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PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Pagina 115
= 1. ABRANGENCIA DO DIREITO INDUSTRIAL

Quatro sao os bens imateriais protegidos pelo direito industrial: a patente de
invengao, a de modelo de utilidade, o registro de desenho industrial e o de marca
(LPI, art. 20, 1 a lll). O empresario titular desses bens - patente ou registro - tem o
direito de explorar economicamente o respectivo objeto, com inteira exclusividade. O
empresario com sua marca registrada pode impedir que concorrente se utilize da
mesma marca ou de alguma semelhante. Para que uma pessoa explore bem
industrial patenteado ou registrado (invengdo, modelo, desenho ou marca), ela
necessita da autorizagcdo ou licenca do titular do bem. Como os demais bens
integrantes do patrimbénio do empresario, as patentes e registros podem ser
alienadas por ato inter vivos (Cap. 36) ou mortis causa.

Os direitos industriais sdo concedidos pelo Estado, por meio de uma
autarquia federal, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Nasce o
direito a exploragdo exclusiva do objeto da patente ou do registro a partir do ato
concessivo correspondente. Ninguém pode reivindicar o direito de exploragao
econbmica com exclusividade de qualquer invencédo, modelo de utilidade, desenho
industrial ou marca se nao obteve do INPI a correspondente concesséao.

2. PATENTES
A patente diz respeito a invengédo ou ao modelo de utilidade.
Invengéao € o ato original do génio humano. Toda vez que alguém projeta algo

que desconhecia, estara produzindo uma invengdo. Embora toda invencéo seja,



assim, original, nem sempre sera nova, ou seja, desconhecida das demais pessoas.
E a novidade, conforme se vera em seguida, é condicdo de patenteabilidade da
invencao.

Modelo de utilidade € o objeto de uso pratico suscetivel de aplicagao
industrial, com novo formato de que resultam melhores condigdes de uso ou
fabricagdo. Nao ha, propriamente, invengdo, mas acréscimo na utilidade de alguma
ferramenta, instrumento de trabalho ou utensilio, pela agdo da novidade parcial que

se lhe agrega.
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E chamada, também, de “pequena invencdo” e goza de protecdo autdbnoma em
relacdo a da invencao cuja utilidade foi melhorada.

A patenteabilidade de invengdes e modelos de utilidade esta sujeita aos
seguintes requisitos:

a) Novidade - nao basta, para a obtencdo do direito industrial, que a
invencao ou o modelo sejam originais, caracteristica de natureza subjetiva (isto é,
relacionada ao inventor). E necessario que a criacdo seja desconhecida pela
comunidade cientifica, técnica ou industrial (numa palavra, os experts da area). Ou,
para fazer uso do termo da lei, a criagdo ndo podera estar compreendida no “estado
da técnica” (LP1, art. 11).

b) Atividade inventiva - a lei define que a invencdo apresenta
inventividade quando ndo € uma decorréncia 6bvia do estado da técnica (LPI, art.
13). Em outros termos, a invengao deve despertar no espirito dos técnicos da area o
sentido de um real progresso. Ao seu turno, o modelo de utilidade atende ao
requisito, se nado decorrer de maneira comum ou vulgar do estado da técnica,
segundo o parecer dos especialistas no assunto (LPI, art. 14).

c) Aplicagdo industrial - somente a invengdo ou modelo suscetivel de
aproveitamento industrial pode ser patenteado (LPI, art. 15). Quem cria uma
maquina cujo funcionamento depende de combustivel ainda inexistente, por
exemplo, ndo tem direito a patente por faltar a sua invencdo o requisito da
industriabilidade.

d) Nao impedimento-a lei proibe, por razbes de ordem técnica ou de
atendimento ao interesse publico, apatenteabilidade de determinadas invencgdes ou

modelos (LPI, art. 18). Sdo exemplos de impedimento legal: afronta & moral, aos



bons costumes, a seguranga, a ordem e a saude publicas; substancias resultantes
de transformacdo do nucleo atdémico; seres vivos, exceto se transgénicos (dotados
de caracteristicas nao alcancaveis pela espécie em condi¢des naturais).

