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izado em Téquio, Japao, nos dias 5 a 11 de

992, o 352 Congresso da AIPPI — Associacdo

e al para a Protecao da Propriedade Industrial

(a maior entidade do mundo sobre propriedade indus-

" trial, com mais de 7&00 associados) que, como se sabe,
€ representada no Brasil pela ABPI.

Entre vdrios acomtecimentos importantes ocorridos
durante a realizacdo do 35%. Congresso, um fato em par-
ticular chamou a minha atencdo: o forte e vistvel apoio
dado pelo governo japones ao grupo local da AIPPI,
numa auténtica parceria na busca do sucesso do evento.
Em pelo menos trés oportunidades, o apoio do governo
Jjaponés se manifestou de forma muito consistente.

.. A primeira manifestacdo de apoio aconteceu com a
presenca do Principe Herdeiro Naruhito, filho do Impe-

N _‘rador Akihito, na cerimdnia de abertura, onde proferiu,

em perfeito Inglés, uma mensagem curta mas extrema-
mente apropriada para a ocasiao. Depois, participou do
coquetel de recepcdo, circulou demoradamente no amplo
saldo, cumprimentou e conversou com centenas de pes-
-soas.
A seguuda mamfe.rtagao foi um almoco oferecido por
Takeshi Numata, Governador de Chiba (a cujo territdrio
pertence a parte de Téquio onde o evento foi realizado)
aos presidentes dos grupos nacionais da AIPPI e convi-
‘dddos especiais. Cada participante do almogo recebeu
do .Governador wm quadro, jé com moldura, contendo
trabalho tipico da regido. Estiveram presentes também o
Presidente da Assemble'ta Legislativa de Chiba e vdrios
deputados.

A terceira manifestacao de apoio ao Congresso foi um

' jantar oferecido por K. Watanabe, Ministro da Indistria

e do Comércio Internacional — MITI, a mais de 500 pes-
soas (presidentes dos grupos macionais e membros do
Comité Executivo da AIPPI). Para estar presente ao
jantar o Mml.ftro ¥ 'a,_p abe interrompeu a sua participa-
¢do em importante sessdo da Dieta (Parlamento Japonés)

' : ento do Japao para 1992.
tracbes de apoio a um
L, mpudc evifar a com-
paragao com o B
nossos ministros,.
e demais autoridade

cia da propnedade mdu:mal como vefculo dc desen-
imento tecnolégico e econdmico. Assim, confiamos no
qumenio progressivo do nivel de consciéncia das autori-
ades brasileiras sobre a importincia da propriedade
ial, para que o 372. Congresso da AIPPI, a ser
zado no Brasil em 1998, conte com o mesmo apoio
omdo no Japdo. =

EMILIO SCATAMBURLO
- Presidente
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NOTA DO EDITOR

A falta de um amigo

A falta de um ser querido se faz mais dolorosa quando abrupta. E revoltante
quando absolutamente fora de hora, é chocante qualquer que seja sua forma e incom-
preenstvel seja qual for o seu motivo.

Emflio era um menino em seus sonhos, em seus projetos, em sua generosi-
dade e em sua prodigalidade. Era um sdbio, por outro lado, na sua conduta, na sua
modéstia, na sua moderagdo, na sua diplomacia. Era empreendedor, estimulante, insti-
gador, inovador, lider inquieto e pleno de energia.

Era wm ser querido. Tive o privilégio de sua amizade mais estreita e, nos
tltimos tempos, do contato mais amivide, didrio mesmo. Compartilhamos juntos um so-
nho comum: a diretoria da ABPI e, sobretudo, a Revista da ABPI, com todas as suas
conseqiiéncias.

A Revista da ABPI ndao é sendo a concretizagdo de um sonho comum que
56 se realizou gragas, exclusivamente, ao seu espirito empreendedor. Para ele, nio ha-
viam dificuldades. Tudo se resolvia e de Jorma satisfatérja.

A Emflio, este segundo niimero de nossa Revista é dedicado. Ela conta com
sua iltima mensagem postuma. Sua colaboragdo, ainda para este niimero, foi muito sig-
nificativa e o resultado, com certeza, seria do seu agrado.

Espero que possamos dar continuidade a este sonho de nosso Presidente,
incorporando, em nossa Revista, o seu espfrito absoluto ao debate, ds novidades, a
qualidade das idéias. Que esta Revista se torne um poderoso instrumento para o aper-
Jeicoamento da Propriedade Industrial no Brasil.

Adeus Emfilio.

José Roberto d’ Affonseca Gusmio
Diretor - Relator - Editor

NOTICIAS DA ABPI

oNos dias 13 e 19 de fevereiro e 11 de margo iltimos, a Diretoria e Consqlho da
ABPI estiveram reunidos para preparar o texto final de um substitutivo ao Projeto de
Lei n2 824/91, que regula os £re1tos e obrigagdes relativos A propriedade industrial,
ora em tramitacio no Congresso Nacional. .

O substitutivo da ABPI, ‘refletindo as decisSes aprovadas na Assembléia Geral de
agosto de 1990 (realizada durante o X Semindrio Nacional, em Sdo Paulo), foi prepa-
rado tendo por base o texto elaborado pelo Dr. Luiz Leonardos, com o aproveitamento
de sugestoes espontineas de associados ¢ recomendagdes dos grupos de trabalho de
marcas, patentes ¢ transferéncia de tecnologia, especialmente convocados para tal fim.

Visando divulgar a existéncia desse substitutivo, o Presidente e o Diretor-Relator-
Editor da ABPI, Drs. Emilio Scatamburlo e José Roberto d’Affonseca Gusmio, acom-
panhados do ex-Presidente Dr. Luiz Leonardos, estiveram em Brasflia, no dia 25 de
margo passado, entregando cépia do referido substitutivo para todos os deputados
membros da Comissdo Especial, encarregada de estudar ¢ dar um parecer sobre o Pro-
jeto n? 824/91. Com vdrios membros da Comissio Especial, notadamente com seu

residente Deputado Alberto Goldman, foi possfvel uma demorada, exposi¢io sobre o
substitutivo da ABPL ,

A receptividade ao nosso texto foi muito grande ¢ de todos os membros da Comis-
sdo Especial recebemos o incentivo para apresents-lo oficialmente ao Congresso Na-
cioxg;ll, como o substitutivo da ABPI, o que foi feito através do deputado Jorge Tadeu
Mudalen.

O substitutivo da ABPI ao Projeto de Lei n° 824/91, na fntegra, € a separata desta
edigdo da nossa revista.

eFaleceu em Sdo Paulo, no dia 24 de abril de 1992, o Dr. Emilio Scatamburlo,
Presidente da A.B.P.I. - Associagdo Brasileira da Propriedade Industrial, advogado,
sécio do escritério Pinheiro, Nunes, Amaud & Scatamburlo, idealizador desta Re-
vista da ABPI.




4

NOTICIAS DO INPI

A polftica de remuneragio dos servigos prestados pelo Gover-
no Federal, vigente até principios de 1990, tinha como principal
orientacdo a prética de pregos baixos, pois entendia-se, na época,
que esta seria uma forma de combate 2 inflacao.

Independentemente do atingimento ou ndo deste prop6sito,
observou-se uma deterioragio gradativa dos servigos piiblicos de
um modo geral, seja pela acumulacdo de déficits ou pelo processo
natural de degradagéo e obsolescéncia do patrimdmio.

Mesmo em instituicdes como o INPI, que, superando dificul-
dades, conseguiu equilibrar ao longo desse perfodo suas receitas e
despesas, este processo ndo pdde ser evitado.

- Esta situagido de deterioragdo conduz inevitavelmente a perda
gradual de eficiéncia, com prejufzos para o Pafs e para o usudrio
em geral. Muitos problemas hoje existentes na instituigdo ainda
sdo consequéncia do baixo nivel de investimentos no perfodo de
1987 a 1990, conforme evidenciado no Quadro 1.

O atual Governo, por sua vez, trouxe no contexto das refor-
mas empreendidas no Servigo Piblico Federal, a adogdo, de ma-
neira inequfvoca, de polftica realista de remuneragio de servigos,
buscando a equalizagao entre precos e custos.

QUADRO I

Andlise do Nfvel de Investimento
do INPI em Relacao & Receita total no Perfodo 1987/ 1991

Em Ca$, NC28 e Cr$ 1.000
ANO RECEITA TOTAL DESPESA/CAPITAL %
87 : 478.885 6.503 1,4
88 5.968.0086 466.931 7,8
1] 88.553 1.206 1,4
90 1.437.887 19.508 1,9
81 13.046.382 1.273.3092 8.8
Fonte: Balanco Orcamentério - INP1

Esta politica criou as condi¢bes financeiras necessdrias para o
infcio do processo de transformagdo na prestagdo dos servigos
plblicos, sabidamente desejado pela populagido em geral. Alguns
resultados j4 comegam a se evidenciar no INPI:

a) O nfvel de investimentos aumentou em 1991, com relagao
ao ano anterior, de 1,4% da receita total para 9,8% (Quadro 1).
Deve-se ressaltar qu eesta recuperagdo nao foi possivel em 1990
em virtude da necessidade de estancar o processo absurdamente
inflaciondrio que entdo se registrava no Pafs, o que levou a ado-
¢do de medidas heterodoxas. Como h4 muito tempo o Governo
vinha mantendo seus pregos em niveis incompativeis com a reali-
dade, enquanto os da iniciativa privada estavam liberados, o que

QUADRO 11
Anidlise do Comportamento da

Receita de Servicos do INPI no Perfodo 1987/1991
Em Cz$, NGCz$ e Cr$ 1.000

ANO RECEITA SALDO /

DEFICIT

ESTIMADA EXECUTADA
87 415,271 388.680 (28.581)
88 5.207.268 4.446,859 (760.407)
88 57.608 66.8049 (709)
90 1.870.400 1.029,711 (645.688)
9 8.817.1786 10.2680.818 1.872.743
Fonte: Baianco Orcamentério - INPI.

se verificou na época (1990) foi o congelamento de pregos ali -
nhados para o setor privado e em baixa para o setor piiblico, com
prejuizos para este fitimo, conforme demostrado no Quadro II —
Andlise do comportamento da receita de servigos do INPI no pe-
rfodo 87/91.

b) A receita operacional do INPI foi, apesar dos reajustes,
deficitdria de 1987 a 1990, recuperando-se em 1991, como con-
sequéncia da prdtica de pregos reais (Quadro II).

¢) A demanda dos depésitos de marcas e patentes manteve-se
estdvel no periodo de 1987 a 1991 (Quadro III). Isto demostra
que os reajustes efetuados neste perfodo nao influfram nesta de-
manda. Ao contrdrio, a estabilidade da demanda em época de ex-
trema recessdo demonstra crescimento das atividades do INPI
com relagdo 3 conjuntura econdmica existente.

QUADRO III
Demanda dos Depésitos de Marcas
e Patentes no Perfodo 1987/ 1991

ANO DEPOSITO/MARCAS DEPO6SITO/PATENTES

87 81.84982 8.737

88 82.414 14.848

88 68.051 16,388

a0 84.101 17.44)

a1 60.000 17.088
Fonte: Relatério de Atividades do INPI.

d) O orgamento de 1992 prevé investimentos da ordem de
20% (vinte por cento), o que permitird ao 6rgdo uma inversao do
processo de deterioragdo do patrimdnio, j4 mencionado.

e) O Instituto vem executando projetos de modernizagéo, en-
tre os quais destaca-se o da informatizacdo que, tendo como meta
a importagio de uma rede com cerca de 300 estagoes de trabalho
e 4 gerenciadores de dados, permitird maior celeridade e qualida-
de nas decisdes e servigos do INPI, com beneficios direto aos
seus usudrios.

Pode-se afirmar que em 1991 o Instituto alcangou o seu equi-
librio orgamentdrio-financeiro, com a recuperagio de sua receita
¢ uma redugdo considerdvel nas despesas de custeio.

A partir dessa situagdo apresentada em 1991 & necessdrio
manter o mesmo nivel de equilfbrio, objetivando executar os
projetos de modernizagio exigidos para a melhoria de qualidade ¢
aumento da produtividade. Assim, € indispensdvel a manutengao
da politica hoje adotada para o reajuste dos pregos dos servigos
da autarquia.

Convém ressaltar que, apesar dos pregos hoje cobrados serem
consideravelmente inferiores aos praticados a nfvel internacional,
o INPI, mesmo assim, vem adotando politica de redugao de pre-
¢os para microempresas e pessoas fisicas. Esta agdo serd amplia-
da, encontrando-se em estudos a extensio desse beneficio as pe-
quenas ¢ médias empresas, assim como a possibilidade de se con-
ceder isengdo de qualquer pagamento a inventores (pessoa fisica) -
que depositem no érgio inventos de alto cardter social.

Em sfntese, pode-se concluir que a politica de adequagio das
tarifas 2 realidade operacional, adotada pelo atual Governo, €
condigdo indispensdvel para a melhoria da qualidade e aumento
da produtividade dos servigos ptblicos.

No caso do INPI, que desde sua criagdo independe de recur-
sos do Tesouro Nacional, & fundamental, para o 6rgio e seus
usudrios, que esta situagdo seja mantida, pois s6 assim ser4 factf-
vel o atingimento de nfveis de eficiéncia e eficdcia compativeis
com os anseios dos usudrios dos seus servigos e da sociedade
brasileira.

L




COMISSOES DE ESTUDOS

COMISSAO DE FRANCHISING
Coordenador: Luiz Henrique 0. do Amaral

Abertos os debates, constatou-se um consenso generalizado de que a proposta
do INPI, no sentido de passar a reconhecer a existéncia legal dos contratos de
“franchising”, averbando-os, afigura-se por certo, um avango substancial em rela-
¢do 2 situagdo até hoje vigente. De fato, o posicionamento oficial tem impossibili-
tado, até o momento, o desenvolvimento de contratagdes internacionais na 4rea do
“franchising”, j4 que o INPI se recusava a considerar tais contratos como passi-
veis de averbagdo junto ao drgdo, ao ténue argumento de que o objeto de tais tran-
sagles escaparia a sua esfera de competéncia, ndo envolvendo propriedade indus-
trial, classicamente considerada.

Com isso, empresas desejosas em realizar operagbes intemacionais de fran-
quia empresarial viam-se impossibilitadas de ultimar seus negdcios dentro dessa
categoria contratual.

0 avango que o INP! propSe pode trazer importantes frutos em termos de novos
investimentos, corrigindo uma situgao juridicamente, quando menos, inadequada.

A Comissdo entende que os contratos de franquia empresarial consistem em
acordos consensuais, bilaterais, comutatives, pessoais, atfpicos e de duragdo,
tendo como objeto a concessdo tempordria do direito de uso de marcas, logotipos,
sinais distintivos e demais direitos de propriedade industrial e intelectual, combi-
nadamente com tecnologia empresarial e administrativa e assisténcia técnica e
administrativa, visando a produg3o, distribui¢do, publicidade e /ou comercializagio
uniforme e padronizada de bens e servigos. Assim examinado, o objeto desses
acordos recai, sem qualquer laivo de ddvida, dentro da esfera de competéncia, ge-
nericamente, atribufda ao INPI pelo art. 126 da Lei n® 5.772 em vigor desde 1971.
Por outro lado, como se trata de uma espécie contratual peculiar, envolvendo o li-
cenciamento combinado de um feixe de direitos, associado & prestagio de servi-
¢os complexos, distinguem-se esses dos contratos de exploragdo de marcas e pa-
tentes, por assim dizer puros ou simples, ndo se lhes aplicando as limitagSes do
art. 90 do Gddigo da Propriedade Industrial.

