagao
do mesmo. De acordo com o0 manual, isso ndo significa necessariamente um fundo
neutro ou sem nenhum elemento, mas estes, se presentes, nao podem impedir ou
atrapalhar a compreensdo do objeto reivindicado. Cores per se ndo sao passiveis de
protecdao; musica pode ser passivel de protecao, desde que sob a forma de simbolos
graficos aplicados como padrao ornamental. Nos casos de objetos bidimensionais, as
figuras podem, em situacdes especificas, ser substituidas por uma amostra do proé-
prio produto.

Quanto a forma de apresentacao das figuras, estas devem representar com
clareza o objeto reivindicado, devendo ser apresentadas em quantidade e de forma
tal que revelem todos os detalhes do objeto reivindicado, num maximo de sete vistas
diferentes, que podem incluir vistas em corte ou explodidas, bem como devem ser
representadas as diferentes posi¢cdes em que o objeto pode ser apresentado, caso
possua partes mdveis ou removiveis (Figura 5).

Figura 5 - Representacdo de um objeto em sua forma “fechada” e “aberta”.

Fonte: EUIPO.

Para produtos complexos, aqueles formados por multiplos componentes que
podem ser desmontados e remontados, em pelo menos uma das figuras o objeto de-
vera ser mostrado em sua forma completa (Figura 6); neste caso, o interessado deve-
ra optar por apresentar multiplos pedidos, combinando entre eles as partes separa-
veis ou limitar seu pedido apenas a uma das representacdes apresentadas, excluindo
as demais.



Figura 6 - Um produto complexo, sendo mostrado em sua forma montada e por suas partes
separadamente.

Fonte: EUIPO.

As mesmas op¢des estarao facultadas quando um pedido apresentar figuras
gue mostram detalhes individuais de um objeto que, por si s6, podem ser apresen-
tados como um novo pedido. Conjuntos ou kits de produtos (Figura 7), ao contrario
do que dispde a lei brasileira, podem ser considerados como um unico pedido, desde
gue seus componentes mantenham a mesma identidade configurativa, devendo ficar
claro nas representac¢des que a protecao esta sendo requerida para o conjunto, ndo
para seus elementos constitutivos separadamente, e devendo ser apresentada pelo
menos uma figura do conjunto.

Figura 7 - Um série de objetos para 0s quais a protecdo esta sendo reivindicada para o conjunto.

Fonte: EUIPO.

Conjuntos de produtos ndo devem ser confundidos com varia¢6es configurati-
vas de um mesmo objeto (Figura 8). As diferentes formas de variacdo de um mesmo



conceito construtivo ndo podem ser agrupadas em um Unico depdsito, porque cada
modalidade é um projeto com design proprio. Nesses casos, o pedido pode ser
convertido em um depdsito multiplo, combinando as distintas varia¢ées ou optar por
uma delas, excluindo as demais.

Figura 8 - VariacGes configurativas de um objeto.
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Fonte: EUIPO.

Cores, por si s6, nao fazem parte do escopo de prote¢ao de um objeto ao qual
estdo incorporadas, excecdo feita quando forem apresentadas provas de que as
cores do objeto sao alteradas conforme o uso, sendo uma caracteristica relevante do
mesmo (Figura 9).

Figura 9 - A cor do objeto altera-se de acordo com o tempo e conforme 0 uso do mesmo.
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Fonte: EUIPO.

Demonstrac¢Bes de uso do objeto reivindicado (Figura 10) sdo aceitas, desde
qgue ndo gerem duvidas acerca da protecdo pretendida e sirvam apenas como
ilustracao.



Figura 10 - Conjunto de figuras demonstrando o uso do objeto reivindicado.

Fonte: EUIPO.

Os depositos comunitarios do EUIPO também permitem o uso de representa-
¢Oes destinadas a limitar o escopo de protecdo, como linhas tracejadas para indicar
0s elementos para os quais ndo esta sendo reivindicada nenhuma protecao; con-
tornos para indicar quais as partes do objeto estdo sendo reivindicadas, servindo o
restante apenas como informac¢dao complementar (Figura 11); borrar uma parte da
imagem ou utilizar uma cor chapada para destacar a parte do objeto que esta sendo
reivindicada (Figura 12); textos explicativos, palavras e simbolos.

Figura 11 - O contorno mostrado indica o objeto reivindicado.

Fonte: EUIPO.



Figura 12 - Partes desfocadas ou com cores chapadas na imagem destacando
a parte do objeto reivindicada.
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Fonte: EUIPO.

Para padrdes ornamentais, basta a representacado planificada da parte do
padrao que se repete para formar a superficie (Figura 13). Para fontes tipograficas, é
necessaria a apresentacao de todas as letras do alfabeto, maiusculas e minusculas,
0S numerais arabicos, além de um texto com 5 linhas usando a fonte reivindicada, em
corpo 16.

Figura 13 - Representacao planificada de um padrdo ornamental.
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Fonte: EUIPO.

A descricao do objeto e as reivindica¢bes sdao opcionais em todos 0s casos.



Os pedidos com prioridade japonesa

De acordo com a legislacdo japonesa de Desenho Industrial, sdo registraveis
como tal “the shape, patterns or colors, or any combination thereof, of an article
(including a part of an article, [...]), which creates an aesthetic impression through
the eye” (JAPAN, 1959). Para que um registro seja concedido, este deve obedecer aos
requisitos de novidade e originalidade, possuir aplicacdo industrial, ndo ser ofensivo
a moral e a ordem pubica e ndo possuir formas ditadas exclusivamente por questdes
técnicas ou funcionais. O registro japonés de Desenho Industrial é valido por 20 anos
contados da data de depdésito (JAPAN, 1959).

O requerente pode apresentar ao Japan Patent Office (JPO) seu requerimento,
acompanhado de figuras, fotografias, um modelo ou um exemplar do objeto para
o qual se requer protecdo. De acordo com o escritério japonés (JPO, 2017), partes
de um objeto podem ser registraveis isoladamente, desde que subsistam separada-
mente do conjunto; neste caso, é necessario apresentar, além das figuras relativas a
parte reivindicada, uma figura que mostre o objeto completo, para melhor identifica-
¢do da parte. As figuras devem ser apresentadas em quantidade, escala e resolucdo
suficientes para uma perfeita visualizacdo do objeto; caso necessario, as figuras po-
dem ser complementadas com outras que representem cortes, detalhes ampliados,
sec¢des, vistas de partes, etc. Cada pedido de registro deve conter apenas um objeto
para o qual a protec¢do esta sendo reivindicada.

Linhas tracejadas e cheias sdo usadas para representar, respectivamente, as
partes de um objeto que nao estdo sujeitas a reivindica¢do e as partes para as quais
efetivamente se requer protecdo. Conjuntos de objetos que mantém as mesmas
caracteristicas podem ser depositados como tal. As interfaces graficas constituem um
objeto passivel de ser registrado como Desenho Industrial (Figura 14) e as cores nao
sdo passiveis de registro.

Figura 14 - Interface grafica aplicada a uma camera fotografica.

::;-'_'e'
T e HEHATE

...........................................

.......................................................

Fonte: |PO.