Apos o devido procedimento administrativo, o INPI expede a patente, unico
instrumento de prova admissivel pelo direito para demonstracdo da concesséo do
direito de exploracao exclusiva da invengcao ou do modelo de utilidade.

A patente tem prazo de duragcdo determinado, sendo de 20 anos para a
invencao e 15 para o modelo de utilidade, contados do respectivo “depdsito” (a data
em que o pedido foi protocolado no IN PI). Para garantir ao inventor pelo menos um
tempo razoavel de utilizagdo da invencdo ou modelo, contudo, o prazo de duragao
do direito industrial ndo podera ser inferior a 10 anos, para as invengdes, ou 7, para
os modelos, contados da expedicdo da patente (LPI, art. 40). Atendidas estas
regras, ndo havera prorrogagcdo, em nenhuma hipotese, do prazo de duracédo da

patente.

Pagina 117

Ha situagbes em que o titular da patente esta obrigado a licenciar terceiros na
exploracado da invencao ou do modelo de utilidade correspondente. Isto porque o
direito considera relevante o interesse social relacionado ao acesso as comodidades
propiciadas pelo desenvolvimento industrial. Em outros termos, se o titular da
patente de invencdo ou modelo de utilidade ndo esta exercendo o seu direito de
forma a atender regular e convenientemente o mercado, outros empresarios
interessados e capacitados terdo o direito de explora-la, por meio da licenca
compulséria. Evidentemente, os licenciados remunerardo o dono da patente. Assim,
se os direitos concedidos pelo INPI sdo exercidos de forma abusiva, ou se, por meio
deles, se pratica abuso do poder econémico, cabera a licengca compulséria. Também
se impde esta licenga se o titular da patente, tendo ja transcorrido 3 anos da sua
expedicdo, ndo a explora por completo, ou se verifica 0 caso de insatisfatoria
comercializagao (LPI, art. 68 e §§ 1° e 5°).

Concedida a primeira licengca compulséria, prevé a lei o prazo de 2 anos para
que a exploragdo econdbmica da invengdo ou modelo de utilidade seja feita, agora
pelo licenciado, de forma satisfatéria. Vencido tal prazo e persistindo a situagao

irregular que houvera dado ensejo ao licenciamento obrigatério, opera-se a



caducidade da patente; isto €, o inventor perde todos os direitos industriais que
titularizava, e a invengédo ou modelo caem em dominio publico (LPI, art. 80).

Além do término do prazo de duragao e da caducidade, sao hipoteses legais
de extingdo da patente: a) a renuncia aos direitos industriais, que somente podera
ser feita se n&o houver prejuizo para terceiros (licenciados, por exemplo) ; b) a falta
de pagamento da taxa devida ao INPI, denominada “retribuicdo anual”; c) a falta de
representante no Brasil, quando o titular € domiciliado no exterior.

3. REGISTRO INDUSTRIAL

A marca e o desenho industrial sdo registraveis no INPI, para fins de
concessao do direito de exploragao exclusiva. O direito brasileiro confere ao registro
industrial o carater de ato administrativo constitutivo. Ou seja, o direito de utilizagao
exclusiva do desenho ou da marca ndo nasce da anterioridade em sua utilizagao,
mas da anterioridade do registro.

Desenho industrial diz respeito a forma dos objetos, e serve tanto para
conferir-lhe um ornamento harmonioso como para distingui-los de outros do mesmo
género. Lembre-se, por exemplo, a cadeira Hill House, projetada pelo arquiteto
Charles Mackintosh em 1902, cuja forma (desenho industrial, design) tem
especificidades que permitem sua imediata identificacdo. A marca, por sua vez, € o

signo que identifica produtos e servigos, como Coca-cola, RT, Itau.
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3.1. Desenho industrial (design)

O registro de desenho industrial esta sujeito aos seguintes requisitos:

a)Novidade - a exemplo do que estabelece a lei relativamente aos objetos das
patentes, o desenho industrial deve ser novo, isto é, ndo compreendido no estado da
técnica (LP1, art. 96). A forma criada pelo designer deve, para merecer a protegao
do direito industrial, propiciar um resultado visual inédito, desconhecido dos técnicos
do setor.

b)Originalidade - o desenho industrial é original quando apresenta uma
configuracédo prépria, ndo encontrada em outros objetos, ou quando combina com
originalidade elementos ja conhecidos (LPI, art. 97). Enquanto a novidade é uma
questao técnica, a originalidade é estética.

c)Desimpedimento - a lei impede o registro de desenho industrial em

determinadas situagdes (LPI, art. 100). S&do exemplos de impedimento: desenhos



contrarios @ moral e aos bons costumes, ofensivos a honra ou imagem de pessoas
ou atentatdrios a liberdade de consciéncia; formas comuns, vulgares ou necessarias.