Dado que o suporte legal cometendo ao INPI a anotagio desses contratos para
fins de remissibilidade de valores e dedutibilidade fiscal acha-se presente, a deci-
sdo polftica de oficialmente reconhecer essas contratagGes independeria, a rigor,
de quaiquer regulamentaco ou portaria.

Contudo, h4 manifestagdes do INPI no sentido de regular a matéria exarando
uma resolugdo, que conteria as normas bdsicas para a averbagdo nesses casos.

A Comissdo considera que, em qualquer hipétese, qualquer regulamentagio
que seja expedida sobre o0 assunto, ou ainda procedimento que venha a ser adota-
do, deverd ser bastante simples e flexfvel, levando em consideragio a complexi-
dade e peculiaridade do “franchising”. Ndo se deveria, assim, descer a detalhes
sobre os critérios de remuneragio, dado que isso é aspecto tratado diversamente
em cada negéclo, como formatado. No médximo, poder-se-ia adotar critério seme-
Ihante daquele deitado na Resolugio n? 22 do INPI, apenas vinculando-se & média
internacional para contratagdes do mesmo género. E importante também permitir a
combinagdo de diferentes formas de remuneragdo, i.e., taxas mfimas, adianta-
mentos, pagamentos iniciais fixos, mais remuneragdo percentual em bases cor-
rentes.

Com efeito, na realidade dos negécios, esses pagamentos s3o todos combina-
dos em cada caso, dependendo dos servigos, produtos e/ ou equipamentos forne-

cidos pelo franqueador para o langamento e/ ou continuidade das operagdes do
franqueado.

Outro ponto crucial refere-se 2 andlise das disposigdes contratuais. Esses con-
tratos objetivam possibilitar que o franqueado reproduza um conceito empresarial
j4 testado no mercado, em estrita observancia da padronizagdo e repeti¢ao de pra-
ticas comerciais do franqueador. Os contratos na &rea do “business format fran-
chising” refletem essa formatagdo, servindo de instrumento de balizamento de to-
da operagdo. Qualquer interferéncia nas estipulaghs contratuais por parte da auto-
ridade administrativas pode descaracterizar o negécio, gerando, como consequén-
cia, uma modificagio daquela formatagao jé aprovada no mercado. Assim, os con-
tratos devem ser examinados sempre respeitando-se as caracterfsticas e peculia-
ridades de cada operagao.

Com a averbago do contrato de franquia, é recomenddvel que fique, de logo,
satisfeita qualquer exigéncia quando A anotacdo de contratos individuais de explo-
racdo de marcas ou patentes, pois, em seu conjunto, essas licengas j4 estdo en-
globadas pelo contrato de “franchising”.

Ainda, ndo se afigura razodvel exigir que o franqueador j4 tenha se utilizado do
sistama em seu pafs de origem, pois casos surgirdo onde o franqueador iniciard
sua atividade aqui, de sorte que tal exigéncia simplesmente impossibilitaria o de-
senvolvimento de empreendimentos pioneiros no Brasil.

COMISSAO DE INFORMATICA
Coordenador: Dr. Manoel J. Pereira dos Santos

A Comisséo prosseguiu na andlise do anteprojeto de lei para a protegdo de topogra-
fias de circuitos integrados, conforme promovida por comissdo interministerial do
Governo.

Deliberagbes

Artigo 17.

Foi aprovada a seguinte redagdo para este dispositivo:

‘0 registro de topografia de circuitos integrados confere a seu titular o direito
exclusivo de exploré-la, sendo vedado a terceiros, sem o seu consentimento:

(a) reproduzir ou utilizar a topografia por qualquer meio, inclusive incorpord-ia a
um circuito integrado, no todo ou em parte, desde que a parte reproduzida ou
utilizada constitua matéria protegida em si mesma, e

(b) importar, vender, distribuir ou manter em estoque para fins comercials as
topografias ou circuitos que a incorporem.”

Artigo 18

0 grupo deliberou reformular a redagdo deste artigo, passando 0 mesmo a ter o se-
guinte texto:

*‘0s efeitos da protecdio ndo se estendem a:

(a) atos praticados por terceiros com finalidade de andlise, ensino 8 pesquisa:
(b) atos que consistam na exploragdio comercial de uma topografia, cuja cragio
resuita da andlise e pesquisa de topografia anterior, mesmo que a topografia ul-
terior seja substanciaimente similar 3 anterior, desde que essa seja original con-
forme o disposto no artigo 62 desta Lel;

(c) atos que consistam na importaglo, venda, distribuigio ou manutengdo em
estoque para fing comerciais de circuitos integrades produzidos ou comercializa-

PRESTIGIE O AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Profissao regulamentada pelo Decreto-Lei n? 8.933
de 26 de janeiro de 1946.




COMISSOES DE ESTUDOS

dos no mercado nacional ou intemacional pelo titular do registro da topografia
respectiva ou com seu consentimento.’”

Artigo 19.

Caput: 0 grupo entendeu aconselhdvel simplificar a redagdo deste dispositivo por-
quanto a enumeragio dos casos de nulidade, tal como prevista, pode ndo ser
exaustiva. Referido artigo terd a seguinte redagdo:

‘0 registro da topografia de circuito integrado poders ser declarado nule, admi-
nistrativa ou judicialmente, se as condigbes de proteclio previstas nesta Lei ndo
tiverem sido atendidas’.

Pardg. 12 e 2°.: 0 grupo considerou adequado juntar os dois pardgrafos num s6,
com o seguinte texto:

“A nulidade poderd ser total ou parcial. A nulidade parcial 36 ocorre quando a
parte subsistente constitui matéria protegida por si mesma’’.

Artigo 20.

0 grupo considerou desnecessdrio este dispositivo dada a natureza da nulidade.
Artigo 21.

0 grupo considerou desnecessério este dispositivo por entender que a nulidade é do
registro e ndo do certificado e que o cancelamento do certificado é uma decorrén-
cia automética da declaragdo de nulidade do registro, dispensando ato préprio.
Artigo 22.

Decidiu-se mudar a denominagéo desta secdo para ‘Do Cancelamento Administra-
tivo’’. Por outro lado, o grupo aprovou a seguinte redagdo para este arligo:
Caput: 0 prazo de doze meses foi considerado muito longo, passando este disposi-
tivo a ser redigido da seguinte forma:

“0 processo de cancelamento poderd ser instaurado de offcio ou mediante re-
querimento no prazo de doze meses contados da expedi¢do do certificado de re-
pistro’’.

Parég. Gnico: O grupo considerou inadequado estabelecer em lei a obrigatoriedade
de formag3o de uma comissdo especifica, com detalhes de sua composicdo. Este
pardgrafo deverd, pois, ser suprimido.

Artigo 23

Caput: Aprovou-se a seguinte redacdo para o caput deste artigo:

*‘0 titular poderd manifestar-se no prazo de sessenta dias a contar da data em
que tiver sido notificado do inicio do processo de cancelamento.’”

Parég. 22: 0 grupo entendeu que o verbo correto para este dispositivo é “pode-

réo’" dado que as partes poderdo optar por ndo se manifestar.

Artigo 24.

Aprovou-se nova redagdo com o fim de estabelecer sangao para 0 ndo cumprimen-
to dos prazos previstos na Lei e a obrigatoriedade de publicagdo da decisdo dentro
do prazo final:

‘‘Decomridos os prazos fixados no artigo anterior, o INP1 devers, no prazo de no-
venta dias, decidir a matéria e publicar a decis3o em seu 6rglo oficial, sob pena
de arquivamento definitive do processo.”

Artigo 25.

Deverd ser suprimida a expressio ‘‘da comissdo" face A eliminagdo do pardgra-
fo dnico do artigo 22.

Artigo 26.

0 grupo propds nova redagab para este dispositivo porquanto é o prazo de protecdo
que se extingue, sendo o certificado mero documento comprobatério do registro.
‘0 processo de cancelamento prosseguird ainda que decorrido o praze de prote-
cio’.

Artigo 27.

Uma vez que os efeitos do registro podem perdurar apés o perfodo de vigéncia do
mesmo, sua nulidade poderd ser requerida mesmo apds o término do prazo de pro-
tegédo, devendo este dispositivo ter a seguinte redacdo:

*‘A agdo de nulidade poderd ser proposta pelo INPt ou qualquer pessoa que tenha
legftimo interesse’’.

Artigo 28.

A matéria tratada neste artigo foi considerada de natureza meramente processual,
sendo desnecessaria norma propria nesta Lei. Portanto, este artigo deverd ser su-
primido.

Artigo 29.

Eliminou-se a palavra “ certificado do tftulo deste Capftulo por se entender que a
cessio objetiva o registro e néo o certificado.

Por outro lado, o grupo entendeu que o registro nio deve ser considerado indivisfvel
e que a cessio objetiva os dirsitos relativos ac pedido ou registro. Assim sendo,
aste artigo terd a seguinte redacio, eliminando-se o pardgrafo tnico para evitar
norma supérflua:

*“Os direitos decorrentes desta Lel poderfio ser cedidos total ou parciaimente.”
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A importacio paralela no Japao «

DR. KAORU TAKAMATSU

Advogado do escritério Adachi. Henderson, Miyatake e Fujita, de Tdquio

tema “importagdo paralela’” tem

sido bastante discutido ultima-
mente no Japdo, onde o consumidor fica
muito feliz com a possibilidade de comprar
(via importacao paralela) a prego muito me-
nor, por exemplo, o whisky escocés. En-
quanto os licenciados e distribuidores ex-
clusivos ficam furiosos com os descontos
dados pela concorréncia, possiveis em fun-
¢ao da importacdo paralela, os consumido-
res festejam o custo mais baixo de produtos
assinalados por marcas famosas. A discus-
sdo do tema tem sido mais concentrada em
relagao A importagdo paralela de produtos
com marcas famosas. No entanto, idénticas
situagdes podem ocorrer com referéncia a
produtos patenteados ou protegidos por di-
reitos autorais, como veremos adiante.

A Importagdo Paralela e as Marcas

E proibida a importagdo de produtos que
violem marcas, patentes, modelos de utili-
dade, desenhos industriais e direitos auto-
rais concedidos no Japdo. O titular de uma
marca e seu licenciado exclusivo podem
solicitar as autoridades alfandegdrias que
impecam a entrada no pafs de produtos que
constituam contrafagdo de marcas registra-
das no Japdo. No entanto, a lei japonésa
ndo proibe a importagdo paralela de produ-
tos legitimamente fabricados no exterior.

Até o advento de uma famosa decisao
judicial envolvendo as canetas PARKER (2),
os tribunais japonéses decidiam contra a
importagdo paralela e, nesse sentido, uma
decisdo sébre a marca NESCAFE (3) se tor-
nou muito conhecida.

No caso PARKER, a mais importante
manifesta¢do dos tribunais japonéses sobre
importagdo paralela, a firma Schulyro Tra-
ding Company era distribuidora exclusiva de
canetas PARKER e também licenciada a
usar, com exclusividade, referida marca no
Japdo. Quando um concorrente passou a
importar canetas PARKER de Hong Kong,
Schulyro obteve uma decisdo judicial para
cessar a importacdo. Informados da exis-

Tradugdo de: EMILIO SCATAMBURLO

téncia da citada decisdo judicial, as autori-
dades alfandegdrias passaram a recusar a
emissdo de licenca para a importagdo de
canetas PARKER.

Inconformado com a situagdo acima
descrita, um outro importador iniciou um
procedimento judicial junto ao Tribunal Dis-
trital de Osaka, visando obter uma decisdo
declarando que a firma Schulyro ndo tinha
nenhum direito de impedir a importagdo de
canetas PARKER, se genufnas.

Ao emitir sua Yecisdo, o Tribunal de
Osaka reconheceu que o objetivo da lei é
proteger marcas com indicagao de origem e
como garantia da qualidade dos produtos.
Embora recusando aplicar o princfpio da ter-
ritorialidade e também a teoria da exaustdo
dos direitos de marcas, o tribunal aplicou,
para o problema da importagdo paralela,
a teoria da lei penal illegal in substance
(nulidade substancial).

0 tribunal de Osaka considerou vérios
fatores quando decidiu aplicar & importagao
paralela o principio da nulidade substancial,
inclusive o fato de a internacionalmente co-
nhecida marca PARKER indicar o fabricante
norte americano, e ndo o distribuidor local,
como a origem das canetas. Além disso, as
canetas importadas tinham a mesma quali-
dade das canetas vendidas por Schulyro.

Como consequéncia, o tribunal sustentou
que nada havia de nulidade substancial no
caso e emitiu decisdo dispondo que Schuly-
ro ndo tinha o direito de impedir a importa-
¢do e venda de canetas PARKER genuinas.

Como decorréncia da referida decisao, o
govérno japonés, em 1972, através das
autoridades alfandegdrias, emitiu uma nova
regulamentagdo para a importagao paralela,
que passou a ser admitida ndo somente
quando as marcas (a local e a estrangeira)
pertencem ao mesmo titular, mas também
quando as marcas pertencem a titulares
diferentes, mas relacionados entre si. Além
disso, a nova regulamentagdo deixou claro
que a importagdo paralela de produtos ge-
nufnos, para uso pessoal do importador, nao
seria considerada contrafagdo de marca.

Depois da decisdo PARKER, vdrias ou-
tras foram proferidas pelos tribunais japo-
néses sobre a importacdo paralela envol-
vendo marcas famosas, tendo alcangado
grande repercussdo a decisao do caso LA-
COSTE(4).

A firma francésa La Chemise Lacoste,
titular no Japdo da marca LACOSTE e da fi-
gura de crocodilo, e sua licenciada exclusi-
va, propuseram medida judicial contra uma
firma japonésa que estava importando pro-
dutos manufaturados pela firma norte ame-
ricana Izod Limited. Referida firma fabricava
e vendia produtos com a marca LACOSTE,
sob licenga da firma suiga Lacoste Alligator
S.A., titular da marca LACOSTE e figura de
crocodilo nos Estados Unidos da América,
que, por sua vez, era coligada da firma
francésa La Chemise Lacoste.

No caso LACOSTE, o tribunal permitiu
a importagao paralela que a ré na acgéo es-
tava fazendo, muito embora a marca LA-
COSTE fosse detida, no Japdo e nos Esta-
dos Unidos, por titulares diferentes. O tribu-
nal fundamentou sua decisdo afirmando que
a autora. na agdo, La Chemise Lacoste, es-
tava em condi¢des de controlar as vendas
de produtos com a marca LACOSTE no Ja-
pao, através da sua licenciada, e nos Esta-
dos Unidos, através da firma coligada La-
coste Alligator S.A. e sua respectiva licen-
ciada norte americana.

A legalidade da importagdo paralela de-
pende, em certa medida, de fatos concre-
tos. Em geral, se a marca pertence, nos
dois paises envolvidos, 2 uma mesma pes-
s0a, ou, ndo pertencendo 2 mesma pessoa,
as empresas envolvidas sdo coligadas entre
si, 0 registro da marca no pafs importador
ndo poderd ser usado para impedir a im-
portagdo paralela. Por outro lado, se os ti-
tulares das marcas (a local e a estrangeira)
ndo sdo coligados entre si, e as marcas fo-
ram registradas independentemente, a mar-
ca local certamente impedird a importagao
paralela.