Por outro lado, a lei japonesa proibe a inclusdo de descri¢des de caracteristicas
dos objetos, seja por meio de textos, seja por meio de artificios graficos, como som-
breados, por exemplo; padrdes ornamentais nao podem vir isolados, mas devem ser
mostrados aplicados ao objeto ao qual sdo destinados e as fotografias tém que ser
apresentadas com fundos absolutamente inexistentes.

Por ultimo, Yamaguchi (1989) nos apresenta um interessante quadro compa-
rativo entre o sistema de registro de desenho industrial japonés e os dos maiores
depositantes mundiais desse tipo de protecdo. Reproduzimos abaixo (Figura 15) as
diferencas entre este e o sistema norte-americano.

Figura 15 - Quadro comparativo entre as legislaces japonesa e norte-americana
de desenho industrial.

Japan US.A.

Object for | Shape, pattern or color | Any new, original and
Protection | of an article or a com- ornamental design for an
bination thereof which | article of manufacture,
creates a sense of
beauty, which can be
industrially utilized,

and which has novelty,
originality and creativity .

Application | Submit application Submit application [
papers and three sets of | papers conforming to
drawings to Patent formalities for an inven-
Office. tion and drawings to

Patent Office,
One application for one
design, One application for a
plurality of designs,

Examination | Conducted Conducted

Protection One year forming one Applicant selects any of
period period and |5 years at the following periods:
most.
14 years after delivery
of certificate of design
patent grant.

Official Official Gazette carries | Official Gazette carries
Gazette design. design,

Fonte: Yamaguchi, Y.

Por ultimo, o Japao permite que o interessado opte por um de dois sistemas
de protecdo a um registro de desenho industrial: o de exame ou o de ndo-exame. Na
primeira opg¢ao, o registro possui uma maior seguranca juridica, mas leva mais tempo
para ser concedido; optando-se pelo sistema de ndo-exame, a concessao torna-se
mais célere, porém com uma maior probabilidade de ser anulado por alguma anterio-
ridade em instancias judiciais posteriores (YAMAGUCHI, 1989).



Conclusao

Apesar de o direito a reivindicacdo de prioridade unionista, contido na CUP e
amparado pela legisla¢do brasileira, ter que ser observado, a falta de harmonizacao
entre o permitido por nossa legislacdo quanto aos requisitos, critérios e formas de
apresentacdo de um pedido de registro de desenho industrial e o disposto nas legis-
lacdes dos maiores escritorios de propriedade industrial para os quais essas priori-
dades sdo as mais reivindicadas, quando desses pedidos, acaba por gerar problemas
para os quais ainda ndo temos solucado.

Procurar meios legais para harmonizar, dentro do possivel, a aplicacdo da
legislacdo brasileira diante dos casos vindos de outros paises pode auxiliar na ade-
quacdo da apresentacao dos documentos de prioridade, sem prejuizo ao titular do
pedido inicial, ao ditado em nossas normativas e manuais de exame, € uma tarefa
que ainda demanda muita discussao, tanto internamente, com os responsaveis pelo
exame técnico desses pedidos no INPI, quanto externamente, com aqueles que sao
0s maiores interessados em que essas linhas possam convergir de forma a que seus
pedidos possam ser concedidos de acordo com o inicialmente reivindicado, possibi-
litando uma maior seguranca juridica para com a exploracao comercial dos objetos
protegidos por esses registros.
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A Dupla Protecao da Forma Plastica por Desenho Industrial

e Marca Tridimensional
Yasmin Monteiro Baptista

Introducao

Nas ultimas décadas, os desenhos industriais adquiriram um papel de maior
destaque nas relacdes de consumo. O desenvolvimento e internacionalizacao do co-
mércio resultaram num acirramento da concorréncia entre as empresas que, por sua
vez, precisaram sofisticar seus produtos e suas formas de apresentacdo para atrair os
consumidores. Assim, o design do produto, da sua forma de acondicionamento e da
sua embalagem passaram a ser fundamentais para o desenvolvimento e comerciali-
zacao de determinado bem no mercado’.

Como consequéncia, a necessidade de estabelecer parametros eficazes para a
protecao dos direitos sobre esses designs tornou-se de premente importancia. No
Brasil, esses direitos podem ser protegidos por meio de registro de Direito Autoral,
Desenho Industrial e/ou Marca Tridimensional, cujos requisitos estdo previstos na Lei
9.610/98, a Lei de Direito Autoral (LDA), e na Lei 9.279/97, a Lei de Propriedade Indus-
trial (LPI). No presente trabalho, trataremos somente da protec¢do através de Desenho
Industrial e Marca Tridimensional.

No ambito do Desenho Industrial, as formas plasticas podem ser objeto de
registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), desde que
cumpridos os requisitos legais. Assim, sao considerados passiveis de protecdao como
desenho industrial:

“(...) a forma plastica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas

e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual
novo e original na sua configuracdo externa e que possa servir de tipo de fabrica-

¢ao industrial.” (BRASIL, 1996).

No ambito marcario, o inciso XXI do artigo 124 da LPI estabelece que ndo sao
registraveis como marca “a forma necessaria, comum ou vulgar do produto ou de
acondicionamento, ou, ainda, aquela que ndo possa ser dissociada de efeito técnico”
(BRASIL, 1996). Logo, contrario sensu, depreende-se que serado registraveis como
marca as formas plasticas que ndo sejam necessarias, ou comumente utilizadas em

1 Para Lastres e Pimentel: “Em primeiro lugar, faz-se necessario considerar os fatores que
fazem com que o design tenha crescentemente adquirindo reconhecimento enquanto instrumento
estratégico de promocdo da competitividade na producdo de bens e servi¢os. Este caso inclui as
novas possibilidades abertas pelas transformacdes ocorridas nas Ultimas décadas do milénio para
a insercao de programas de design por parte dos agentes produtivos e demais organizacdes(...).”
(LASTRES e PIMENTEL, 2001, p.4)



seu segmento de mercado, ou essencialmente atreladas a uma fung¢ao técnica. Ou
seja, sera passivel de registro como marca a forma plastica distintiva em si, capaz de
individualizar os produtos ou servicos a que se aplica, e que possa ser dissociada de
efeito técnico.

Sendo assim, enquanto o desenho industrial protege a “forma plastica em si”,

a marca tridimensional protege a “forma plastica enquanto elemento distintivo”, ou
seja, enquanto identificador de determinado produto/ servico.

Dessa forma, a prépria LPI prevé a possibilidade de registrar desenho industrial
como marca tridimensional, ao excluir do escopo de prote¢cdao como marca tao
somente os desenhos industriais de terceiros (BRASIL, 1996). Assim, é perfeitamente
possivel o registro como marca de desenhos industriais do préprio titular. Esse, inclu-
sive, vem sendo o entendimento do INPI ao analisar pedidos de registro de marca de
objetos ja registrados como desenho industrial pelo requerente.