O registro de desenho industrial tem o prazo de duracdo de 10 anos,
contados da data do depdsito, e pode ser prorrogavel por até 3 periodos sucessivos
de 5 anos cada (LPI, art. 108). A taxa devida ao 1NPI pelo titular deste registro,
denominada “retribuigdo”, tem incidéncia quinquenal (LPI, art. 120).
3.2. Marca

A marca é o designativo que identifica produtos e servigos. Nao se confunde
com outros designativos presentes na empresa, assim o nome empresarial (que
identifica o empresario), o nome de dominio (designativo do canal de negdcios
ambientado na internet) e o titulo de estabelecimento (referido ao local do exercicio
da atividade econémica).

A lei cuida, além da marca de produtos e servigos, de duas outras categorias:
a marca de certificagdo e a marca coletiva (LPI, art. 123, Il e Ill). A primeira atesta
que determinado produto ou servigo atende a certas normas de qualidade, fixadas
por organismo oficial ou particular, enquanto a segunda informa que o fornecedor do
produto ou servico é filiado a uma entidade, geralmente a associagao dos produtores

ou importadores do setor.
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Para que a marca possa ser registrada, € indispensavel o atendimento dos
seguintes requisitos:

a)Novidade relativa - nao se exige da marca que represente uma novidade
absoluta, isto €, a expressao linguistica ou signo utilizado ndo precisam ser,
necessariamente, criados pelo empresario. O que deve ser nova € a utilizacao
daquele signo na identificagdo de produtos industrializados ou comercializados, ou
de servigos prestados. Por esta razao, inclusive, a marca é protegida, em principio,
apenas no segmento de atividade econdmica explorada pelo titular da marca, em
relacdo aos produtos ou servicos com os quais o identificado por ela pode
eventualmente ser confundido pelos consumidores.

b)Nao colidéncia com marca notoéria - as marcas notoriamente conhecidas,
mesmo que nao registradas no INPI, merecem a tutela do direito industrial, em razao

da Convencgéo de Paris, da qual participa o Brasil (LPI, art. 126).



c)Nao impedimento - a lei impede o registro, como marca, de determinados
signos. Por exemplo, as armas oficiais do Estado ou o nome civil, salvo autorizagdo
pelo seu titular etc. (LPl.art. 124). Para ser registrado como marca, o signo nao pode
enquadrar-se nos impedimentos legais.

A protecdo da marca se restringe aos produtos e servicos com 0s quais o
marcado pode ser confundido pelo consumidor. Se ndo houver a possibilidade de
confusao - isto €, de o consumidor considerar que o fornecedor de certo produto ou
servico € o mesmo de outro com marca igual ou semelhante -, ndo decorrera do
registro nenhum direito de exclusividade. O INPI classifica as diversas atividades
econdmicas de industria, comércio e servigos, agrupando-as segundo o critério da
afinidade, em classes, que auxiliam a pesquisa de possiveis fontes de confusdo. O
titular do registro de uma marca tera direito a sua exploragao exclusiva nos limites
fixados por este critério. Nao podera, por conseguinte, opor-se a utilizacdo de marca
idéntica ou semelhante por outro empresario se estiver afastada qualquer
possibilidade de confusdo. Excecao feita, apenas, ao titular de “marca de alto
renome” (McDonalds, Bomobril, Pirelli etc.), cuja protecao se estende a todos os
ramos de atividade econdmica (LPI, art. 125). O registro de determinada marca na
categoria das de alto renome € ato discricionario do INPI, insuscetivel de revisdo
pelo Poder Judiciario, sendo quanto aos seus aspectos formais, em vista da
triparticao constitucional dos poderes do Estado. Uma vez registrada a marca nesta
categoria, o0 seu titular podera impedir o uso de marca semelhante ou idéntica em

qualquer ramo da atividade econdémica.
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O registro de marca tem a duragdo de 10 anos, a partir da sua concessao
(LPI, art. 133). Este, ao contrario do prazo da patente, € prorrogavel por periodos
iguais e sucessivos, devendo o interessado pleitear a prorrogagdo sempre no ultimo
ano de vigéncia do registro.