0 exame das fungdes da marca ajuda a
estabelecer critérios para resolver o pro-
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blema da importagdo paralela. Trés possi-
veis fungdes de uma marca podem ser
apontadas: a. indicagdo da origem do pro-
duto, b. garantia da qualidade e c. promogdo
da marca.

Com a fungdo de indicar 4 origem, a
marca estd identificando os produtos de
uma fonte em relagdo a produtos prove-
nientes de outras fontes.

Quando o consumidor compra um pro-
duto assinalado por determinada marca, ele
presume que todos os produtos com aquela
marca tém a mesma qualidade. Esta € a
funcdo de garantia da qualidade de uma
marca. Ndo significa garantia de alta quali-
dade; opera como garantia de igual qualida-
de para todos os produtos com a mesma
marca.

A marca funciona também como um im-
portante elemento de promogao. Enquanto
que as fungdes de indicar origem e garantia
do produto operam em beneficio do consu-
midor (protecdo do consumidor), a fungdo
promocional opera em favor do titular da
marca (divulga¢do da marca e da empresa).
Face ao exposto, podemos afirmar que o
problema da importagdo paralela pode ser
resolvido pelo exame das fungdes da mar-
ca.

Quando a mesma empresa ¢ titular das
marcas (local e estrangeira) e os produtos
nacional e estrangeiro possuem a mesma
qualidade as fungbGes da marca de indicar
origem e qualidade sugerem que a importa-
¢ao paralela deve ser permitida. Possuindo
0s produtos a mesma qualidade, a fungdo
de garantia estd satisfeita. Sendo os pro-
dutes (o nacional e o importado) prove-
nientes da mesma fonte, através de produ-
¢do direta, licenciamento ou outro meio
qualquer, o consumidor ndo estd sendo en-
ganado quanto a origem do produto.

0 problema se torna mais dificil quando
o0 produto importado difere em qualidade do
produto manufaturado locaimente. Um tribu-
nal japonés impediu a importagdo paralela
de café com a marca NESCAFE porque 0
produto importado diferia, quando ao gosto,
do produto local. Por outro lado, no caso
LACOSTE, a justica japonésa ndo prestou
muita aten¢do na diferenga de qualidade
entre as camisas produzidas localmente e
as provenientes da importagdo paralela.
Néo havendo uma diferenca substancial en-
tre o produto local e o importado, a importa-
Géo paralela deve ser permitida.

A imporiagdo paralela deve ser sempre
permitida quando o consumidor ndo for in-
duzido em érro quanto & origem e qualidade
dos produtos. Quando os produtos forerg,

provenientes de fontes diversas e os titula-
res das marcas (a local e a estrangeira)
ndo tém qualquer ligagao entre si, 0 consu-
midor poderd ser enganado quanto & origem

e qualidade do produto e, assim , a importa- ‘

¢ao paralela ndo deverd ser permitida.

A Importagéo Paralela e as Patentes

No Japdo, a importagdo paralela de pro-
dutos patenteados ndo tem sido largamente
discutida e, na realidade, existe apenas uma
decisao judicial sobre o assunto.

Trata-se do caso BRUNSWICK (5), onde
uma companhia norte americana possuia
patentes sobre o mesmo assunto no Japdo
e na Austrdlia. Na Austrdlia, a patente era
explorada por uma empresa local, através
de um contrato de licenga firmado com o
titular da patente.

Tendo tomado conhecimento de que a li-
cenciada australiana estava fornecendo o
produto patenteado para uma firma japoné-
sa, a empresa norte americana BRUNS-
WICK, titular da patente no Japdo e na Aus-
trdlia, iniciou procedimento judicial perante a
justica japonésa com o objetivo de impedir
a importagdo do produto patenteado.

Embora sendo de fonte legftima (fabrica-
do pelo licenciado na Austrdlia), o tribunal
japonés, no caso BRUNSWICK, decidiu im-
pedir a importagdo paralela do produto pa-
tenteado, com base no princfpio da territo-
rialidade.

Assim, diferentemente da situagdo pre-
vista para marcas, a importagao paralela de
produtos patenteados, ainda que genufnas,
pode ser impedida pelo titular local da pa-
tente, mediante aplicagao do principio da
territorialidade.

Produto Protegidos por Direitos Autorais

A importagdo paralela de produtos que
contenham criagfes artisticas protegidas
por direitos de autor é tdo comum no Japdo
como no caso dos produtos assinalados por
marcas famosas. A importagdo de discos
estrangeiros, compact discs e videos,
provenientes de fontes legitimas, perturbam
a vida das firmas japonésas detentoras de
licengas exclusivas para a exploragdo iocal
dos respectivos direitos autorais.

Uma quantidade enorme de objetos de
uso pessoal, onde sdo afixados famosos
personagens protegidos por direitos auto-
rais (MICKEY MOUSE, BATMAN etc), sdo
importados por firmas japonésas ndo autori-

zadas pelos titulares dos respectivos direi-
tos.

Até o presente momento, nenhum tribu-
nal japonés decidiu sobre importagdo para-
lela de produtos onde sdo afixadas criagdes
protegidas por direitos autorais. No entanto,
alguns especialistas defendem a proibigdo
da importagdo paralela com fundamento no
princfpio da territorialidade, tal como no ca-
so das patentes.

Porém, € conveniente salientar que, dife-
rentemente das patentes, uma vez que re-
conhecido ou registrado em um pafs, o di-
reito de autor sobre uma criagdo artistica
serd automaticamente reconhecido, sem
qualquer procedimento burocrético, nos pai-
ses membros da Convengao de Bema.

Portanto, o principio da territorialidade
deve ser considerado de forma mais flexivel
no caso dos direitos autorais.

Conclusao

No Japao, na maioria dos casos, 0 pro-
blema da importagdo paralela aparece
quando o produto assinalado por marca fa-
mosa, patenteado ou contendo a reprodugdo
de criagdo artfstica igualmente famosa, é
vendido no mercado local por preco bem
mais alto em comparagdo com igual produto
no exterior.

Com a importagdo paralela, os importa-
dores passam a fazer uma concorréncia in-
cémoda aos titulares dos direitos, amea-
¢ando as suas politicas de preco e seus
efeitos também deverao ser levados em
consideragdo na andlise de um problema de
importagédo paralela.

(1) - Publicado originaimente no AlPPI
Journal, edi¢do janeiro de 1991, pe-
riddico mantido pelo grupo japonés
da AIPPI - Associagdo Internacional
para a Prote¢ao da Propriedade In-
dustrial.

{2) - N.M.C. CO. versus Schulyro Tra-
ding Co., 27 de fevereiro de 1970,
Tribunal Distrital de Osaka.

(3) - Nestié Nihon K.K. versus Sankai
Shoten, 29 de maio de 1965,
Tribuna! Distrital de Tdquio.

(4) - La Chemise Lacoste versus
Shinshin Trading K. K., 7 de dezem-
bro de 1984, Tribunal Distrital de
Tdquio.

(5) - Brunswick Corp. versus Orion
Kogyo K. K., 9 de junho de 1969,
Tribunal Distrital de Osaka.
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Da prescri¢io das acoes

de modificacdo de nome comercial

WALDEMAR ALVARO PINHEIRO

Advegado - Sécio de Pinheiro, Nunes, Arnaud & Scatamburlo

1. Parecia definitivamente firmada a jurispru-
déncia que, entre nds, aplicava a regra da prescri-
¢80 quinquenal estabelecida no art. 178, § 10, ail-
nea IX do Cédigo Civil as agbes de modificaglio de
nome comercial, extraordinariamente frequentes
na maioria dos tribunais do pafs. A agiio de que tra-
ta o inciso 6 a “aglo por ofensa ou dano causados
a0 direito de propriedade", de sorte que sua aplica-
¢d0 parte do pressuposto de que 0 nome comercial
¢ objeto de propriedade.

2. No é nosso intuito discutir essa vexata
quaestio, malgrado: a justa observagio de um es-
critor antigo, que diz ser coisa curiosa que tanto as
decisdes judiciais quanto os autores, “mesmo os
mais emitentes, nunca procuraram justificar a as-
similagio que faziam do direito ao nome com a
propriedade” (Charles Reibel, Du nom commercial,
artistique et littéraire, Paris, 1905, n? 9, pdg. 23);
a ponderacdo de Carvaiho de Mendonga de que o
nome, ndo figurando no balango da empresa, como
elemento do ativo, nfio sendo penhordvel, no po-
dendo ser arrecadado na faléncia, nem constituindo
cota social, nem podendo ser reivindicado ou ex-
propriado, propriedade nio é (Tratado de Direito
Comercial, 4* ed., vol. l, n® 180, pdg. 184); e, fi-
nalmente, a objurgatdria de Pontes de Miranda, que
ndo hesita em taxar de absurda a tese que em-
presta ao nome comercial a natureza de proprieda-
de (Tratado de Direito Privado, 2! ed., vol. XV, §
1.906, pdg. 222). S6 intentaremos demonstrar
que, quer se atribua a0 nome comercial a natureza
de direito pessoal, quer se ihe empreste o atributo
de direito real, nio é possivel submeter-se a agdo
destinada A modificacio A regra do art. 178, 10, IX
do Cédigo Civil.

3. Com efeito, se se atribuir ao nome comer-
cial o cardter de direito pessoal, nio tem o texto
aplicagdo, porque ele s6 concems & propriedade,
como estd expresso: “‘ofensa ou dano causados ao
direito de propriedade™; e se se Ihe conceder o ca-
réter de proprisdade, no estd sujeito A prescrigio
liberatdria ou extintiva, sendo a prescrigio aquisi-
tiva, exclusivamente, pois que as agbes relativas 2
propriedade, fundadas em um jus in re, s6 se su-
jeitam a este género de prescrigio.

_ 4. E que o direito de propriedade, além do seu
conteddo positivo fundamental jus utendi, fruendi
et abutendi), contém outros dois atributos, corol4-
rios daqueles, isto 6, 0 da exclusividade, no senti-
do de que o proprietério 6 o beneficidrio da totalida-
de das prerrogativas inerentes 4 propriedade !prin-

0 nome nao é sendo rufdo e fumaca
(Goethe, Fausto)

clpio resumido na parBmia (duorum vel plurium
dominium in solidum esse non potest), & 0 da
perpetuidade, no sentido de que nio tem termo
estabelecido, perdurando enquanto dura o seu obje-
to, que ndo se perde pelo ndo-uso. O direito de ndo-
uso é pois inerente ao poder discriciondrio de que
goza o proprietdrio. E certo que os dois géneros de
prescrigdo contdm em si o principio extinto, mas
na prescrigdo liberatéria predomina o cardter nega-
tivo, derivado da inércia do titular, que dissoive a
obrigagdio e paralisa o direito correlato; e que a
prescricio aquisitiva, tendo por objeto os direitos
reais, § simultaneamente causa de extingdo e de
aquisigdo de direitos: o proprietario perde o dom(-
nio porque o adquire o possuidor.

5. Justifica a rememoragdo destes princlpios
elementares o fato de que eles v8m sendo poster-
gados pela jurisprudéncia dominante, com as de-
sastrosas conseqdéncias que assim podem ser re-
sumidas:

a) Aplicando regra peculiar 2 prescricdo extinti-
va quando ao direito invocado se empresta a natu-
reza de propriedade, viola o princ(pio da exclusivi-
dade, pois essa propriedade, que era de um,
passa a ser, in solidum, de dois, o titular e o con-
tratator;

b) Com efeito, transfere a propriedade ao
contrafator, sem a tirar do titular, efeito necessério
da prescrigio aquisitiva;

¢) Pampetua a contrafagso, eliminando o direito
2 diferenciacfio, inerente a todos os sinais distinti-
vos, em detrimento do titular @ também do péblico;

d) Permite que a propriedade do titular subsista
(embora dividida), mas tohe o seu exercicio, as-
sim criando um direito sem agéo.

Convém alids notar que a aplicagio que se vem
dando ao texto do art. 178, 10, IX do Cédigo Civil &
uma aplicaglio contra legem: 0 texto, comd jd
acima sallentado, refere-se a agio “por ofensa ou
dano causados ao direito de propriedade”, isto é,
ao direito A reparagdo dos danos causados a pro-
priedade. Mas a agdo de abstengdo (que tal é a
acdo de modificacdo de nome comercial), fundan-
do-se em propriedade, perdura enquanto durar a
propriedade. .

6. 0 emro manifesto de decisbes tais vem sen-
do constantemente verberado em arrazoados fo-
renses 6 sofreu contestagdo em vdrias decisbes,
algumas notéveis. A estas faremos mencdo, ainda
que breve. O Tribunal de Justiga de Minas Gerais,
a0 julgar a apelagio cfvel n® 73.999 (Relator o De-

sembargador Oliveira Leits), observou:

“A matéria da prescrigio suscita ndo poucas
ddvidas ainda hoje, quando, ‘data venia’, nota-se
certo descuido no seu tratamento, principaimente
na jurisprudéncia dos tribunais. J4 advertia CAMA-
RA LEAL que o dispositivo do artigo 178, § 10, n?
IX (que se tem como aplicdvel ao caso) ‘é dema-
siadamente vago, e, a0 nosso ver, ndo traduz com
precisio o pensamento do legisiador, dando mar-
gem a interpretagbes errdneas e aplicagdes indevi-
das’ (‘Da Prescrigdo e da Decadéncia’, pag. 320). E
este mesmo autor entende que o inciso legal sé
atingiria ‘as indenizagles provenientss de ofensa a
direito de propriedade resultante de ato criminoso’
(ibidem). 0 autorizado LUIZ F. CARPENTER j4 men-
ciona que a ‘prescrigio da a¢do de que fala o texto
em exame’ - artigo 178, § 10, n IX, do Gédigo Ci-
vil - ‘é da acdio civil (cujo fim é a indenizagédo do
prejufzo causado a quem sofreu dano na sua pro-
priedade), ou nas¢a essa agdo de um delito pro-
priamente dito (delito criminal), ou de um delito ci-
vil (quase-delito) ou ato ilfcito que ndo revista as
caracterfsticas de crime’ (‘Da Prescrigdo’, n? 383).
E PONTES DE MIRANDA, no seu ‘Tratado de Dirsito
Privado’ (vol. VI, § 715, n? 1), assinala que, no ar-
tigo 178, § 10, n? IX, ‘trata-se de ofensa A coisa
objeto da propriedade’, aduzindo que ‘n&o se inclui
no conceito de propriedade, para a conseqléncia do
artigo 178, § 10, n? IX, a propriedads literdria, ar-
tistica, cientffica e industrial’ tudo com citagdo
de acorddos do excelso STF e do TISP”.

A licio de Cimara Leal referida no acérddo,
embora extensa, exige, para que ndo seja des-
membrada e, assim, descaracterizada, a longa
transcrigdo que se fard a seguir:

“Esse dispositivo (o art. 178, 10, IX do Gédigo
Civil), como esté redigido, é demasiadamente va-
go, e, a nosso ver, ndo traduz, com precisdo, 0
pensamento do legisiador, dando margem a inter-
pretagées errdneas e aplicagbes indevidas.

A acdo por ofensa ao direito de propriedade &
uma férmula excessivamente ampla, 6, tomada
em sentido lato, abrange todas as agbes reais com
fundamento no dirsito de propriedade.