Figuras 1 e 2: DI 6101290-4 e Marca tridimensional n°® 821333399

Fontes: banco de dados do INPI - www.inpi.gov.br

A questdo a ser analisada nesses casos é justamente o escopo de protecdo
conferida por cada tipo de registro, tendo em vista a fun¢do precipua de cada insti-
tuto. Como bem disse Gama Cerqueira, a funcdo dos desenhos industriais é dar aos
produtos um cunho de arte e bom gosto (CERQUEIRA, 1983). Logo, é precisamente
nesse aspecto que se diferencia a prote¢do dada a forma que merece o resguardo da
legislacdo marcaria daquela que merece a tutela por desenho industrial: na funcao
que a marca deve exercer.

A protecao da forma plastica como desenho industrial

Para que seja possivel analisar os requisitos e parametros da protecao conferida
aos desenhos industriais pela LPI, é necessario, primeiramente, compreender o
conceito de design e desenho industrial. Vale notar, entretanto, que ndo existe um
s6 conceito de design ou de desenho industrial e que, muitas vezes, tais conceitos se
confundem.

Para Schneider, design é a visualizacdo criativa e sistematica dos processos de
interacao e das mensagens de diferentes atores sociais, e das diferentes funcdes de



objetos de uso e sua adequacao as necessidades dos usuarios ou aos efeitos sobre os
receptores (SCHNEIDER, 2010).
Segundo definicdo da Organiza¢ao Mundial do Design (“WDO"), o desenho indus-

trial pode ser compreendido como:
“(...) um processo estratégico de solu¢do de problemas que impulsiona a inova-
¢do, desenvolve o sucesso comercial e resulta numa melhor qualidade de vida
através de produtos, sistemas, servicos e experiéncias inovadores. (...) E uma pro-
fissdo transdisciplinar que aproveita a criatividade para resolver problemas e criar

solu¢Bes com a intengdo de tornar um produto, sistema, servico, experiéncia ou
negocio melhor.” (WDO, s/d)*.

Por fim, na interpreta¢cao de NIEMEYER:

“(...) ao longo do tempo o design tem sido entendido segundo trés tipos distintos
de pratica e conhecimento. No primeiro o design € visto como atividade artistica,
em que é valorizado no profissional o seu compromisso com artifice, com a frui¢ao
do uso. No segundo entende-se que o design como um invento, um planejamento
em que o designer tem compromisso prioritario com a produtividade do processo
de fabricacdo e com a atualizacdo tecnoldgica. Finalmente, no terceiro aparece o
design como coordenacao, onde o designer tem a funcao de integrar os aportes
de diferentes especialistas, desde a especificacdo de matéria-prima, passando pela
producdo a utilizacdo e ao destino final do produto. Neste caso a interdisciplinaridade
¢ a tonica. (...) estes conceitos tanto se sucederam como coexistiram, criando uma

tensdo entre as diferentes tendéncias simultaneas.” (NIEMEYER, 1998).

Portanto, o desenho industrial, compreendido como campo projetual e também
denominado design, seria, primordialmente, uma atividade de projeto que visa a
determinar as caracteristicas funcionais, estruturais e estéticas de produtos para sua
producdo em série.

Nao obstante, no Brasil e em varios paises, aquilo que se compreende como
registro ou protecdo de desenho industrial visa a proteger tdo somente a aparéncia
(configuracdo externa) que diferencia um produto dos demais. Tal protecao é obtida
atraves da concessao de registro pelo INPI-BR, no caso brasileiro. Uma vez concedido,
o registro confere ao titular o direito exclusivo de explora¢dao do desenho industrial
por um periodo de 10 (dez) anos, prorrogaveis por trés periodos consecutivos de 5
(cinco) anos cada, podendo a protec¢ao perfazer um total de 25 anos.

De acordo com a defini¢cdo prevista no artigo 95 da LPI, ja citada na introdugao
deste trabalho, o desenho industrial pode ser constituido por uma “forma plastica

2 Industrial Design is a strategic problem-solving process that drives innovation, builds busi-
ness success, and leads to a better quality of life through innovative products, systems, services,
and experiences. Industrial Design bridges the gap between what is and what's possible. It is a
trans-disciplinary profession that harnesses creativity to resolve problems and co-create solutions
with the intent of making a product, system, service, experience or a business, better. At its heart,
Industrial Design provides a more optimistic way of looking at the future by reframing problems
as opportunities. It links innovation, technology, research, business, and customers to provide new
value and competitive advantage across economic, social, and environmental spheres. (Source:
http://wdo.org/about/definition/)



ornamental de um objeto”, o que se entende por forma tridimensional e em muitos
paises denomina-se como modelo industrial, ou por um “conjunto ornamental de
linhas e cores”, compreendido pelo INPI brasileiro como padrdao ornamental e em
outros paises denominado como desenho industrial, que seja novo, original e possua
aplicacao industrial (BRASIL, 1996).
Portanto, depreende-se da leitura do citado artigo de Lei que as formas internas
ou ocultas de um objeto, ainda que ornamentais, ndo serao objeto de protec¢ao
via desenho industrial, uma vez que ndo se prestam a fun¢do de seduzir e atrair o
publico consumidor, distinguindo o objeto dos demais existentes e nem podem ser
consideradas “configuracdo externa”. Assim, o desenho industrial caracteriza-se pela
visibilidade da criacao (BARBOSA, 2015).
Nesse sentido, Silveira define Desenho Industrial como:
“(...) objetos de carater meramente ornamental, objetos de gosto, como se dizia no
passado. (...) Tal forma, entretanto, deve achar-se desvinculada da funcao técnica,
isto €, ndo pode consistir em forma necessaria para que o produto preencha a sua

finalidade, hipdtese em que seria 0 caso de um modelo de utilidade?.” (SILVEIRA,
2012, p. 70)

Note-se, portanto, que se a criacao for técnica, a hipotese é de protecao por
patente de invencdo ou de modelo de utilidade. Por sua vez, se a criacao for “mera-
mente estética”, sem aplicacao industrial, a protecao sera por meio de direito autoral.
Desta forma, o desenho industrial encontra-se nesse limiar: uma “criacdo artistica
aplicada a um produto industrial” (BARBOSA, 2015)".

Logo, percebe-se no desenho industrial um carater concorrencial acentuado,
uma vez que visa a proteger justamente a forma ornamental que aumenta a capaci-
dade atrativa de um produto e a competitividade do seu titular na corrida pela prefe-
réncia do consumidor.

Para que possa ser registrado, o desenho industrial deve cumprir alguns requi-
sitos, sendo eles: novidade, originalidade e servir de tipo para fabricacao industrial,
conforme pode-se aferir da leitura do artigo 95 da LPI ja apresentado e discutido.

A novidade se refere a inexisténcia de desenho industrial idéntico ou muito
similar compreendido no estado da técnica, que é composto por tudo aquilo tornado
acessivel ao publico em qualquer meio antes da data de depdsito no Brasil ou exterior
(BRASIL, 1996).

3 Para compreensdo do que venha a ser Modelo de Utilidade, cita-se o artigo da LPI que o
define: “Art. 9° E patentedvel como modelo de utilidade o objeto de uso pratico, ou parte deste,
suscetivel de aplicacdo industrial, que apresente nova forma ou disposicdo, envolvendo ato inventi-
vo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabrica¢do.” (BRASIL, 1996).