A taxa devida ao 1NPI para eficacia do registro de marca denomina-se
“retribuicdo” e € devida na concessao e a cada prorrogagao do registro (LPI, arts.
133, § 1°, e 155, llI).

O registro de marca caduca, salvo forgca maior, se a sua exploragao

econdmica nao tiver inicio no Brasil em 5 anos, a partir da sua concesséo, na



hipétese de interrupcédo desta exploragao, por periodo de 5 anos consecutivos, ou
na de alteragao substancial da marca.

Com o desenvolvimento do comércio eletrbnico, surgiram conflitos
envolvendo o uso indevido de marcas alheias no registro de nome de dominio.
Lembre-se que os enderegos eletrdnicos da internet sdo registrados pelo NIC.br
(Nucleo de Informacéo e Coordenagao do Ponto BR). Esta associacao civil de direito
privado, porém, nao tem competéncia para conceder ou negar propriedade sobre
expressdes de identificacdo de produtos ou servigos; tal fungado €, como visto, do
1NPI. Em consequéncia, e também com o objetivo de agilizar os servigos atributivos
de enderecos eletrénicos, observa-se a ordem de chegada no registro dos nomes de
dominio. Se um nome esta disponivel, o primeiro que o solicitar podera identificar
seu sitio na internet com ele. Em virtude dessa sistematica, algumas pessoas
usurparam marcas de renome na formacao de enderecgos eletronicos.

No conflito entre a anterioridade na solicitacdo do nome de dominio e o
registro da marca no INPI, prevalece este ultimo. Assim, o legitimo titular de marca
registrada tem o direito de reivindicar o endereco eletrénico concedido pelo NIC.br a
outra pessoa, sempre que o dominio reproduzir sua marca. A ordem de chegada so6
prevalecera se os dois interessados possuirem (em classes diferentes) o registro da
marca adotada no nome de dominio.

As marcas esportivas, que identificam atletas ou entidades de esporte (clubes
ou federagdes), estdo protegidas independentemente de registro no INPI, por forca
de legislagao prépria (Lei n. 9.279/96, art. 87).

4. UNIAO DE PARIS

O Brasil é pais unionista, isto &, signatario de uma convencéao internacional
referente a propriedade industrial - a Convengao de Paris. Em fungao disto, vigoram
no direito brasileiro os principios e normas consagrados pela referida Convencgéo,

também conhecida por “Unido de Paris”.
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Assim, ndo é admissivel, no direito brasileiro, a criagao de distingdes entre nacionais
e estrangeiros, em matéria de direito industrial. Seria invalida, salvo denuncia da
Convencgao, uma lei interna que, por hipétese, concedesse prazo de duragdo maior

para as patentes de que fosse titular o inventor nacional, como medida de



protecionismo ao desenvolvimento de uma tecnologia brasileira. E o chamado
principio da assimilagao.

Ademais, o direito brasileiro reconhece o “principio da prioridade”, pelo qual é
possivel a qualquer cidaddo de pais signatario da Uni&o reivindicar prioridade de
patente ou registro industrial, no Brasil, a vista de igual concessao obtida,
anteriormente, em seu pais de origem, desde que o fagca em 6 meses, para o
modelo ou desenho industriais, marca ou sinal de propaganda, ou em 12 meses,
para a invengao ou modelo de utilidade, contados da apresentacao de seu primeiro
pedido. Equivale, na pratica, a eliminacido das fronteiras nacionais, para fins de
protecao da propriedade industrial. Claro esta que idéntico direito tem o brasileiro em

relagdo aos demais paises da Uni&o.