Sendo a propriedade um direito real, que deve
prevalecer erga omnes, a aglo destinada a prote-
gé-la nasce no momento em que ela sofre alguma
violagdo. Ora essa violagio outra coisa no 6 sendo
uma ofensa ao direito de propriedade, de modo que
a agio tem por motivo, exatamente, essa ofensa,
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e serd, portanto, uma agao por ofensa ao direito de
propriedade.

Se dermos, pois, a0 dispositivo em exame a la-
titude que comporta, teremos que concluir que to-
das as agles reais, com fundamento no direito de
propriedade, prescrevem em cinco anos, inclusive
a de reivindicagdo de imdvel injustamente apos-
seado. O que seria um absurdo, porque o usucapiio
do imdvel, sem justo tftulo, s6 se consuma pela
posse trintendria, conservando, portanto, seu legl-
timo dono a agdo reivindicatéria durante trinta
anos.

Para nés, tendo o legislador estabelecido o cri-
tério da prescricdo decenal e vintenal para as
aghes reais, ndo teve em mente quaiquer modifi-
cagdo desse critério, de modo que o dispositivo em
questdo s quis referir-se A aglo pessoal de indeni-
zagdo proveniente de dano ou ofensa A propriedade,
@ ndo as agles reais motivadas por ofensa ao direi-
to de propriedade.

Falando o legislador em dano e ofensa, e que-
rendo referir-se ao direito pessoal do proprietério &
indenizacdo deles resuitantes, parece que seu ver-
dadeiro pensamento foi aludir, nfo ao dano e ofen-
sa civis, que d3o nascimento as agles reais que
protegem a propriedade, mas ao dano e ofensa
criminais, que dio nascimento & agdo pessoal de
reparaglo.

Se alguém pratica um esbuho da propriedade
imével, comete uma ofensa civil, e a agdo real rei-
vindicatéria que nasce dessa ofensa tem por fim,
simultaneaments, a restituigdo do imével e a inde-
nizagdo de perdas e danos.

E uma agdo real e sua prescrigio ¢ de trinta
anos, porque ao usurpador falecem o justo tftulo e
a boa-fé.

Mas se alguém invade a propriedade imével e
nela destrdi um prédio, demolindo-0, comete uma
ofensa criminal ao direito de propriedade, pratica o
crime de dano, e a ag4o que nasce dessa ofensa,
na esfera civl, é uma agdo pessoal, que tem por
objeto a reparaclio do dano. Essa agdo prescreve
em cinco anos, de acordo com o dispositivo espe-
cial do artigo 178, § 10, n® IX.

Essa se nos afigura a legftima interpretagdo do
pensamento da lei.

Isto posto, sintetizaremos. Prescreve em cinco
anos a acéo pessoal de reparagdo do dano resultan-
te de violagdo criminal do direito de propriedade.

Nio prescrevem, porém, em cinco anos as
acles reais que protegem o direito de propriedade
contra as violagbes civis, mas obedecem 2 pres-
crigio comum ou ordindria do art. 177.

Assim, se alguém desvia um curso d'dgua da
propriedade imével de outrem, e o canaliza para a
sua propriedade, comete uma ofensa civil ao direi-
to do proprietdrio. A agdo deste, para restabelecer
0 curso anterior da 4gua e obter a indenizagad dos
prejufzos sofridos, ndo prescreve em cinco anos,
mas em dez entre presentes e em vinte anos entre
ausentes. Trata-se de uma acdo real.” (Antdnio
Luiz da Camara Leal, da Prescrigdo e da Decadén-
cia, 2¢ ed., pdgs. 293/295)".

OQutra decisdo (esta do Tribunal de Justica de
Sdo Paulo na apelagio cfvel n262.040-1, Relator o
Desembargador Melo Almada), & de suma relevén-
cia, principaimente pela acvidade que revela. Disse
0 eminente juiz que “ndo teria sentido limitar, p.
ex., a cinco anos (lapso prescricional) a obrigagio
negativa de usurpagdo ou imitagdo de marca ou
nome comercial. A pritica desse teor sofre veto to-
tal no tempo. A obrigagio de ‘non faciendi’ é per-
manente, ante a prépria natureza do direito de que
é o verso. Consulte-se o verbets nome comercial
na “Enciclopédia Saraiva de Direito’, escrita por
Carlos Henrique de C. Frées (54/316), em tal sen-
tido. identicamente se posiciona TAVARES PAES
(‘Propriedade Industrial’, p. 7)".

Mais recentements, o Superior Tribunal de Jus-
tiga, ao julgar o recurso especial n? 3.185, em que
se versava a hipétese andloga de a¢do de contrafa-
¢4o0 de marca, sustentou a mesma tese, dispondo:

“0 item VIi do § 10 do artigo 178 do Cddigo Ci-
vil foi substitufdo pelo artigo 131 da Lei 5.988/73.
Néo tem pertindncia com a questfio em debate. Diz
com direito autoral que ndo regula 0 uso de mar-
cas, sujeito este ao Cédigo da Propriedade indus-
trial.

A aplicabilidade do item IX 2 espécie em exame
sujeita-sw 4 prescricdo quinquenal, tendo como
termo iniclal a data em que se verificou o dano.
Ora, no caso em julgamento foi negado pedido de
reparagdo, fundado em perdas e danos. Cingiu-se a
condenagio a que se abstivesse a ré de futuras
violagbes ao direito da autora. Relativamente a is-
so ndo incide a norma invocada’.

Ainda mais recentemente, 0 mesmo Tribunal,
ao decidir o recurso especial n® 10.564 (vencido o
Relator Ministro Nilson Naves), estabeleceu fapi-
darmente:

“0 prazo prescricional d e que cuida o artigo
178, parégrafo 102, IX, do Cddigo Civil 6 aplicdvel
quando se trate do direito a reparagdo do dano, de-
corrente do desrespeito ao direito do titular da
marca. Ndo 2 agdo em que intente fazer cessar a

violagdo”.

7. A imensa doutrina européia, secundada pela
jurisprudéncia, tem posto o problema principalmen-
te em relagdo A agdo de contrafagdo de marca,
objeto também das duas licidas decisfes do Supe-
rior Tribunal de Justiga que acabam de ser referi-
das. A solugio dada é a seguinte: O direito 2 marca
(que é uma propriedade) & imprescritfvel, perdu-
rando enquanto durar o registro; o que prescreve é
o direito 2 reparagdo do dano, relativamente ao pe-
rodo imediatamente anterior a0 lapso prescricio-
nal.

8. Na doutrina francesa, destaca-se a ligio de
PAUL MATHELY, que aborda o problema sob o
duplo aspecto da prescrigdo aquisitiva e da pres-
cricio extinta, indagando: Pode o ocupante de
marca de tarceiro pretender adquirir a propriedade
dela por te-la usado por perfodo de tempo suficien-
te para gerar usucapifo? E responde negativamen-
te, porque, dada a existéncia de um uso legftimo
anterior, 0 uso Invocado ¢ necessariamente equi-
voco, promfscuo e portanto insuscetfvel de gerar
usucapifio, ainda que se considers ser possivel ad-
quirir marca por usucapilo. Quanto A prescrigio ex-
tintiva, acrescenta que a questdo nem sequer pode
ser posta porque, s 0 direito & marca deriva do
uso (nos termos da lei de 1857), ele se conserva
enquanto perdura o uso, expirando quando cessa 0
uso; e se o direito nasce do registro (segundo a lei
de 1964), ele se extingue pela expiragdo do regis-
tro, ou pela caducidade. Por conseguinte, ndo hd
prescricio extintiva. E termina por ponderar que
uma distingZo pode ser feita: H4 que distinguir en-
fre a prescrigio da acdo de reparagdo de um fato
de usurpacso determinado, e a prescri¢do extintiva
do préprio direito. E conclui: “A agio de usurpagao
prescreve a partir de cada fa¥ de usurpagio, mas
o préprio direito n3o prescreve.” (PAUL MA-
THELY, Le droit frangais des signes distinctifs,
Paris, 1984, pdgs. 410/411).

9. A observagdo de Relbel rememorada no inf-
¢cio destas notas aplica-se precisamente aquela ju-
risprudéncia que, sem fundamentar o conceito,
considerava o nome comercial direito de proprieda-
de, a0 mesmo tempo em que o sujeitava A prescri-
¢do extintiva, e que ameacava transformar-se,
pela reiteragio, em verdadeira norma consuetudi-
néria.

10. Mas o que importa 6 a gradual correcdo do
reiterado equfvoco, devida principaimente ao novel
Superior Tribunal de Justiga, que por essas e ou-
tras notdveis decisdes estd a merecer alvfssaras.
Parece que assim se inverte em refluxo o longo
fluxo de uma jurisprudéncia insustentével.

PRESTIGIE O AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Profissao regulamentada pelo Decreto-Lei n® 8.933

de 26 de janeiro de 1946.
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A questdo das marcas de alto renome
e das marcas notoriamente conhecidas - uma visido de futuro

JOSE ANTONIO B. L. FARIA CORREA

Advogado - Sécio de Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

Como fruto do enorme desenvolvimento tec-
nolégico nos setores de telecomunicacio e trans-
porte, 0 mundo vem sofrendo um processo de
constante encothimento. Esse fendmeno deu ori-
gem a uma vertiginosa expansdo do 4mbito de al-
cance das marcas, que tende a crescer no futuro.

De fato, via satélite, as marcas hoje se movi-
mentam para aiém das fronteiras e alcangam con-
sumidorss potenciais em diversos palses mesmo
antes de seu langamento fora de seu pafs de ori-
gem. Assim, marcas de produtos ainda nio dispo-
niveis em dado mercado rapidaments se tomam
familiares ao pdblico local. Um exemplo comum é
a exposicio de novas marcas por patrocinadores
durante -eventos esportives veiculados em escola
mundial, notadamente as corridas de Férmula | e
0s Jogos Olfmpicos.

Este fendmeno afeta psio menos dois aspectos
do direito de propriedade industrial, no tocante as
marcas. 0 primeiro diz respeito as normas que dis-
ciplinam a aquisicdo de direitos, sobretudo em paf-
$68S que consagraram 0 Sistema da prioridade de
depdsito. £ que o raio de penetraglio desse fend-
meno toma fcll a usurpaclio em pafses em que o
titular legftimo ainda nio pleiteou protegdo formal.
No plano juridico, a #6rmula adequada para coibir
atos dessa natureza 6 a aplicagho da teoria da
fraude. De fato, no fundo, as marcas s8o c6digos
que, implicitaments, transmitem ao piblico deter-
minadas informagles a respeito dos produtos e
servigos que distinquem, como, 6.g., a fonte pro-
dutora, as caracterfsticas do produto ou do Servigo
ou um estilo em particular. 0 uso e o registo de si-
nal que o piblico associa a um terceiro provoca
uma ruptura em todo o sistema, na medida em que
propiciam uma transmiss#o implfcita de informa-
¢hes errdneas. A doutrina da fraude 2 lei reguia es-
se tipo de disfunglo.

Uma vez que a fraude é um conceito genérico e
a sua verificaclio necessita de prova, o direito de-
senvolveu mecanismos proprios para assegurar
uma protecdo objetiva, prima facie, sem que se
precise sair do dominio do direito das marcas. A
Convencio da Unifio de Paris prev8 uma proteclo
objetiva s marcas notoriamente conhecidas, e o
principio informativo é exatamente a repressio do
uso fraudulento de sinal que, de per si, constitui
um instrumento gerador de riqueza, tendo em vista
a presenga daquilo que Frank Schechter denomina
“poder de venda” (1). Assim, a prova de que a
marca se tomou notoriamente conhecida nos cir-
culos interessados ¢ o bastante para que o proprie-
tério original possa postular a recusa de pretensbes
de tarceiro.

0 segundo aspecto 6 a regra pela qual o conflito
entre marcas sé se d4 na medida em que 0s produ-

tos ou servigos sejam idénticos, semethantes ou
relacionados, produzindo risco de confusdo. A tni-
ca excegdo que se admite a essa regra é a hipétese
das marcas de alto renome. O direito brasileiro a
contempla expressaments, no artigo 67 do Cddigo
de Propriedade Indusirial, que assegura amparo
especial a marcas com essa caracterfstica. Sem
embargo, uma protecdo intemacional para marcas
de alto renome ndo registradas dependeria de uma
revisio da Convengdo da Unido de Paris, o que foi
recomendado pela AIPP! na reunido do seu Comité
Executivo em Barcelona em 1990 (2).

H4 porém, um efeito adicional, secundério, so-
bre a regra da especialidade. E que a evolugdo das
técnicas de mercadologia gerou um alargamento do
uso das marcas a outros produtos, de forma a re-
fletir a idéia de uma unidade de estilo, um modo de
vida. Assim, uma GOnica marca é utilizada para
identificar perfumes, roupas, artigos de papelaria
ou cigarros. Pode-se buscar uma solugdo para o
problema ainda na prépria teoria da fraude, con-
forme exposto acima, e nos principios que regulam
a concorréncia. Contudo, uma protecao objetiva, na
esfera da propriedade industrial, 3 luz da doutrina
das marcas de alto renome, seria invidvel, pois que
se ndo trata, aqui, de sinais que tenham atingido
um amplo conhecimento, a ponto de serem, de
pronto, reconhecidos pelo consumidor médio em
determinado pals, como “COCA-COLA", “MARLBO-
RO”, “ADIDAS". Trata-se, antes, de marcas que
provocam um grau considerdvel de percepgdo entre
os circulos interessados: para o consumidor, soa
dbvio que o proprietdrio de marca identificativa de
perfumes passe a usd-la para identificar roupas,
isqueiros, agendas telefdnicas, ainda que esse
simples fato ndo permita necessariamente inferir
que o sinal seja de atto renome ou “glorioso”, para
empregar a expressdo de Paul Mathély. Uma f6r-
mula interessante, dentro da fronteira da proprie-
dade industrial, foi adotada pelas diretivas da Co-
munidade Econdmica Européia em 1988, em seu
artigo 5.2, que introduz a nogo de marcas de repu-
tagdo, cujo uso ndo autorizado, para a designagio
de artigos diversos representaria uma vantagem
desleal ou prejudicaria o cardter distintivo ou o
conceito do sinal.

Em casos semeihantes, o INPI tem aplicado a
regra geral que manda reprimir atos de desleakdade
no domfnio da concorréncia (artigo 2, alfnea “d” do
Cédigo de Propriedade Industrial), desde que a par-
1e que se juigue lesada detenha registro em relagio
aos produtos ou servigos originalmente visados
pela marca no Brasil e prove que o sina, como co-
roldrio de ampla publicidade, granjeou certa repu-
tagdo. Obviamente, outras circunstincias, como a
singularidade do nome ou do desenho de que a

marca se compde, podem desempenhar um papel
importante na aplicagdo da norma. Como exempio,
cabe citar o indeferimetno de pedido de registro da
marca “PARMALAT"” para o setor de vestudrio, nio
autorizado pelo detentor de tftulos na drea de latici-
nios (3).