4 Segundo Otero Lastres: “Creo que no exagero nada si afirmo que el Disefio es el derecho
de propiedad industrial mas complejo de todos. Entre otras razones, porque, al contrario de lo que
sucede con las demas modalidades de la propiedad industrial, esta figura tiene todavia sin resolver
problemas tan importantes y basicos como la delimitacion del objeto protegido y la determinacién
de su sistema de proteccién. En cuanto al objeto protegido, el problema se plantea porque una
misma creacién de forma puede ser protegida, a la vez, no so6lo por varios derechos de propiedad
industrial diferentes, sino también por el derecho de autor” (OTERO LASTRES, 2008, p. 218).




Ja a originalidade se refere a capacidade distintiva da forma ornamental quando
comparada com outras existentes, conforme se infere da leitura do artigo 97 da LPI
(BRASIL, 1996). Ou seja, um desenho industrial sera considerado original quando resultar
em uma configuracao visual distintiva em relacdo a outros objetos (ou padrdes) conhe-
cidos. Por fim, para ser passivel de registro perante o INPI, o desenho industrial (objeto
ou padrao) deve poder ser reproduzido industrialmente, em todos os seus detalhes.
Excluem-se, assim, os objetos e padrdes artesanais e aqueles “puramente artisticos”.

A protecao da forma plastica como marca tridimensional

Como mencionado, o registro de desenho industrial perante o INPI visa a pro-
teger a forma plastica ornamental de um objeto (tridimensional), ou um conjunto
ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto (bidimensional).

Ocorre que o registro de desenho industrial ndo é a Unica forma de protecao
conferida as formas tridimensionais pela LPI, e poderiamos acrescentar também as
formas bidimensionais que estariam protegidas como marcas figurativas ou partes de
marcas mistas, mas que ndo sao objeto deste trabalho.

Em seu art. 124, inciso XXI, a referida lei prevé nao ser registravel como marca “a
forma necessaria, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda,
aquela que ndo possa ser dissociada de efeito técnico” (BRASIL, 1996), conforme ja
apontado.

Assim, depreende-se que serdo registraveis como marca a forma plastica
distintiva dissociada de efeito técnico que seja capaz de caracterizar os produtos ou
servi¢os a que se aplica.

Vale notar que, ao contrario da legislagdo europeia®, que somente permite o
registro como marca tridimensional da forma do produto, seu acondicionamento ou
embalagem, o Brasil adotou uma interpretacdo mais extensiva e permite o registro
como marca de qualquer objeto tridimensional, desde que este objeto ndo incorra
nas proibicdes legais® e possua capacidade distintiva. Nesse sentido, o INPI estabele-
ceu no Manual de Marcas (2017) que:

“Serd, portanto, passivel de registro a forma plastica do objeto que apresente

cunho distintivo para identificar um produto junto ao consumidor, individualizan-
do-o frente aos seus concorrentes, ainda que ndo constitua a forma do préprio

5 “Article 3. Representation of the trade mark

(...)

(c) in the case of a trade mark consisting of, or extending to, a three-dimensional shape, including
containers, packaging, the product itself or their appearance (shape mark), the mark shall be re-
presented by submitting either a graphic reproduction of the shape, including computer-generated
imaging, or a photographic reproduction. The graphic or photographic reproduction may contain
different views. Where the representation is not provided electronically, it may contain up to six
different views;” (Fonte: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1502179207235&uri=-
CELEX:32017R1431)

6 Cabe anotar que tal posicionamento é recente, pois, quando da aplicacdo da protecdo a
marca tridimensional, em um primeiro momento, o INPI brasileiro acompanhou o entendimento
da maior parte dos paises, s6 concedendo protecdo a forma do produto ou de sua embalagem.



produto ou de sua embalagem/acondicionamento e desde que esteja dissociada
de efeito técnico. Ou seja, toda forma plastica distintiva podera identificar produ-

tos, ndo devendo necessariamente “ser” o proprio nem sua embalagem.” [grifos
nossos] (INPI, 2017)’

Assim, atualmente, a protecao de marcas tridimensionais no Brasil pode recair
sobre trés formas plasticas distintas: i) a do produto; ii) a de seu acondicionamento;
e iii) a de forma distintiva. A expansao da protecdo é especialmente relevante para
resguardar os direitos de titulares de marcas de servico, 0s quais nao podiam ter seus
sinais tridimensionais registrados, uma vez 0s mesmos nao constituiriam a forma do
produto ou acondicionamento.

“losyg, E
para assinalar sabonetes: para assinalar chocolates:
Jjorma distintiva de produto Jforma distintiva de acondicionamenio

para assinalar bolsas: para assinalar servigos de entrefenimento

= PP
objeto com forma distintiva objeto com forma distintiva

Fontes: https://www.dove.com/br/home.html, https:.//www.toblerone.com/, http://kipling.com.br/, e
http://infograficos.estadao.com.br/esportes/jogos-olimpicos/2016/por-dentro-da-tocha-olimpica/

Importante notar que o conceito de marca tridimensional aplicado pelo INPI
refere-se unicamente a forma plastica do objeto. Ou seja, ndo sao considerados para
fins de afericdo de distintividade da forma plastica, elementos nominativos ou figura-
tivos aplicados a superficie do objeto 3D.

Assim, a questao da distintividade da marca tridimensional € mais sensivel, uma
vez que além de ser distinta das formas ja registradas no INPI para segmento igual
ou afim (comparacdo com base no banco de dados), a forma plastica também deve
reunir caracteristicas fisicas préprias que a tornem capaz de ser reconhecida pelo
consumidor e associada ao produto ou servico que assinala, exercendo, portanto, a

funcdo da marca, ou seja, a distintiva® conforme entendimento de Ascensao (2002).

7 http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5-13_Analise_de_pedidos_de_mar-
ca_tridimensional

8 A funcdo que a marca exerce e é protegida juridicamente ainda causa muitos debates.



Por essa razdo, a distintividade da forma deve ser apreciada tanto em rela¢do ao
produto ou servi¢o que a forma visa a assinalar, quanto em relacdo aos padrdes de
formato ja utilizados pela concorréncia.

Possibilidade de dupla protecdo: marca e desenho industrial

Cumpre notar que, a forma plastica ou padrdao ornamental protegido por dese-
nho industrial pode ser capaz de individualizar um determinado produto ou servigo,
e de auxiliar os consumidores na sua distincdo em relacdo aos demais existentes no
mercado. Essa, contudo, ndo é a sua funcao precipua.

Como visto acima, a fun¢do dos desenhos industriais € justamente proteger a
forma ornamental nova e original, de modo estimular a criacao de novas formas em
beneficio da sociedade, enquanto recompensa seu criador pela atividade criativa, ou,
como coloca Otero Lastres, enriquecer o patrimdnio das formas estéticas aplicadas
a industria (OTERO LASTRES, 1974, 1977 e 2008). Assim, ndo é necessaria nenhuma
“acao” para que o desenho industrial atinja sua funcao, ele apenas é. Objeto e funcdo
se confundem (SILVEIRA, 2012).

Quando um objeto tem uma forma plastica tdo nova e original a ponto de que a
forma tridimensional, em si mesma, passa a ser reconhecida como produto ou iden-
tificador desse produto (ou de um servico), essa forma esta exercendo uma fungao
marcaria: a distintiva.

Logo, quando a novidade e originalidade da forma plastica extrapolam seu cara-
ter ornamental, passando a identificar o proprio produto/servico a que se relaciona,
a LPI prevé a possibilidade de registrar o desenho industrial também como marca
tridimensional.

Nesses casos, 0 que diferencia o escopo da prote¢ao conferida por cada um des-
ses registros € justamente a funcdo exercida por cada instituto. Enquanto o desenho
industrial visa a conferir um carater ornamental e original a determinada forma, as
marcas visam identificar e distinguir um produto ou servi¢os de outros semelhantes
e afins. Logo, é precisamente nesse aspecto que se diferencia a forma que merece
protecao por marca daquela que merece protecdo por desenho industrial: na funcao
que a marca deve exercer.

Contudo, embora na teoria seja relativamente simples delimitar a funcdo exer-
cida por cada instituto, como diferenciar essas fun¢des na pratica quando a mesma
forma é objeto de dupla protec¢do? Ora, sendo a forma plastica o objeto de protec¢do
tanto do desenho industrial, quanto da marca tridimensional, haveria sobreposi¢ao
de direitos?

A importancia dessa questdo encontra respaldo na consideragao dos impac-
tos concorrenciais causados pela dupla prote¢ao por desenho industrial e marca

Como ndo é objeto deste trabalho discutir a funcdo das marcas, remete-se o leitor a leitura das
pesquisas de Ascensao (2002), Couto Gongalves (1999), Fernandez-No6voa (2004) e Carlos Olavo
(2005).



tridimensional. Enquanto a protecdo por desenho industrial tem um limite temporal
definido (maximo de 25 anos), o registro de marcas pode ser prorrogado indefini-
damente. Portanto, ha que se examinar as hip6teses de dupla prote¢dao com maior
cuidado para determinar se a concessdo desses direitos ensejaria uma extensdo da
protecao concedida pelo registro de desenho industrial através do registro de marca
tridimensional.

Com base no que foi discutido anteriormente, entende-se que as marcas tém
como funcdo precipua distinguir o produto ou servi¢o que assinalam, de outros de
mesmo género, natureza ou espécie. Por sua vez, os desenhos industriais tém como
func¢do proporcionar um resultado visual novo e original na configuracao externa de
determinado objeto.

Sendo assim, enquanto o desenho industrial protege a forma plastica em si, a
marca tridimensional protege a forma plastica enquanto elemento distintivo, ou seja,
enquanto identificador de determinado produto ou servico.

Dessa forma, tendo em vista que a prote¢ao de desenhos industriais ndo esta
limitada a um determinado segmento de mercado, o titular do registro de desenho
industrial pode impedir terceiros de fabricar, sem sua autorizacdo, produto que
reproduza, incorpore, ou imite o desenho industrial registrado de modo causar con-
fusdo, independe do segmento de mercado. Pode-se concluir isto a partir da leitura
do artigo 97 da LPI que define o requisito de originalidade como aquele que distingue
de objetos anteriores e ndo objetos anteriores do mesmo segmento de mercado. Em
outras palavras, ndo ha um principio da especialidade para os desenhos industriais.

Do contrario, a protecao da marca é limitada a um segmento especifico e seu
uso tem como objetivo evitar confusdo entre aquele produto ou servico com outros
iguais, semelhantes ou afins, conforme disposto no inciso XIX do artigo 124 (BRASIL,
1996). Esse objeto remete, portanto, a fun¢do distintiva da marca. Por conseguinte,
ndo pode o titular da marca tridimensional impedir o uso daquela forma por outro
titular, desde que para identificar produtos ou servicos de um segmento distinto.

Nesse sentido, Gama Cerqueira:

“[e]stas marcas, como todas as demais, estdo sujeitas aos principios ja estudados
da novidade e especialidade. Dahi decorre que o comerciante ou industrial que
adoptar como marca de seu produto um determinado recipiente, nao péde impe-
dir seu emprego para productos de outro género, mas apenas para 0s pertencen-

tes a mesma classe, eis que na primeira hypothese nao havera possibilidade de
confusao”.[SIC] (CERQUEIRA 1983, p.19)

Portanto, pode-se dizer que no caso de formas tridimensionais protegidas como
desenho industrial e marca tridimensional, recairia uma dupla prote¢do sobre o
mesmo objeto: a forma plastica. Ou seja, para o citado caso, o registro de desenho
industrial protegeria o resultado visual novo e original, e a marca tridimensional a
funcdo distintiva exercida por aquele objeto em mercados iguais ou afins.



Consequentemente, uma vez extinto o registro de desenho industrial, o titular
da marca tridimensional somente poderia se opor ao uso da forma plastica como
marca em relacdo a produtos e servicos do segmento de mercado no qual obteve
o registro. Logo, em tese, ndo poderia o titular da marca tridimensional obstar a
producao da forma tridimensional ou mesmo o uso daquela forma por terceiros para
identificar produtos ou servicos de segmentos diversos.

Conclusao

Embora as prote¢des conferidas por meio de registro de desenho industrial e de
marca tridimensional tenham fun¢des distintas, seus efeitos praticos e concorrenciais
podem vir a confundir-se. Dessa maneira, o registro da marca tridimensional acaba
por constituir, a0 menos para aquele determinado segmento de mercado, verdadeira
extensao da protec¢do concedida por meio do desenho industrial.

Sendo a protecdo por marca prorrogavel a de eterno, ha de preocupar-se com
o fato de que o registo de marcas tridimensionais poderia, assim, permitir o mono-
polio sobre as formas indefinitivamente, ao arrepio do que pretendia a LPI e todo
o0 sistema de prote¢do aos desenhos industriais quando da protecdao dos mesmos.
Todavia, se pode ressaltar que, no caso da marca tridimensional, o exclusivo nao é
garantido para impedir a producdo da forma tridimensional e sim o seu uso “como
marca”, o que parece bem distinto do escopo de protec¢do garantido pelos desenhos
industriais.

Contudo, como bem destacado por MORO (2009), essa questao ainda nao foi
debatida de forma suficiente no Brasil, ndo havendo uma jurisprudéncia robusta
sobre a extensao, limites e interse¢des entre a protecdo conferida pelo registro de
desenho industrial e a conferida pelo registro de uma mesma forma como marca
tridimensional.