0 quadro que, possivelmente, se apresentard
no futuro recomenda cuidado com relagdo a todas
essas questdes, face aos riscos de fratura no sis-
tema que disciplina a convivéncia das marcas e
nos seus principios informativos. De efeito, o fas-
cinio pela velocidade, descrito por Alvin Toffler hd
duas décadas, em seu * Choque do Futuro”, sugere
que o planeta se tomar4, progressivamente, mais
apertado e que as marcas se tomardo muito mais
vulnerdveis 2 fraude, em sua rdpida movimentagdo
pelo mundo. As outoridades de cada pafs deveriam
articular os mecanismos atuais de repressdo a
fraude ou propor a revisdo das leis nacionais a fim
de garantir um combate eficaz a atos dessa ordem.
No plano internacional, a Convengdo da Unido de
Paris deveria ser revista, de forma a assegurar pro-
tegdo adequada As marcas de reputacdo e as mar-
cas de alto renome, de forma a coibir atos de mé
fé.

Cabe observar, por ditimo, que 0 progresso da
tecnologia e das tdcnicas mercadolégicas, apesar
de seus evidentes beneficios ao homem, se asse-
melham a uma cabeca de Janus, pois que serve,
simultaneamente, 4 pirataria de marcas. 0 remédio
para a prevengdo do mau funcionamento do siste-
ma de disciplinamento das marcas, no futuro, é
manter um olhar constante no passado e revisitar,
sempre, 0 axioma genético da propriedade indus-
trial, no terreno dos sinais distintivos, condensado
por Stephen Ladas na seguinte frase: “A regra fun-
damental era de que nenhum homem tem o direito
de pdr os seus produtos 2 venda como se fossem
produtos de outro comerciante” (4).

(1) Frank 1. Schechter, in “The Rational Basis
of Trademark Protectin”, 40 Harvard Law
Review 813, 22 TM Bull 139.

(2) Resolugdio publicada no Anudrio da AIPPI
1991/1, p4gina 295 (texto inglds)

(3) Pedido de registro n® 810.853.831 paraa
marca “PARMALAT” na classe 25 em no-
me de Top Confecgles Ltda., indeferido na
Revista da Propriedade industrial de 10 de
fevereiro de 1987.

(4) Stephen Ladas, in “Patents, Trademarks
and Related Rights”, edigdo de 1975, vol.
I, pagina 967.
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Questdo pol@mica no Direito da Propriedade In-
dustrial ¢ a dos efeitos da decisdo administrativa
que pronuncia a caducidade de registro, isto é, se
sdo eles ex nunc ou ex tunc.

0 Cédigo da Propriedade Industrial silencia
quanto ao ponto, 0 mesmo ocorrendo com o Ato
Normativo do Instituto Nacional da Propriedade In-
dustrial de n? 67/83, que dispde sobre o processo
de declaragdo de caducidade de registro e de privi-
légio, modificado pelo de n 75/85.

Assim sendo, hd que se recorrer & doutrina,
a jurisprudéncia ¢ ao Direito Comparado a fim de
solucionar o problema.

GAMA CERQUEIRA afirma, com o peso de sua
autoridade, que “os efeitos da declaragdo de cadu-
cidade s6 se produzem a partir de sua data, nio al-
cangando os fatos passados, ao contrdrio dos efei-
tos da nulidade, que se operam ex tunc” (“Tratado
da Propriedade iIndustrial”, ed. Revista dos Tribu-
nais, 1982, vol. 2 pdg. 1.065).

Diverge, entretanto, PONTES DE MIRANDA, que
assevera, enfaticamente, que a efic4cia da decisdo
é constitutiva negativa, comegando “do dia em que
ocorret 0 ndo-uso, e ndo do em que transitou em
julgado a decisdo administrativa” (“Tratado de Di-
reito Privado”, ed. Borsoi, 1956, p4g. 127).

Dos autores brasileiros que escreveram sobre o
instituto da caducidade apds a entrada em vigor da
Lei n? 5.772/71 somente DOUGLAS GABRIEL DO-
MINGUES se refere A questdo dos efeitos de seu
reconhecimento, sustentando a tese de que eles
“se fazem sentir ex tunc, ou seja, da mesma para
a frente, ficando inc6lume e inatingida a situagio
anterior & declaragdo de caducidade” {““Marcas e
Expressfes de Propaganda”, ed. Forense, 1984,
pag. 438). H4 evidente lapso nessa assertiva, pois
ndo podem ser ex tunc efeitos que se produzirdo da
declaragdo de caducidade para a frente. Logo, a
expressao comreta é ex nunc e n3o ex tunc.

Na Argentina assinala o prof. ERNESTO ARA-
CAMA ZORRAQUIN em notével artigo de doutrina in-
titulado “Sobre el Tema del Uso Obligatério de la
Marca” que, a luz da Lei n? 22,362, hd duas cor-
rentes, uma, defendida por VAN POLI, de que a ca-
ducidade opera a partir da data do infcio do proce-
dimento, e a outra, prestigiada por BERTONE e CA-
BANELLAS, de que “ia declaracién de caducidade
tiene efectos para lo futuro”. Diante dessa diver-
géncia, o grande jurista argentino se pde de acordo
com a Uitima tese, considerando “la naturaieza
propria de la caducidade” (“El Derecho”,
23.2.1982, pdg. 6).

Na Franga ndo prevalece essa orientagdo, sen-
do tranqiila a doutrina no sentido de que os efeitos
da caducidade remontam & data do pedido feito
pelo interessado (ALBERT CHAVANNE e JEAN JAC-

Caducidade de registro:
Efeitos da decisao administrativa

CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO FROES
Advogado - Sécio de Momsen, Leonardos & Cia.

QUES BURST, “Droit de la Propriété Industrielie”,
ed. Dalloz, 1980, p4g. 453; ¢ PAUL MATHELY, “Le
Droit Frangais des Signes Distinctifs”, ed. Librairie
du Journal des Notaires et des Avocats, 1984, pag.
473/4).

Ao revés, no Benelux (Bélgica, Holanda e Lu-
xemburgo) a caducidade ndo tem efeito retroativo,
mas o produz a partir da data da decisdo que a de-
clara (ANTOINE BRAUN, “Précis des Marques de
Produits”, ed. Maison Ferdinand Larcier 1971,
pég. 283).

A jurisprudéncia dos tribunais brasileiros ndo é
muito farta a respeito do tema aqui estudado. Pes-
quisa feita apontou apenas trés acérdios, dois re-
lativos a patente e um relativo a registro, este da
12 Turma do Tribunal Regional Federal — 22 Regiso,
na Apelagdo Civel n® 90.02.07317-8/RJ, de que
foi relatora a ilustre Des. Fed. TANIA HEINE. Consta
da ementa do ac6rddo que “os efeitos da declara-
¢do de caducidade sdo ex tunc, retroagindo a data
do requerimento” (Didrio da Justiga, I, de
28.12.1990, p4g. 31456).

0Os acérdaos sobre os efeitos da caducidade de
patentes sdo relevantes pois a ratio 6 a mesma. o
primeiro deles é do Supremo Tribunal e tem a pres-
tigid-io o nome aureolado de seu relator, 0 saudoso
e culto Min. OROSIMBO NONATO. L8-se em sua
ementa:

“0s efeitos da declaragdo de caducidade da pa-
tente de invengdo ndo retroagem, séo para o futuro
(Revista Forense, vol. 141, pag. 137)".

0 outro acérddo é do Tribunai de Justiga do Rio
Grande do Sul, relator o eminente Des. ADROALDO
FURTADO FABRICIO, e se orienta no mesmo senti-
do, pois considera que, embora a nao utilizagio do
invento possa conduzir 4 caducidade, “ndo tem o
conddo de legitimar contrafagio ocorrida durante a
vigéncia do priviglégio” (Jurisprudéncia ADCOAS,
n? 125914),

Penso da mesma forma. A caducidade do re-
gistro de que trata o art. 94 do Cédigo da Proprie-
dade Industrial ndo é automdtica, dependendo de
procedimento administrativo de offcio ou de pedido
formulado por terceiro provido de interesse legfti-
mo. Tanto éassim que a prova do uso da marca,
que no regime da atual lei de regéncia incumbe ao
titular do registro, deve ser produzida no tocante ao
biénio anterior A data do pedido de caducidade ou
da instauragdo do procedimento de offcio. O sim-
ples lapso de perfodo superior a dois anos contado
da data da concessdo do registro & irrelevnte, se
nao sobrevier requerimento de caducidade ou ins-
tauragdo de procedimento de offcio, até porque é
admissivel que o uso da marca cure os efeitos da
falta de uso, se anteceder qualquer das duas medi-
das.

Esse ponto é incontroverso no Direito brasilei-
ro, tendo apoio expresso de GAMA CERQUEIRA (op.
e vol. cits., pdg. 1.060) e de PONTES DE MIRANDA
(op. e vol. cits., p4g.~127), bem como de jurispru-
déncia pacffica do antigo Conselho de Recursos da
Propriedade Industrial, de que é exemplo expressi-
vo a Resolugio n? 9.742, de que foi relator o entio
Conselheiro depois Desembargador, EBERT VIANNA
CHAMOUN (Didrio Oficial, Ill, 14.3.1956, pdg.
729).

No mesmo sentido pode ser invocado acérdao
primoroso da 62 Turma do antigo Tribunal Federal
de Recursos, de que foi refator o douto Min. MI-
GUEL FERRANTE, no qual foi admitida a retomada
de uso de invengao como excludente da caducidade
da respectiva patente, ndo obstante houvesse, an-
teriormente, lapso superior a quatro anos de faita
de uso (Didrio da Justica da Unido de 30.9.1982,
pédg. 9780).

Concordo, plenamente, com essa orientagdo,
porque o instituto da caducidade representa uma
pena 2 inagdo do titular do registro, que ao ndo usar
a marca, a transforma em marca de defesa ou de
reserva, que apenas serve de obstdculo ao registro
de outras, iguais ou parecidas, para artigos ou ser-
vigos idénticos, semelhantes, afins ou relativos.

Ora, se a caducidade ndo é automadtica, depen-
dendo, sempre, de iniciativa de terceiro ou do pro-
prio INPI, e se apenas ao final do procedimento
administrative, fica apurado se houve, ou ndo, falta
de uso da marca no perfodo de dois anos contado
para trds em relagdo a data de tal iniciativa ou,
ainda, motivo de forga maior excludente da omis-
s30, segue-se que, para usar de expressao peculiar
a PONTES DE MIRANDA, a decisdo administrativa,
que pronuncia a caducidade, é constitutiva ne-
gativa, isto é, desconstitutiva do direito de pro-
priedade, que sé entdo se extinge. Logo, os efeitos
da caducidade, no siléncio da lei, que poderia dis-
por de modo diverso (fazendo,por exemplo, remon-
t4-los A data do pedido), sdo ex nunc, ou, mais
precisamente, operam a partir do transito em jul-
gado da decisdo administrativa que a pronuncia.

H4 importéncia pratica na distingdo dos efeitos
da caducidade no tocante, por exemplo, ao uso de
marca idéntica ou parecida por terceiro, que con-
forme a solugdo do problema, poderd configurar, ou
ndo, ilfcito penal e/ou civil.

A tese dos efeitos ex tunc seria vidvel de le-
ge ferenda, mas nio de lege lata. Com a devi-
da vénia dos que pensam em contrdrio, entendo
que a lei vigente ndo a comporta, até por uma
questéo de coeréncia: sendo o registro atributivo
da propriedade, sua extingdo, via caducidade, hé
de ser, necessariamente, atributiva e ndo decla-
ratéria.
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Todo mundo fala de patentes

como ferramentas estratégicas

mas quem as utiliza realmente para esse fim?

H4 algum tempo atrds eu comecei a ler o livro
“Desenhado com o Lado Direito do Cérebro” (Ed-
wards E., Tecnoprint, 1984). Fiquei impressiona-
dfssimo, a introdugdo do livro mostr: :senhos fei-
tos por pessoas leigas, antes e depois de aprende-
rem a tal técnica 14 ensinada. Fascinante!Li com
afinco a introdugdo e o primeiro capftulo. Achei os
exercicio propostos bastante banais e tive preguica
de fazé-los. Li por cima o segundo capftulo e aban-
donei o livro no terceiro.

Voltei entdo & minha vida normal, de alguém
que achava que poderia desenhar bem, mas ndo
quis fazer forca. E isso mesmo, apesar da leitura
interessante, dos exerclcios f4ceis e da perspecti-
va de desenhar bem totaimente acessivel, eu de-
sisti.

Justifiquei para mim mesmo: eu ndo ganho a
vida fazendo desenhos, e nio faz sentido me apri-
morar nesse campo. Tenho mais o que fazer, e
mesmo minhas outras atividades profissionais jd
demandam mais tempo do que eu tenho para me
dedicar.

No entanto, a verdade simples é que joguei fo-
ra, conscientemente, uma oportunidade fécil e
acessfvel, ainda que altamente improvével.

No entanto, eu conhego pessoas que vivem de
desenho e pintura, e que fizeram ainda menos que
eu. Nem sequer se deram ao trabalho de ler o livro.
“Yocé nao entende nada de arte, j4 se nasce com 0
dom. Além do mais para expor trabalhos e se tor-
nar conhecido é necessdrio ter padrinhos”, disse-
ram.

Agora, eu vivo e trabalho dentro da indistria,
onde ndo é o dom que conta, e sim trabalho duro.
Méquinas, produtos, processos produtivos, rea-
¢oes quimicas, tudo em busca de lucro para rein-
vestir em mais tecnologia. Para quem néo é do ra-
mo, tecnologla parece ser algo intrincado como fa-
bricar um avido ou obter um medicamento com au-
xflio de raios laser, mas na verdade engloba coisas
aparentemente simples como a fabricagdo de um
cabide, de uma escova de dentes, o preenchimento
de um frasco com lfquido, etc.

Na inddstria, volto a dizer que ndo h4 dom que
resolva, sé determinagdo e muito trabalho. Tudo
gira em tomo de fabricar para vender com lucro,
para poder continuar vendendo e tendo lucro.

Por isso, no caso da inddstria, seria displicente
- e mesmo temerdrio nos dias de hoje! — desprezar
oportunidades acessfveis de melhorar seu negécio.

E no entanto, acontece. Muito dinheiro, mi-
IhGes de délares sdo gastos em desenvolvimento
de produtos e processos, criando o que j4 foi cria-
do, errando onde outros j4 erraram antes, ignoran-
do informagdes disponfveis.

LUCAS MARTINS GAIARSA

0 que estard errado?

Como profissional da 4rea de patentes, e de
forma distinta do que diria um artista, estou me re-
ferindo a algo especffico como patentes de inven-
¢d0, incluindo desenhos e modelos de utilidade. E
assim como todo e qualguer profissional da 4rea de
Propriedade Industrial repito, ad nauseum, em
semindrios, palestras ou consultas de clientes, que
as patentes representam protecdo as invengdes,
além de fonte de informagZo.

S6 por isso j4 seria um desperdfcio ndo levar
em conta as patentes como instrumento de traba-
Iho na inddistria.

Mas essa mera afirmagdo da utilidade das pa-
tentes nem de longe revelam a real amplitude e a
forca estratégica que podem daf emergir. Nesse
sentido falo da utilizagdo das patentes de forma
INTEGRADA ao dia-a-dia de uma inddstria. Falo de
uma utilizag3o que ndo ¢ apenas um suporte a ou-
tras atividades, mas a principal: ndo apenas um
vagdo de um comboio, mas a locomotiva.

E esta a proposta neste artigo: PATENTES CO-
MO LINHA MESTRA DE TRABALHO NA INDUSTRIA.

Este é um conceito que certamente nio fard
sentido Aqueles pouco afetos as patentes, pois tem
peia frente duas barreiras importantes:

~ se as nogdes basicas sobre o sistema de pa-
tentes ainda sdo fargamente ignoradas e até mes-
mo (paradoxo inexplicdvel!) hostilizadas, como
propor algo além?

- mesma nos pafses gue trabatham mais efeti-
vaments a forga do sistema de patentes, a explo-
ragdo extensiva do dito conceito é pouco documen-
tada.

£ minha convicgdo que trabalhar com patentes
nao deve ser alge limitado a poucas pessoas espe-
cializadas dentro de uma empresa industrial, mas
ao contrdrio deve contagiar a todos 0s envolvidos
na sobrevivéncia desta, especialmente em tempos
diffceis como os atuais.

Argumento ing8nuo: se tudo aquilo que se di-
vulga sobre o sistema de patentes, quase como
uma panacéia para todos os males, é verdade, por-
que ndo perseguir a fundo tal verdade?

£ através de um exemplo simples, e de comen-
térios associados a ele, que eu pretendo mostrar
que o conceito & aplicavel, e com resuitados previ-
sfveis.

Situagdo hipotética, baseada na mais rotineira
das realidades: tenho uma indistria, e fabrico al-
guns produtos, Quando vendo meus produtos, te-
nho lucro suficiente para reinvestir parte na prépria
indistria, que com isso tem potencial de crescer —
ou peio menos seé manter —e continuar gerando lu-
cros.

Engenheiro - Gerente de Patentes da Johnson & Johnson

Em sentido oposto, se meus produtos ndo ven-
dem, ndo entra dinheiro, ndo h4 lucro, a indlstria
ndo prospera e no limite tem que fechar as portas.

Ou seja, VENDER o que produz é a prépria vida
da inddstria, é o sangue que corre em suas veias, e
que faz bater seu coragéo.

No entanto ndo é qualquer produto fabricado
que encontra compradores, como amargamente
constatam algumas inddstrias. Tal produto tem
que agradar os consumidores, correspondendo s
suas expectativas e tem que ter prego competitivo.
E ainda mais, esse produto passa por um ciclo de
vida (Gtil inexordvel, com etapas que ndo podem ser
evitadas. .

Numa primeira fase, o novo produto é colocado
no mercado, e tem que ser divulgado e anunciado
até atingir certa massa critica de vendas. Entra en-
t3o numa segunda fase, onde as vendas aumentam
gerando lucros, e geralmente sua divulgagdo néo
precisa ser tio acentuada quanto na primeira fase.
Numa terceira fase, tal produto se exaure como
fonte de lucro, enfrentando concorrentes com mais
tecnologia e/ou menor pre¢o e/ou mais atrativos.
S%0 as famosas curvas $, mencionadas por exem-
plo no livro Inovagdo: A Vantagem do Atacante, -
de Richard Foster (Editora Best Seller, 1988).

Para uma inddstria, entdo, é vital ter produtos
que vendam e que tragam lucros, sendo iguaimente
vital e 6bvio lutar para que isso aconteca.

E para que isso acontega devem ser tomadas
certa agbes, e no hd muitos caminhos a trilhar:

— tornar o produto mais barato, otimizando ou
de qualquer forma modificando seu processo de fa-
bricagdo-

~ modificar o produto atual, tomando-0 mais
sofisticado, ou mais (Gtil, ou mais eficiente;

- viabilizar o produto atual para novos usos ou
em novos mercados;

— copiar produtos de concorrentes;

~ desenvolver novos produtos.

A perseguigio de qualquer dessas opgdes é
sempre, sem excecdo (convido quem possa provar
o contrério) baseada em:

1. conhecimento tecnolégico do pessoal de
P&D;

2. “intuigdo” de uma ou algumas pessoas com
poder de decisdo;

3. sugestdes das dreas de vendas, compras e
assisténcia técnica;

4. informagdes e andlises de marketing.

Cada uma dessas atividades s3o executadas
por pessoas de areas especificas dentro da estru-
tura hierdrquica de uma empresa.

Mas quem j4 ouviu falar em gerente de marke-
ting que avalia informagdes vindas de patentes de
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concormrentes? Qu de um gerente de compras que
seleciona fomecedores de matéria primas avalian-
do patentes? Ora, mesmo gerentes de pesquisa e
desenvolvimento raramente se orientam por paten-
tes, quando muito alguns sabem de patentes de
concorrentes que atrapalham suas vidas.

Embora esteja muito em moda se falar em mu-
danga de cultura nas inddstrias, acredito que seja
este 0 caso. Os japoneses j4 nos mostraram que
kanban e just-in-time ndo s30 conceitos revolu-
ciondrios, somente aplicagdo metddica e paciente
de bom senso.

Nesse sentido, por que ndo utilizar todos os as-
pectos que uma patente pode nos dar? Nesse grupo
de fatos, produto/ venda/ lucro, § que pode estar o
malor uso das patentes, junto ao dia-a-dia mais
corriqueiro da inddstria.

Alinhavo alguns fatos que corroboram a afirma-
tiva acima.

Fato n® 1: A inddstria vive de tecnolo-
gia.

(Uma estorinha para relacionar ciéncia, tecno-
logia e inddstria, respectivamente mée, filha e 0
pretendente 4 mao da filha. O pretendente, o indus-
trial, quer se casar com a moga. Obviaments a
moga s6 existe porque outra mulher — a futura so-
gra — um dia deu 2 luz uma menina. Mas a menina
um dia passa a ter sua prépria vida, e o pretenden-
te, embora reconhega tragos da mée na filha, estd
interessado nos atributos desta, ndo daquela. Os
trés podem até viver juntos, mas a sogra represen-
ta uma despesa que nem todo pretendente pode, ou
quer, suportar.)

Ciéncia estd na origem da tecnologia e ndo au-
xilia diretamente a inddistria. Ora, o documento da
patente enfoca tecnologia, e nio ciéncia. £ o tinico
documento voltado especificamente para esse fim,
tanto que um dos seus requisitos fundamentais é a
aplicagdo industrial, excluindo por exemplo teorias
mateméticas.

Fato n? 2: Todos precisam de informa-
¢lio para orientar suas decisles.

Qualquer que seja a iniciativa tomada para
melhorar as vendas do produto, a cargo de pessoas
diferentes dentro da estrutura hierdrquica de uma
inddstria, a patente serve como fonte. Nenhum ou-
tro documento pode fazer isso. Dentro das afirma-
¢bes abaixo, uma ou algumas se encaixam com as
atividades das pessoas envolvidas descritas mais
atrés, e que estio contidos em patentes:

- lista de produtos altemativos para determi-
nado fim;

— processos altemativos para fazer um produ-

~ lista de matérias primas e fomecedores al-
ternativos;

- tendéncia dos produtos que chegardo ao
mercado em alguns anos;

— localizagio de concomrentes potenciais;

- localizagfio de invengles feitas por invento-
res privados sem capital para avangar sozinhos;

~etc.

Fato n® 3 - Intermacionalizagio dos
mercados.

Quem dentre nés ndo estard ciente de que a fa-
bricagde de um produto, seja i4 qual for, estd po-
tencialmente ameagada por um similar importado
barato? E isso acontece com qlialquer tipo de pro-
duto, desde aqueles que j4 sdo encontrados em fei-

ras de rua, até automéveis, produtos qufmicos e
circuitos eletrdnicos.

As patentes mostram o que vai pelo mundo, e
ndo s6 0 que acontece aqui em nosso pars.

Fato a? 4 - A tecnologia mais recente
ou sofisticada nem sempre Interessa.

As vezes um produto ~ dentro dos recursos
disponfveis de uma inddstria e daquilo que se de-
tectou que o mercado quer — ndo precisa ser o
mais sofisticado. Sofisticagio e custo em geral
andam de mdos dadas, transmitindo arrepios
Aqueles pobres coitados das areas de vendas que
tm que rebolar para convencer seus compradores
a pagar mais caro.

Ora, as patentes j& publicadas sdo um imenso
arquivo com todo tipo de informagdo, para todos os
gostos e boisos.

Fato n? 5 - Outros atributos de paten-
tes, alguas mais, outros memos conheci-
dos, s¥io:

— por ano surgem cerca de 300 mii novos do-
cumentos de patentes no mundo, cobrindo todas as
dreas de tecnologia, sendo o maior nimero deles
sobre qufmica — cerca de 30% — e 0 Jap&o 0 maior
depositante — mais de mil pedidos depositados por
dia dtit;

- as patentes en geral situam o ambiente tec-
nolégico que as gerou, citando um pouco da histé-
ria por trds da invengdo, problemas que permane-
ciam sem solucio até entdo, tentativas anteriores
similares, e com frequéncia a base tedrica que su-
porta aquela invengio;

- sempre é citado a0 menos um exemplo préati-
co de realizagio do objeto da invengio, de maneira
que nio se fica apenas na divagagdo, como pode
acontecer com artigos de periédicos especializa-
dos;

— mais de 70% do que é publicado como paten-
te ndo é publicado sob outra forma. E os 30% res-
tantes sfo, em parte, também publicados como
patente. Portanto aqueles que se interessam por
tecnologia — ou seja, qualquer inddstria — ndo po-
dem desprezar esta fonte;

- muitas patentes publicadas em linguas pouco
acessfveis como o Japonds sdo também publica-
das em outras lfinguas, em geral o Inglés. Adicio-
nalmente h4 bancos de dados facilmente acessi-
veis aqui no Brasil com resumos em inglés da
maioria das patentes publicadas no mundo;

~ para os interessados em tecnologia emergen-
te, ¢ a fonte mais recente, batendo de longe qual-
quer feira ou exposigdo, principalmente por que re-
tratam aquilo que ainda ndo existe comercialmen-
te. Também neste sentido, as patentes ganham
das publicagBes técnicas — historicamente s6 hd
divulgagio da tecnologia previamente publicada
como patente apds alguns anos. Isto faz sentido,
pois diferentemente da ciéncia, a tecnologia apre-
senta interesse apenas apds haver provado, atra-
vés de incorporagio a um produto, que houve su-
cesso de venda. Senfo, para que mals serviria a
tecnologia?

Todos os dados e fatos citados apontam para
uma receita acessfvel de sucesso voltada para a
obtengio de vantagens competitivas para inds-
tria, através do uso de patentes.

H4 trés momentos que caracterizam tal recei-
ta:
1. A decisio de ser combativo significa estar
atento ao seu produto, ndo se acomodar enquanto

as vendas estio em alta, e deixando para se mexer
apenas quando surgir um probiema. Existem cita-
¢bes, por exemplo, de que.a tradicional indstria
relojoeira sufga poderia ter pravisto ou amenizado o
golpe que tomou da inddstria de relégios digitais,
pois a quantidade e variedade de patentes que an-
tecederam tal desastre era muito significativa.

2. Optar por localizar esforgos na andlise sis-
temdtica de patentes, principaimente:

— patentes de grandes concorrentes;

— patentes de tecnologia afeta 2 sua;

— a dinimica do surgimento de novos pedidos
de patentes.

€ 6bvio que na busca de informagdes nenhuma
fonte deve ser desprezada. Artigos de publicagbes
cientfficas, catélogos de empresas, divulgagbes
em congressos ¢ andlise de mercado sao importan-
tes ¢ necessdrios, além da visdo de pessoas expe-
rigntes.

Apenas hd que se levar em conta que a cada
dia 6 mais diffcil absorver tanta informagdo - diz-
se que a quantidade de informagdo divulgada no
mundo tem duplicado a cada sete anos. Ora, as pa-
tentes t8m por finalidade precfpua a divulgaciio da
tecnologia, de forma padronizada, pronta para ser
consumida.

Como em inddstria tudo gira em tomo de tempo
e dinheiro, uma opgio mandatéria é trabalhar-se
prioritariamente com informagdo de patentes, pe-
las qualidades j4 mencionadas. E até por outras ra-
zbes,

~ para evitar inventar o que j4 foi inventado;

- para evitar errar onde outros j4 erraram,

- para nio ter que se testar tudo 0 que parece
vidvel ou interessante;

~ pois até mesmo para copiar um produto con-
corrente & preciso saber fazé-lo, sem gastar mais
do que o minimo necessario, e verificando se o tal
concorrente nio tem uma patente protegendo tal
produto.

3. Saber obter protegdo para suas invengbes —
esta parte da receita é minha favorita, pois decorre
cristalina e inevitavelmente das duas antsriores.

Decido estar atento, avalio concorrentes e tec-
nologias divuigadas em patentes publicadas. Fazer
isso significa tio simplesmente apreciar o estado
da arte. Assim, qualquer desenvolvimento que eu
for fazer, j4 sei 0 que exists, j4 conhego os prés e
contras de cada tentativa anterior — s6 me resta
sequir o caminho ainda nZo trilkado por outros, ou
seja, inventarl ,

E essa invengio é consciente, eu sei que estou
inventando alge patentedvel, nfo é 0 acaso que me
levou até ali. '

E se estou inventando, devo depositar as pa-
tentes que me protejam, obtendo monopélio tem-
porério.

Com o monopdlio tempordrio, tenho chances
adicionais de vender com exclusividade, e com ¢.
lucro obtido posso relnvestir. em tecnologia, fe-
chando o circuito mencionado 14 atrds, de tecnolo-
gia/ produto/ vendas.

interessante notar que tal atividade inventiva
consciente me garante de forma secundéria, mas
inerante a ela, um novo pardmetro para avaliar se
meu produto terd aiguma chance no mercado. Co-
mo assim? Muitas patentes mencionam a aprecia-
¢do dos produtos por parte dos consumidores, e
que guiaram os titulares de tais patentes a inventar
0 que inventaram.
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A mmmm COMENTARIO

Supremo Tribunal Federal

HOMOLOGAGAO DE SENTENGA ESTRANGEIRA N2 4.087-5

Requerente: Cie. Noga S. A. d’ Importation et d’
Exportation, rep. por Noga S. A.
Comércio, Importagdo e Exportagio
Requerida: Cerinter S. A. Inddstria € Comércio
EMENTA: — Quanto & competéncia, nio ocorren-
do as hipéteses do artigo 89 do Cédigo de Processo
Civil, a circunstincia de a requerida ter domicflio
no Brasil ndo a impede de submeter-se, como se
submeteu, a julzo arbitral no exterior, e, conse-
qilentemente, 3 homologagdo de sua decis3o pelo
tribunal competente do pafs em que ocorreu a arhi-
tragem.
— No tocante 2 citagio tardia alegada pela requeri-
da, persistem os fundamentos da decisdo anterior
desta Corte que teve como vélida e eficaz a citagio
entdo feita.
HomologagZo deferida.

ACORDAD

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acor-
dam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em
Sessdo Plendria, na conformidade da ata de juiga-
mento e das notas taquigraficas, por unanimidade
de votos, em deferir o pedido de homologagdo.
Brasflia, 13 de novembro de 1991.

Octavio Gallotti - Presidente
Moreira Alves - Relator

RELATORIO

0 SENHOR MINISTRO MOREIRA ALVES: - Cie. Noga
S. A. D’ IMPORTATION ET D'EXPORTATION requer a
homologagdo de sentenca do Tribunal Superior de
Justi¢a da Inglaterra que homologou decisdo arbi-
tral pela qual a CERINTER S. A. deve pagar 2 reque-
rente US$ 206.742,77 acrescidos de juros de 15%
2. a., mais custas.