Destarte, requer-se um estudo mais aprofundado sobre a questao, de modo a
melhor compreender essas intersec¢des e, principalmente, tracar limites para o exerci-
cio dos direitos ora concedidos pelo INPI.
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Design e Inovacao em Produto e Embalagem para Aumento da
Rentabilidade do Varejista: Estudo de Caso Ikea

Marcelo Luiz Mendes da Fonseca

Introducao
IKEA é uma empresa privada de capital aberto, varejista de produtos para o
lar que vende moveis e acessorios para casa e é pioneira na inovacao de design de
mobiliario “flat-pack”, tendo sido fundada em 1944 por Ingvar Kamprad, em Smaland,
Suécia (Tabela 1). O conceito IKEA possui forte relacdo com a cidade onde foi fundada
a empresa. Em Smaland, embora o solo ndo seja fértil, os trabalhadores daquela
regido possuem reputacao de trabalhar duro para tirar o maximo proveito dos recur-
sos limitados. (KLEVAS, 2004)
A empresa possui um catalogo com cerca de 12.000 produtos para o lar e
atua no mercado sob o lema “Solu¢des baratas para um viver melhor”. Essa gama de
produtos resultou em um ndmero elevado de solu¢dao de embalagens e logistica para
tornar seus produtos atraentes em um mercado competitivo. A IKEA procura elevar o
gosto popular fornecendo produtos com qualidade e com pre¢os acessiveis. Segundo
Burkeman (2004):
“Se vocé quer vender estilo para as massas, ajuda se for um estilo limpo e pratico.
Ajuda também se vocé puder produzir em série de forma barata usando material
local e abundante - no caso IKEA, a madeira - e ajuda imensamente se for um
estilo desmontavel que os compradores podem montar no piso da sua casa. O
alto clero do design modernista pregou o costume democratico; na realidade eles
nunca atingiram mais do que a alta classe média. Kamprad usou ao pé da letra
a retdrica deles, como deixa claro na abertura de seu livro “O testamento de um

comerciante de moéveis”: nos decidimos de uma vez por todas estar ao lado da
maioria” (BURKEMAN, 2017).

Quando Ingvar comecou seu empreendimento, ele aplicou as licdes que apren-
deu em Smaland para o mercado de mobiliario doméstico. Ele ofereceu produtos
para o lar funcionais e com um bonito design a precos mais baixos que os concorren-
tes, usando solucdes simples de corte de custos que nao afetariam a sua qualidade.
O nome IKEA vem das iniciais de Ingvar Kamprad, | e K, além das primeiras letras de
Elmtaryd e Agunnaryd que sdo os nomes da fazenda e da vila onde ele nasceu .

Seu publico alvo é o consumidor jovem, com nivel sociocultural acima da
meédia, atuando a empresa em praticamente todo o mundo, ndo sendo apenas um
varejista, pois também realiza seus projetos e controla a qualidade dos produtos para
assegurar a imagem e garantir expertise no projeto e manufatura. Seus produtos sao



de qualidade confiavel, mas custam de 20% a 30% menos do que produtos compara-
veis da concorréncia. As lojas ndo apresentam um ambiente intimidador como ocorre
em outras redes; pelo contrario, os consumidores sao estimulados a ter uma experi-
éncia divertida. A empresa possui grande estoque que garante a pronta entrega, ao
contrario de redes que entregam os modveis apenas varios dias apos a compra (JONS-
SON E ELG, 2006).

ANO DESCRICAO

1948 Comega a produzir méveis

1951 O primeiro catalogo de méveis é langado

1953 Abre um showroom de moéveis em Almhult, Suécia

1955 Comega a projetar seus préprios méveis, pois alguns concorrentes estavam

fazendo pressao sobre os fornecedores para boicotar a IKEA. Um projeto
pioneiro desse periodo € a mesa com pernas removiveis para facilitar o
transporte. Inicio da filosofia de dirigir o design da empresa no sentido de
propiciar transporte facil e montagem pelos clientes ao lado de menores
precos
1958 Aberta uma loja IKEA em Almhult com 6.700 m2. A maior loja de moveis da

Escandinavia

Anos 60 Forjou boas relagbes com fornecedores poloneses que permitiu praticar
pregcos menores. Em 1961, a IKEA comecga a testar os produtos. Em 1963,
abre uma unidade em Oslo. Em 1965, abre uma loja em Estocolmo, com
45.800 m2 Em 1969 lancga o sofa Private, projeto do arquiteto Ake Fribryter.
O sofa possui uma base de madeira aglomerada, com acabamento
lagueado branco e estofamento de padronagem floral, de tecido, sendo um
sucesso de vendas.

1971 Abre o depdsito e deixa os clientes se servirem diretamente

1974 Langa a cadeira plastica Skopa, sendo contratado um fabricante de baldes
para fornecer as pecas (figura 1).

1985 Lanca o sofa Moment, produzido por um fabricante de carrinhos de
supermercados (figura 2).

1991 Cria a subsidiaria Sweedwood focada na produ¢ao de seus préprios moveis

1997 Langa Children’s lkea, tendo trabalhado com psic6logos e professores

infantis para o desenvolvimento de produtos interessantes para as
habilidades motoras e a sociabilidade das criangas.

Fonte: IKEA. DATAS IMPORTANTES. Disponivel em: <http://www.lkea.com/ms/pt_PT/about_lkea/
timeline/full_story.html>. Acesso em: 30 out. 2017



Figura 1 - Cadeira plastica SKOPA

-

Fonte: Google imagens

Figura 2 - Sofd Moment

Fonte: Google imagens

Fundamentacéao teérica

O termo design costuma estar associado a execucao do projeto de desenvolvi-
mento de um produto a partir de um conceito definido, seguido do desenho, proto-
tipagem e teste de uso. Neste contexto, o design interage com as areas de producdo
e de comercializacao. Em um contexto estratégico, o design possui um significado
maior, pois interage com as demais areas de uma empresa atingindo o planejamento
estratégico e faz parte de sua visao de futuro e de seu posicionamento no mercado.

O design € importante para o desenvolvimento de novos produtos e para
diminuir o uso de insumos, materiais e o0 consumo de energia na sua produc¢ao. Ha
o cuidado energético com a reducdo de pecas constituintes de um determinado
produto ou embalagem, bem como com a reducdo dos custos de producdo de novos
produtos. Como o processo de utilizacdo de novas tecnologias no desenvolvimento
de um produto demanda tempo, a introdu¢do do design no processo produtivo pode
reduzir o seu tempo de fabrica¢cdao (LASTRES et al, 1996).



Ja a embalagem influencia uma série de negdcios e areas relacionadas a gestao.
Na area de logistica, a embalagem possui um impacto significativo sobre os custos e o
desempenho do sistema logistico (FERNIE e SPARK, 2004; GUSTAFSSSON et al., 2006).
Segundo Bowersox et al. (2002), a embalagem afeta o custo de cada atividade logistica.

Wells et al. (2007) afirmam que “embalagem representa um dos mais importan-
tes veiculos de comunica¢dao da marca para o “consumidor alvo”. O impacto ambiental
das embalagens também é uma questdo cada vez mais importante para as empresas
(SVANES et. al., 2010; VERGHESE E LEWIS, 2007).

A embalagem é muitas vezes elaborada apds a concep¢ao do design do pro-
duto (JONSON, 1999) e, segundo Hine (1995), separadamente de outras atividades
do projeto. Bramklev (2003) demonstrou que a integracdo do produto e embalagem
é preferivel em muitos casos. E reconhecida a importancia de integrar o design da
embalagem no processo de desenvolvimento do produto a fim de melhorar a ati-
vidade de logistica (BJARNEMO et al, 2000; SHINA, 1991 e JOHNSSON, 1998). Klévas
(2004) demonstrou a estreita ligacao entre o design do produto e o da embalagem na
atividade de logistica, bem como os seus beneficios para a cadeia de suprimentos.