Citada por carta de ordem, a CERINTER S. A. im-
pugnou o pedido, alegando:

“a) a sentenga foi proferida em processo inv4lido
por nulidade de citagdo, realizada tardiamente, ou
seja, a 27 de julho de 1987, para comparecimento
a audiéncia inicial da causa, em Londres, marcada
para dois meses antes, ou seja, 8 de maio do
mesmo ano;

b) a sentenga foi proferida por autoridade jurdici4ria
absolutamente incompetente, ante o disposto nos
trés incisos do art. 88 do Céd. Proc. Civil, pois a
demandada, CERINTER, é sociedade nacional do-

miciliada no Brasil (S. Paulo); é no Brasil o local de
cumprimento da obrigagdo questionada (porto de
Paranagud-PR); e a agfo é originada de fato ocorri-
do no Brasil (embarque de mercadoria no aludido
porto de Paranagud) - (fls. 184/185.

Em réplica, a requerente sustentou, quanto 2 com-
peténcia, que:

“Por evidente que esse Jufzo Arbitral haveria sem-
pre de desaguar na homologagdo de sua decisdo
pela JUSTICA INGLESA, d emodo a dar a essa deci-
sd0 a condigdo de tftulo executivo judicial. A acei-
tagdo do Jufzo Arbitral importava na automdtica
aceitagdo da JUSTIGA INGLESA para essa homolo-
gagdo.

A RE aceitou o arbitramento instaurado pela AUTO-
RA. Participou do Jufzo Arbitral, indicando o seu 4r-
bitro e apresentando as suas razbes e documenta-
¢d0. A decisdo de 12 instincia foi-lhe, em parte,
favordvel. Houve recurso da AUTORA. A decisio
arbitral de 22 instdncia atendeu ao recurso, do que
resultou o laudo finalmente levado & homologagio
8 homologado perante a JUSTIGA INGLESA.
Contestando a presente agdo, a RE surpreendente-
mente negou a competéncia da JUSTIGA INGLESA,
0 que, no caso, sjgnifica na negativa de sua com-
peténcia para homologar um laudo arbitral por um
Jufzo Arbitral constituldo e sediado na Inglaterra!
Na verdade, confunde injustificadamente a RE a
questdo da competéncia da JUSTIGA INGLESA para
a homologacdo do laudo arbitral com a quastio do

ingresso da eficAcia dessa decisdo homologatoria .

dentro do territério brasileiro.” (fls. 195/196); e,
quanto a citagdo, que:

“A RE, como j4 disse, participou ativamente do
J::rzo Arbitral, tanto em 12, como em 22 instan-
clas.

Proferido o laudo final, foi designada a data de 8 de
maio de 1987 para a sua homologagdo pela Justica
Inglesa.

Veio, entdo, uma carta rogatéria para o Brasil para
intimar a RE desse ato de homologagio perante a
SUPREMA CORTE INGLESA.

No dia 9 de abril de 1987, a RE foi intimada da
chegada da carta rogatdria, com prazo de 5 dias
para impugn4-la, na forma do art. 226, do RISTF.
Inequivocamente, tomou, entdo, conhecimento da
audiéncia de homologagdo designada para um més
apés, isto é, para 8 de maio de 1987, em Londres.

N&o tendo comparecido aquela audiéncia, nem im-
pugnado a carta rogatéria, a RE deixou que se efe-
tivasse a sua citagdo, em 27 de julho de 1987, pa-
ra alegar a intempestividade da citagio, j4 que a
audiéncia de homologagdo estava aprazada para 8
de maio.

Em resposta, deduziu a AUTORA a plena validade,
eficdcia e tempestividade da citagdo, uma vez que,
ao contrério do que acontece entre nés, em que a
homologagdo judicial de laudo arbitral supbe um
contraditério anterior e outro posterior 3 homo-
logacdo, no Direito Inglés, assim como também
acontece na Franga (Jean Vicent - Procedure Ci-
vile - 192 ed. 1978 - p. 1050), a homologag3o da
decisdo arbitral se faz sem um contraditério ante-
rior. As partes sdo chamadas para assistir 2 ho-
mologagdo e, a partir daf, a parte insatisfeita é que
ird suscitar o contradit6rio.

H4 uma raziio ponderdvel para esse procedimento.
E que a parte prejudicada pela decis3o arbitral pode
pleitear, em Jufzo, a sua desconstitui¢io.

Assim, quando o interessado se apressa em pedir a
homologagao da decisdo arbitral que the foi favord-
vel, é porque a outra parte na arbitragem confor-
mou-se com essa decisdo, pois que, tempestiva-
mente, ndo tratou de desconstitul-la pela via judi-
cial prépria.

Ora, tivesse a RE comparecido 2 audiéncia do dia 8
de maio, comegaria a ser contado daf o prazo ini-
cial para recorrer da homologagao.

Se a RE ndo tivesse sido validamente intimada em
9 de abril para comparecer 2 audiéncia de 8 de
maio, ainda assim nenhum prejufzo Ihe adviria. £
que nessa hipétese, 0 marco inicial para o contradi-
tério comegaria a contar da data da sua citagdo,
em 27 de julho de 1987. A verdade 6 que, nem no
prazo contado a partir da audiéncia, nem no prazo
contado a partir de sua citagdo, a RE manifestou-se
perante a JUSTIGA INGLESA contra a sentenga de
homologagéo do laudo arbitral.

A RE foi batida em sua pretensdo de nulificar a sua
citagdo por decisdo proferida pelo ilustre Ministro
Presidente desse Colendo Tribunal.

Tendo manifestado, dessa decisdo, agrave regi-
mental, fol novamente batida, pela unanimidade
deste Colendo Tribunal, em acérddo inspirado no
voto do Eminente Ministro Relator, Rafael Mayer,
‘in verbis’:

MARCAS - PATENTES

PINHEIRO, NUNES,

ARNAUD & SCATAMBURLO S/C

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
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RUA JOSE BONIFACIO, 93 - 72E 82 ANDARES - 01003 - SAO PAULO - SP
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VOTO

0 SENHOR MINISTRO RAFAEL MAYER (Relator):
— Conhego do agravo regimental posto que ele inci-
de sobre despacho que proferi rejeitando os embar-
gos, forma de recurso prevista para a espécie no
pardgrafo tnico do art. 228 do Regimento Intemo.
Devo reconhecer, porém, que o real objeto da im-
pugnagdo é a prépria concessio do exequatur,
que a Agravante tem como proferida a destempo,
quando j4 realizado o ato notificado, sem que, no
entanto, se tenha interposto o cabivel agravo regi-
mental (art. 227, pardg. Unico). A rigor, trata-se de
matéria que estaria, portanto, preclusa, desde que
a rogatdria citatéria se cumpriu nos exatos termos
em que deferida, sem qualquer ato extrapolante
(Gf. CR 3.680, in RJT 111/175).

Entretanto, ndo hd procedéncia na pretensio de
tomar ineficaz a citagdo apds cumprida, ndo sendo
outro o objeto da comisso rogatéria e o ato de co-
operagi0 a ser prestado pela jurisdigio brasileira.

Os efeitos da citagio a que se procedeu, mes-
mo fosse tardia, hdo de ser aferidos segundo a lei
do processo do Estado rogante, regendo a lei do fo-
o apenas quanto A forma processual da diligéncia
que se cumpriu, afastado que foi, alids matéria
preclusa ¢ nem sequer alegada, qualquer atestado
a soberania nacional ¢ 2 ordem pliblica.

Como diz Pontes de Miranda, ‘a carta rogatéria
estrangeira tem de obedeoer:as leis de fundo e de
forma do Estado do juiz rogante, ndo devendo, po-
rém, devido 2 sua remessa direta de Estado a Es-
tado, ser submetida as indagagles a que estdo
sujeitas as sentengas estrangeiras pelo tribunal
homologante’ (Gomentérios ao GPC, 1Il/259).

Além disso, os documentos Instrutdrios reme-
tidos pela Justiga rogante deixam clara a existén-
cia de prazo razodvel para a acusagio da notifica-
¢d0 a contar do seu recebimento, tendo restado
sem contestagdo da Agravante o argumento do Au-
tor da agdo de que a data consignada como refe-
réncia da intempestividade nio é senio condigio
para o desenvolvimento do contraditério, ao qual
efetivamente se reporta a rogatéria.

Nao hd, portanto, o que prover relativamente a0
pleito da Agravante, pols a rogatéria se cumpriu no
quadro processual adequado, exaurindo-se 0 seu
objeto, restando tdo somente devolvé-la ao Tribu-
nal de origem.

Anotae-se, finalmente, que o reconhecimento da
validade da citagdo, neste processo, néo faz coisa
julgada com reflexo na eventual homologagio da
sentenga que venha a ser proferida no processo a
que se pertine, quanto & sua efic4cia assecuratéria

da defesa do citando, princfpio de ordem piblica no
direito brasileiro.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo.”
(fls. 199/204).

Aberta vista a Procuradoria-Geral da Repiibiica,
esta requereu que se desse prazo a Cie. Noga S. A.
d’ importation et d' Exportation para demonstrar
como fora eleita a Justiga inglesa para homoiogar o
laudo arbitral. A fls. 245 e segs., esta assim se
manifestou:

“... a eleicdo da Justica inglesa para homolo-
gar a decis4o arbitral decorreu:

a) da submissdo das partes contratantes ao fo-
ro de arbitragem, em Londres;

b) do entendimento desse Colendo Supremo
Tribunal Federai, de s6 admitir a homologagéo de
decisdo arbitral estrangeira, quando homologada
por Grgdo Judicidrio no pafs de origem.” (fls. 246).

Retornando os autos A Procuradoria-Geral da
Repiiblica, esta, em parecer do Dr. Miguel Frauzino
Pereira, salientou que caso andlogo, objeto da ho-
mologagdo n? 4086, tinha como relator o Sr. Mi-
nistro Octdvio Gallotti, razdo por que o parecer que
fora exarado naquela homologagdo se ajustava
exatamente A presente. Seus termos sdo estes:

“1. Cie. Noga S. A. d'Importation et d’Exporta-
tion, sociedade sufga, requer homoiogagao de de-
cisdo da Suprema Corte Inglesa que chancelou lau-
do arbitral, resultante de sua pendéncia com a em-
presa brasileira CERINTER S. A. Indistria e Comér-
cio.

2. A agdo é conexa a de n? 4,087-5, que se re-
fere a execugdo de outro contrato, firmado entre as
mesmas partes e tendo 0 mesmo objeto: aquisicao
de farinha de soja brasileira.

3. Contestando o pedido (fls. 183/187), alega
a requerida a incompeténcia da justica inglesa, an-
te o disposto no artigo 88 e incisos do C. P. C., e
nulidade de sua citagdo, por via rogatéria, que teria
sido realizada intempestivamente.

4. Tais argumentos foram rechagados na répli-
ca de fls. 193/238.

5. E fato notério que as decisdes arbitrais sdo
em tese suscetfveis de homologagao por essa Alta
Corte, desde que previamente chanceladas no pafs
de origem por drgdo judicidrio competente.

6. No caso, as partes submeteram-se ao foro
de arbitramento, em Londres, perante ‘The Grain &
Feed Trade Association Limited' (fis. 246/247). A
requerida participou do jufzo arbitral, colhendo uma
vitéria parcial em 12 instancia e sendo vencida na
22 (fls. 76/86), decisio essa homologada perante
a Justica inglesa.

7. Ora, se o ato de arbitragem foi homologado
pela justiga do pafs em que se concretizou o arbi-
tramento, essa confirmagao confere ao referido
laudo a mesma qualidade que tem a sentenca edi-
tada pelo judicidrio.

8. A circunstancia de ser a requerida empresa
brasileira, domiciliada no Brasil, ndo exclui a com-
peténcia da justica alienfgena, sempre que se trate
de matéria estranha ao domfnio do artigo 88 do C.
P. C., caracterizando-se, assim, como promogavel
a competéncia daquela justiga, ndo podendo escu-
sar-se a ré, desde que regularmente citada.

9. Cumpre observar que a citagdo consubstan-
ciou-se no tréinsito regular da carta rogatéria, nao
merecendo prosperar a argumentacdo de nulidade
da citagdo, porque realizada a destempo, uma vez
que essa questdo foi amplamente discutida no jul-
gamento do agravo regimental entdo interposto.

10. Também, mesmo fosse tardia, nenhum
prejufzo teria causado 2 requerida, ja4 que 0 marco
inicial do contraditério comegaria a contar da data
efetiva da citagdo, conforme esclarecido no voto
do eminente Ministro Relator, RAFAEL MAYER:

‘Além disso, os documentos instrutérios reme-
tidos pela justica rogante deixam clara a existéncia
de prazo razodvel para a acusagao da notificagdo a
contar do seu recebimento, tendo restado sem con-
testacdo da agravante o argumento do autor da
agdo de que a data consignada como refer8ncia da
intempestividade ndo 6 sendo condigdo para o de-
senvolvimento do contraditério, ao qual efetiva-
mente se reporta a rogatdria. (fls. 202).’

Como a decisdo homologada ostenta a chan-
cela consular brasileira (fis. 43-v.), transitou em
julgado (fis. 74) e foi objeto de tradugdo auténtica,
estdo atendidos os requisitos legais, razdo por que
opinamos pelo deferimento do pedido.” (fls.
251/253).

£ o relatério.

VOTO

1. 0 SENHOR MINISTRO MOREIRA ALVES (RELA-
TOR): — Ndo procedem as impugnacdes da requeri-
da. Com efeito, quanto & competéncia, ndo ocor-
rendo as hipdteses do artigo 89 do Cddigo de Pro-
cesso Civil, que trata da competéncia exclusiva da
autoridade judicidria brasileira, a circunstdncia de a2
requerida ter domicflio no Brasi ndo a impede de
submeter-se, como se submeteu, a jufzo arbitral no
exterior, e, consegiientemente, a homologagao de
sua decisdo pelo Tribunal competente do pafs em
que ocorreu a arbitragem.

PRESTIGIE O AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Profissdo regulamentada pelo Decreto-Lei n? 8.933

de 26 de janeiro de 1946.
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Por outro lado, no tocante a citagdo tardia ale-
gada pela requerida, essa questio foi suscitada por
ela em embargos a concessao do exequatur da car-
ta rogatdria citatéria, por entender prejudicada a ci-
tagdo. Os embargos foram rejeitados pelo entdo
Presidente desta Corte, Ministro RAFAEL MAYER.
Interposto agravo regimental, o Plen4rio desta Cor-

JURISPRUDENCIA [ COMENTARIO
NOTA SOBRE A DECISAO
wIT EBOI BMIIEW ' 5. A questdo foi claramente resolvida pelo ac6rdso
(S6¢lo de Dannemann, Siemsen, Bigler i em foco quando assinala:
Ipansma’ Moreira) *(...) a circunstancia de a requerida ter domicflio

te Ihe negou provimento, até porque, como salien-
tou o relator,

“...08 documentos instrutérios remetidos pela
Justica rogante deixam clara a existéncia de prazo
razodvel para a acusagdo da notificagad a contar do
seu recebimento, tendo restado sem contestagdo
da Agravante o argumento do A-tor ¢a agdo de que
a data consignada como refer:.cia da intempesti-
vidade ndo é sendo condirio para o desenvolvi-
mato do contraditério, a0 cual efetivamente se
reporta a rogatéria.