Finalmente Rodrigues et. al. (2012) afirmam que sdo diversas as maneiras pelas
quais investimentos em design podem gerar ganhos de competitividade. Segundo
0 autor “alteracdes simples no desenho de um objeto podem resultar em reducdes
de custos, vantagens logisticas e maior valor agregado, seja pelo aumento da quali-
dade, seja pela diferenciacdo e melhor adequac¢ao aos segmentos de mercado mais
relevantes”.

Método de pesquisa

Quanto aos meios de investigacao, a pesquisa sera do tipo descritivo que obje-
tiva apontar caracteristicas do fendmeno do design no varejo e com um foco especi-
fico no estudo de caso da IKEA. Dessa forma, o método utilizado é o estudo de caso,
pois, segundo Yin (2010), é a estratégia mais escolhida quando é preciso responder
questdes do tipo “como” e “por que” e abrange os elementos do caso como um todo.

Modelo de negoécio

O conceito IKEA é baseado na oferta de uma ampla gama de produtos funcionais
e bem desenhados a preco baixo. Ao invés de vender produtos caros, limitando o
mercado consumidor, o conceito IKEA torna possivel servir a muitos, fornecendo pro-
dutos de baixo preco e servindo a um publico maior. A filosofia da empresa orienta
a forma como os produtos sdo projetados, fabricados, transportados, vendidos e
montados. Todos esses fatores contribuem para transformar o conceito IKEA em uma
marca de valor.

Enquanto a maioria dos varejistas usa o projeto para justificar um preco mais
elevado, os designers da IKEA trabalham exatamente no sentido oposto. Usam o pro-
jeto inovador do design para garantir o menor prec¢o possivel comecando com uma



necessidade funcional e um teto de preco. Em seguida, eles usam seu conhecimento
de processo de fabricacdo inovador e de baixo custo pra criar produtos funcionais e
com grande estilo.

Grandes volumes de mercadorias sdo comprados para empurrar ainda mais
0 preco para baixo. A maioria dos produtos é projetada para ser transportada em
embalagens planas a serem montadas na casa dos clientes. Isto reduz o pre¢o, mini-
mizando os custos de transporte e armazenamento. Dessa forma, o conceito IKEA usa
o design para garantir que seus produtos possam ser comprados e usufruidos por
um universo amplo de consumidores.

As lojas IKEA sdao geralmente grandes e com poucas janelas para o consumidor
perder a no¢do de tempo. Elas sdo projetadas em torno de um layout “one-way” que
leva os clientes ao longo do caminho e os incentiva a ver a loja em sua totalidade, em
oposi¢cdo a uma loja de varejo tradicional que permite ao consumidor ir direto a se¢ao
onde os bens sdo exibidos (figura 3).

Figura 3 - Aspecto da loja IKEA

Fonte: Google imagens

A primeira parte da loja apresenta o showroom de moveis, no qual sdo destaca-
dos alguns itens selecionados. Em seguida, o cliente recebe um carrinho de compras
e prossegue para um armazém de prateleiras abertas onde sao disponilibizados itens
menores. Continuando o percurso, o cliente visita o depdsito de méveis (selfservice)
onde eles coletam os produtos desmontados em forma de blocos lisos (flat-pack) que
foram escolhidos no showroom conforme descrito na figura 4. Quando o produto
possui uma dimensao maior, o cliente é direcionado a pega-lo em um depdsito ex-
terno. Finalmente eles levam seus produtos para a esta¢do dos caixas para efetuar o
pagamento.



Figura 4 - Estoque de produtos em blocos lisos

Fonte: Google imagens

Grande parte do mobiliario IKEA é projetado para ser montado pelo consumi-
dor, em vez de ser vendido pré-montado, permitindo reduzir o custo de logistica e
de armazenamento. O volume de uma estante de livros, por exemplo, é considera-
velmente menor se for enviado desmontado em vez de montado. Este é também um
ponto de vista pratico para o cliente europeu onde o transporte publico € comumente
utilizado. O método de distribuicao “flat-pack” permite o transporte mais facil por
meio de transporte publico a partir da loja para a casa do cliente e para sua posterior
montagem.

Inovacao na embalagem e logistica

Embora os produtos e moveis da IKEA sejam projetados na Suécia, eles sdao em
grande parte fabricados em outros paises para manter os custos baixos. A empresa
possui fornecedores em 50 paises onde cerca de 2/3 das compras estdo concentradas
na Europa e 1/3 na Asia. Uma pequena quantidade de produtos é produzida na Amé-
rica do Norte (EDVARDSSON e EQUIST, 2016).

A montagem final da maioria dos seus produtos é realizada pelo consumidor
final. A IKEA teve que usar novas tecnologias e inova¢des no redesenho do processo
de construcao de moveis e embalagens. O mobiliario “flat-pack” deve ser montado
em casa pelo cliente e os seus componentes devem ser embalados de tal modo que o



cliente pode facilmente leva-lo para fora das pilhas de armazenamento e transporta-
-lo para casa.

A ideia do mobiliario “flat-pack” vem de uma histéria simples. Um dos primeiros
colaboradores da IKEA resolveu tirar os pés de uma mesa para fazé-la entrar no carro
e prevenir que o produto ndo fosse danificado durante o transporte (KLEVAS, 2004).
ApOs essa descoberta, a embalagem plana e montagem do produto pelo cliente
tornaram-se parte integrante do conceito IKEA. Novas formas de montagem e emba-
lagem de méveis foram desenvolvidas e estas inova¢des em tecnologia sao Uteis para
envolver o cliente como coprodutor.

Os moveis e assessorios comercializados pela IKEA sdo concebidos para que o
comprador possa montar sozinho em sua casa. Utilizando amplamente o conceito da
modulacdo, a IKEA possui linhas de produtos que permitem ao comprador montar o
seu movel, compondo modulos, conforme sua necessidade e gosto, através da esco-
Iha dos assessorios internos, bem como portas e gavetas. Sua estratégia de marketing
busca vender produtos que representam um estilo de vida que se espalha pelo
mundo.

Logistica de produtos e embalagens inovadores

Para IKEA, a distribuicdo é uma parte importante da equacdo de criar artigos
para o lar com precos baixos. Atualmente, sdo comercializados aproximadamente
12.000 produtos que sao fabricados por 1.600 fornecedores e transportados para 186
lojas em todo o mundo (Edvardsson & Enquist, 2016). A estratégia é fazer com que o
caminho dos produtos seja 0 mais curto possivel entre sua fabricacdo e o cliente.

Essa estratégia de logistica (distribuicao) pode ser descrita como: volumes
grandes + embalagens planas = baixos custos. A rede de distribuicdo da IKEA esta
configurada para disponibilizar seus produtos para os clientes no momento certo e
no local desejado. O conceito IKEA de vender produtos planos embalados permite
otimizar o espago durante o transporte e armazenamento e, portanto, transporta-los
com maior eficiéncia.

Muitos varejistas acreditam que a logistica ndo merece destacada atencdo na
administracdo do negdcio, ou entdo, terceirizam suas atividades para um parceiro
gue ndo se interessa em desenvolvé-la. Esta op¢ao de gestdo do negdcio € equivo-
cada, pois a logistica e o0 abastecimento da rede de lojas representam oportunidades
reais para melhorar o desempenho da cadeia de negocios. Os problemas de abas-
tecimento e exigéncias dos consumidores sdo substanciais e o custo de iniciar um
processo errado pode ser crucial, tanto a curto como a longo prazo.

Quando os gestores se importam com a logistica e a inovacao das embalagens
e produtos, o resultado é a margem de lucro mais elevada e custos mais baixos, bem
como a reducao do impacto ambiental dos transportes. Inovacdo nos produtos pode



influenciar a producdo, a embalagem e a distribui¢do e proporcionar grandes benefi-
cios para o negécio.

Em todos os sistemas de abastecimento, ha questdes de utilizacao, empilha-
mento e outros requisitos para alcancar a melhor economia de transporte possivel.
A melhor logistica na embalagem também vai minimizar os custos de manuseio e
fornecer cargas mais seguras, com menos danos para o produto. Isto significa que os
novos sistemas foram desenvolvidos para satisfazer as diferentes necessidades da
IKEA. Klevas (2004) descreve a organizacao da seguinte maneira:

“Packaging concept's main task is to create the overall packaging concept at IKEA.
Packaging Concept is a part of the Distribution Service competence function,
where logistical tasks at a strategic level are performed. The reason for putting
Packaging Concept into the Distribution Service was for it to be close to the chain

perspective, from the packaging line at the supplier to the end-customers in the
stores.” (KLEVAS, 2004, p. 27).

Ha uma busca continua da IKEA em reduzir a quantidade de espaco vazio
em embalagens e veiculos de transporte. O sistema “flat-pack” permite minimizar
o espaco desperdicado e € possivel transportar e armazenar mais pacotes de cada
vez. E maximizado o que é conhecido como “taxa de enchimento” em recipientes que
possibilita a reducao do espaco desperdicado e a reducdo do custo de transporte.
Um bom exemplo da maximiza¢dao do aproveitamento do espaco € o regador
HOTT (Figura 5), onde uma melhor utilizacdao do espaco disponivel para empilha-
mento desse produto de cabeca para baixo torna possivel caber dez regadores em
uma caixa, em vez de apenas seis (BRAMKLEV,2003).

Figura 5 - Regador HOTT

Fonte: Google imagens



Como resultado, menos materiais de embalagem sdao necessarios e os cus-
tos de distribuicdo sao reduzidos. Outro exemplo é o popular sofa de trés lugares
EKTORP onde os designers da IKEA encontraram uma forma mais compacta de
embala-los. Com isso, foi possivel duplicar a quantidade de sofas que poderia ser
transportado em um caminhdo, e reduziu significativamente o custo de transporte e
emissdes de didxido de carbono (BRAMKLEV, 2003).

Mais um exemplo de inovacao do design de produto é o pacote de vela
GLIMMA que possuia muito espaco vazio entre as pecas. Como o produto no seu
lancamento foi um enorme sucesso de vendas, era 6bvio que uma mudanca na em-
balagem seria importante para reduc¢ao de custo de armazenamento e estocagem.

O pacote original acondicionava 100 (cem) velas em um saco plastico que era
disponibilizado para venda em grandes caixas de papelao de medidas 1200x800 mm,
conforme observado na figura 6. O saco plastico era dificil de expor e manusear e
a exibicdo do produto ndo era satisfatéria. A empresa propds um desafio a equipe
de design onde foi dada a missao de investigar o potencial de melhoria no produto,
embalagem e distribuicdo. Eles formaram um grupo de estudo onde participaram a
equipe de desenvolvimento do produto e os fornecedores das velas. O objetivo era
reduzir o desperdicio de espaco das velas e tornar o produto mais eficiente em toda a
cadeia de suprimento deste o fornecedor até a chegada ao ponto de venda.

Figura 6 - Foto da embalagem de velas em ponto de venda

Fonte: Google imagens

O grupo de estudo apresentou uma solu¢ao de protétipo que foi encaminhada
ao fornecedor na China para avaliacdo. O passo seguinte apds aprovag¢ao do pro-
totipo foi o trabalho em conjunto com a empresa alema que desenvolve e produz



maquinas para industria de velas. A solucdo inovadora no design do produto pode
ser visto na figura 7. O produto foi aceito e aprovado pela diretoria da IKEA e colocado
em linha de produc¢do em seguida. A reducdo da embalagem do produto reduziu o
numero de caminhdes necessarios para transporte e guarda do produto e, conse-
quentemente, resultou em menores custos e menor impacto ambiental. Esse projeto
produziu 21% menos emissdes de CO2 de combustiveis fésseis utilizados nos percur-
sos dos veiculos a cada ano e necessitou menor volume de material de embalagem
tais como plasticos e papel cartdo. Essa economia possibilitou o aumento da margem
de lucro na venda das velas (KLEVAS, 2004).

Figura 7 - Solu¢do de embalagem de velas GLIMMA (esquerda)

Fonte: Google imagens

Ainovac¢ao no design do produto também resultou em mais espaco disponivel
para outros produtos serem exibidos e vendidos nas lojas. Também vale a pena
destacar que o design antigo das embalagens e das velas possibilitava um risco de
dano ao pavio da vela. A equipe de design diminui o tamanho dos pavios a fim de
reduzir o risco de danificar o produto. Assim, as ferramentas de fundi¢ao das velas
foram ajustadas para permitir um perfil oco ao redor do pavio (figura 7). O pavio foi
encurtado em 2 mm, porém, o tempo de queima da vela ndo mudou.

Consideracoes finais

Este trabalho iniciou-se demonstrando a importancia da inova¢do em design
para a competitividade das empresas e para a estratégia mercadologica. A inovacao
em design agrega valor ao produto e barateia o uso de embalagens. O setor de
varejo é, provavelmente, o maior consumidor de embalagens do mundo onde gran-
des quantidades de pacotes sdo adquiridos e manipulados ao longo da cadeia de



abastecimento. O impacto das decisdes relacionadas com as embalagens pode ser
extremamente importante para o faturamento de uma empresa.

Novas demandas sdo observadas devido a mudancas nas tendéncias de con-
sumo e distribuicao de mercadorias e necessitam de solu¢8es inovadoras nas cadeias
de fornecimento de varejo. Este trabalho procurou contribuir para a compreensao do
potencial de inova¢do em design da embalagem e do produto para a cadeia de abas-
tecimento do varejo. A inova¢dao em produtos e servi¢gos contribui para a melhoria do
desempenho da cadeia de fornecimento da IKEA.

O estudo de caso indicou que os designs da embalagem e do produto ndo de-
vem ser considerados como subsistemas de logistica ou marketing. A IKEA desenvolve
a maioria dos seus designs de produto e embalagem com a sua equipe de trabalho,
porém terceiriza a sua producdo. Isso permite a empresa identificar as oportunidades
de mudar seu sistema de embalagem e logistica para reduzir seus custos. A aten¢ao
constante a inova¢ao e a melhoria na utilizacdo do espaco de transporte possibilitou,
ndo s6 um custo mais baixo, como também vantagem para o meio ambiente com a
reducdo no didxido de carbono pelo menor niumero de viagens realizadas.
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