Nao hd, portanto, o que prover relativamente ao
pleito da Agravante, pois a rogatdria se cumpriu no
quadro processual adequado, exaurindo-se o seu
objeto, restando tdo somente devolvé-la ao Tribu-
nal de origem.” (fls. 233)

£ certo que S. Exa., na parte final de seu voto,
acentuou:

“ Anote-se, finalmente, que o reconhecimento
da validade da citagdo, neste processo, ndo faz
coisa julgada com reflexo na eventual homologagio
da sentenga que venha a ser proferida no processo
a que pertine, quando 2 sua eficdcia zssecuratdria
da defesa do citando, princfpio de order -dblica no
direito brasileiro” (fls. 233).

Sucede, porém, que a requerida ndo s6 nio
suscitou o contraditérioc que s6 pode surgir depois
da homologagéo no prazo a partir da citagéo que lhe
foi feita por meio de carta rogatéria — e se essa
suscitagao fosse tida como intempestiva teria ela
inequivocadamente razdo para impugnar esta ho-
mologagao requerida —, como também continuou a
nao contestar a afirmagéo da requerente, j4 feita
quando do exequatur da carta rogatdria e reafir-
mada nos presentes autos, de que, efetivada a ci-
tagdo em 27 de jutho de 1987, daf seria contado o
prazo para a instauragdo do contraditério.

Persistem, portanto, os fundamentos da deci-
sdo anterior desta Cérte que teve como vélida e
eficaz a citagdd entdo feita.

2. Assim, e tendo ainda em vista que, como
ressaltou o parecer da Procuradoria-Gerai da Repu-
blica, * a decisdo homolanda ostenta a chancela
consular brasileira (fls. 43-v), transitou em julgado
(fls. 74) e foi objeto de tradugdo auténtica” (fls.
253), defiro o pedido de homologagdo da sentenga
estrangeira em causa.

1. Recente acérddo uninime proferido em Sessio
Plendria do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
Homologagdo.de Sentenca Estrangeira n® 4.078-5,
cuja ementa fol publicada no Didrio da Justi¢a - Se-
¢do- |- de 20 de margo. de 1992, trouxe 2 tona uma
série de esclarecimentos acerca da aplicabilidade
do Jefzo Arbitral para dirimir qu est0es sm-matéria
de propriedade intelectual.

2. Mais precisamente no que se refere

a) A eleigho de um Jufzo Arbitral-institufdo fora do
Brasil para solucionar disputas: decorrentes  de
cldusulas de contratos de licenga e/ou transferén-
cla de tecnologia, sendo uma das partes pessoa
com domicflio ou sede no exteriof ¢ a outra em
fiosso pafs; -

b) & adogdo, entre nds, da resolugdo aprovada em
Plendrio do Gongresso da AIPPI em Téquio (05a 11
de-abril de 1992) acerca da “possibilidade de se
solucionar por. meio-de arbitragem disputas - entre
particulares - em matéria de propriedade intslec-
tual” (questdo n? 106).

3. 0 ac6rddo em andlise foi assim ementado;
“Quanto a :competéncia, ndo ocorrendo as hipdte-
s6s do: art. 89 do Cédigo de Processo Civil, a cir-
cunstincia de a requerida ter domicflio no Brasil
ndo a impede de submeter-se, como se submeteu,
a jufzo arbitral no exterior, 8, conseqiientements, 2
homologagdo de sua decisfo pelo Tribunal compe-
tente do pals em que ocorreu a arbitragem. ‘
No tocante A citacdo tardia alegada pela requerida,
persistem.os fundamentos da decisio anterior des-
ta Corte que teve coma vélida e eficaz a cnagao
feita,

Homologagdo deferida”. :

4. Por inGmeras vezes, ao analisar contratos de li-
cenga-e/ou de transfernela de tecnologia, o INPI
julgou’ maeettam a eleig&o de. um Jufzo Arbitral
Instituldo no ‘exterior para dirimir divergéncias re-
Sultantes das cldusulas contratuais, mormente
tendo uma das partes seds e/ou domicflio no Brasil
e aoutraem pals esmmiro :

no Brasil ndo a impede de submeter-se, como se
submeteu, a jufzo arbitral no exterior {...)".

6. Outro ponto esclarecido pelo acérdio em apréco
diz respeito 3 competéncia para a homologagao de
laudo arbitral proferido no exterior para que confe-
rida- a este a eficdcia de titulo executivo (ait. 1097
do CPC). Apesar da letra clara do art. 1098 do
CPC, hd quem entenda que tendo domicflio ou sede
no Brasil a parte contra quemn deverd ser executado
o laudo, a homologagdo deste deve ocorrer perante
© Juiz. competente local para raceber a aglo execu-
t6ria. Eis 0 que a propdsito fixou o dito acérdio:
“(...) tendo-a requerida domicflio no Brasil nada
a impede de submeter-se, como se submeteu, a
jufzo arbitral no exterior, e, conseqlentemente, A
homologagdo de sua decisdo pelo Tribunal compe-
tente do pafs em que ocorreu a arbitragem”.

7. Homologagdo do laudo arbitral e execugio deste
$80 processos distintos como também elucida o
ac6rddo ao salientar, em suas notas taquigrédficas,
que:

“Na ‘verdade, confunde injustificadaments a Ré a
questdo da competéncia da JUSTIGA INGLESA para
a homologagdo do laudo arbitral com a questdo do
ingresso da ‘eficdcia dessa decisdo homologatéria
dentro do territério brasileiro™.

8. Relativamente as reercussoes do acérdido em
exame sobre a resolugdo da AIPPI a respeito da
questio n? 108, considerando que os direitos de
propriedade industrial constituem beas iméveis,
sua adogdo, entre nds, inclusive no que conceme i
oponibilidade desses direitos em relagdo a tercei-
ros; desde que privadas as partes envolvidas, nio
encontra restrigdes em nossa legislagdo intema.
Apenas 0-conhecimento de agles relativas a imé-
veis situados no Brasil, a teor do artigo 89, |
do CPC. é privativo das autoridades judicirias bra-
sileiras, como, alids, ressalvado no aresto em fo-
©0,-l0go na sua parte introdutéria, ao assinalar:
“Quanto & competéncia, ndo ocorrendo- as hipdte-
ses do artigo 89 do Cddigo de Processo Civil...”.
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A EMENTARIO

e IR 1E

A. M. S. N? 89.02.02259-5-RJ - 1° Turma

Relator: Des. Federal Clélia Erthal

Apelantes: Revlon Inc. e outro

Apelada: Ems. Ind. Farmacéutica Ltda.

Advogados: Luiz Gonzaga Lobato e outros e Rosa
Maria Castanho e outros

EMENTA: - PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REPRO-

DUGAO DE MARCA JA REGISTRADA.,

A marca que reproduz integralmente denominagéo

j4 registrada por outra empresa, para assinalar

produto idéntico, é imregistrével, face ao disposto

no art. 65, item 17 do Cédigo de Propriedade In-

dustrial.

0 cancelamente do registro no DICOP, quando a

empresa nio efetuar a modificagdo do nome coli-

dente com a marca j4 existente, no prazo de 90

dias, tem base no art. 62, § 22 do Dec. 79.094/77.

(v. U. 14/11/89 - DJ, 05/12/89)

A. C. N? 91.02.00611-1/RJ - 12 Turma

Relatora: Des. Federal Tania Heine

Relator p/ Ac6rddo: Des. Federal Cléfio Erthal

Apelante: Vapor Corporation

Apelados: Instituto Nacional da Propriedade Indus-

trial - Gerlinger S/A Com. e Técnica

Advogados: Luiz Gonzaga Moreira Lobato e outros
Aivaro Martins Bisnetto e outros

EMENTA: - ADMINISTRATIVO. MARCA [INDUS-

TRIAL. PROVA DE USO. NAD OCORRENCIA DE CA-

DUCIDADE.

- Comprovando a empresa qu eusou a marca regis-

trada no INPI, através de exportagdo de produtos

por ela identificados embora j& decorridos mais de

dois anos do depdsito, no pode ter cancelado o re-

gistro em razio de posterior requerimento de ter-

ceiro interessado, a titulo de caducidade.

{(Maior. 20/1191 - DJ, 09/01/92)

A. C. N? 90.02.11498-2/RJ - 2* Turma

Relator: Des. Federal Alberto Nogueira

Apelante: Higitec Servigos e Representagdes Ltda.

Advogados: Joséd Eduardo Louz Prado e outra

Apelados: Instituto Nacional da Propriedade Indus-
trial - Hidrdulica e Elétrica Cometa Ltda.

Advogada: Mariene Rangel da Silva (Proc.)

EMENTA: — ADMINISTRATIVO, ANULAGAD DE

REGISTRO DE MARCA. NULIDADE DO REGISTRO DA

PARTE FIGURATIVA, POR GUARDAR INTIMA RELA-
GAO COM A NATUREZA DOS SERVIGOS PRESTADOS
PELAS EMPRESAS DETENTORAS. INEXISTENCIA DE
IDENTIDADE QUANTO A PARTE NOMINATIVA,

1. A parte figurativa, in casu, é inapropridvel como
marca, por guardar intima relagdo com 0s Servigos
prestados pelas empresas detentoras das marcas
alegadamente colidentes.

Il Reduzida a controvérsia, no que tange a protecio
marcéria, 2 parte nominativa, impde-se o despro-
vimento do apelo, eis que inexistente qualquer se-
melhanga capaz de gerar prejufzos 2 Autora ou de
induzir o consumidor a erro, ddvida, ou confus&o,
conforme acertadamente demonstrado na r. sen-
tenca recorrida.

lll) Recurso improvido, 3 unanimidade.

(V. U. 28/11/90)

A. M. S.N? 3135 - 2° Turma

Relator: Des. Federal Romdrio Rangel

Apelante: Produtos Alimenticios Cravo S/A

Advogado: Adovaldo José de Castro Fonseca

Apelado: Instituto Nacional da Propriedade Indus-
trial — INP}

Advogado: Rosa Maria Rodrigues Motta e outros

Apelado: Aldo Zart & Cia. Ltda.

Advogado: Manoel Pestana da Silva Netto e Qutros

EMENTA: — CODIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

—~LEIN? 5772/71, ART. 65, ITEM 17,

A fitularidade de marca nominativa ndo garante o

direito lfiquido e certo 2 marca mista, em colidéncia

com outra j4 deferida.

(V. U. 25/06/91 — DJ, 25/07/91)

A. M. S. N? 04665 - 2° Tumna

Relator: Des. Federal Sitvério Cabral

Apelants: Castrol Limited

Advogado: Waldemar Alvaro Pinheiro e outros

Apelado: Instituto Nacional da Propriedade Indus-
trial - INPi

Advogado: Mariene Rangel da Silva

EMENTA: - ADMINISTRATIVQ. PROPRIEDADE IN-

DUSTRIAL.

— As marcas “GASTROL GP” e “GP SUPER" s#o in-

confundfveis pois as expressbes “SUPER” e “CAS-

TROL” é que as caracterizam e individualizam e

ndo a sigla “GP" (que significa grand prix ou

grande prémio), nio ocomendo a alegada divi-

da/confusdo para o consumidor.

— Apelo provido.

Seguranga concedida.

(V. U. 11/12/91 - DJ, 19/03/92)

A. C. N? 89.02.00226-8 - RJ - 2? Tumma
Relatora: Des. Federal Tania Heine

Apelante: Instituto Nacional da Propriedade Indus-
trial - INPI (Advs.: Maria Aparecida M. Rodrigues
Balthar e outros)

Apelado: Vva. H. Underberg-Albrecht e Cial Ltda.
(Herlon Monteiro Fontes eoutros).

EMENTA: — ADMINISTRATIVO — PROPAGANDA —
REGISTRO INPI.

- Preenchidos os requisitos do art. 73 do Cédigo de
Propriedade Industrial é de ser deferido o pedido de
propaganda. semethante & marca mista j4 registra-
da.

— A originalidade exigida diz respeito a terceiros, e
ndo ao préprio titular da marca.

- Recurso improvido.

(V. U. 26/09/89 - DJ, 14/11/89)

S O I

R. €. N? 9.415 - SP (REG. 91.00055085) - 3*

Turma

Relator: Ministro Valdemar Zvetter

Recorrents: Dray Industrias Quimicas Ltda.

Recorrido: Rai Quimica Lida.

Advogados: José Ely Vianna Coutinho e outros,
José Antonio de Souza Cappellini e
outro

EMENTA: — COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL -
MARCA - REGISTRO - CARENCIA DA AGAO.
I. A marca regularmente registrada no INPI, sem
que contra a mesma se tenha levantado impugna-
¢des, confers a seu titular a propriedade e uso, eis
que tem validade erga omnes. Assim, enquanto
persistir 0 seu registro, tem-se como carente de
agéo, a ajuizada contra o seu legftimo detentor.

Il. Recurso ndo conhecido.

(V. U. 04/06/91 - DJ, 01/07/91)

MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

AGENTE DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

FUNDADO EM 1919

MATRIZ: R. TEQFILO OTONI, 63 - 102 AND. CEP 20090, CENTRO RIO DE JANEIRO, RJ, TEL: (021) 223-3131, FAX: 516-1642
FILIAL: AV. SAO GABRIEL, 495 - 52 AND., CEP 01435, JD. PAULISTA, SAO PAULO, SP, TEL: (011) 280-2646, FAX: 64-2855




gesto do criador tocando na criatura para lhe

dar vida, imortalizado no teto da Capela Sixti-
na ou o brado do artista mandando ao seu Moisés que
fale, ambos resultantes do génio de Michelangelo, gra-
varam para a posteridade a fntima relagdo entre Cria-
dor, criatura e vida. E revelador que em ambos exem-
plos a busca do Criador e da criagdo parta do mesmo
artista como que procurando participar ou integrar, por
seu trabalho, o préprio significado da vida.

Assim, aqueles que se vdo, deixando-nos atdnitos
com a surpresa ¢ o inesperado de seu desaparecimento,
devem ser lembrados por suas obras. Pelo que realiza-
ram, pelo que viveram.

Sobretudo os que partiram muito cedo e que, em
nossa limitada perspectiva terrena ainda teriam tanto
a realizar, merecem talvez um olhar para o que fizeram,
o que deixaram, o que foi a sua criatividade e vida.

H4 muitos anos nos beneficidvamos do convivio
ameno ¢ frutificador com Emilio, por doze anos compa-
nheiro de diretorias da ABPI e dai falarmos da sua
criatividade e vida em nossas atividades e sentirmos
falta do seu incentivo e iniciativa nas tarefas a que todos
nés nos propusemos quando foi a Associagdo criada.
Desde quando ingressou na diretoria da ABPI, Emilio
foi um ponto de apoio imprescindivel a todas as realiza-
¢oes. Os onze semindrios nacionais da propriedade in-
dustrial j4 realizados ndo teriam o sucesso que alcanga-
ram ndo fora pelo incansédvel espirito de trabalho e ca-
pacidade de organizagdo que transmitia a seus amigos
colegas. Sua crescente participagdo no mundo da Pro-
priedade Industrial levou a que, pelo menos, trés even-
tos internacionais fossem aqui realizados gragas a seus
esforgos. Além de sua intensa atuagio profissional, en-
contrava forcas para a atividade societdria, projetan-
do-se no Brasil e no exterior como um dos mais desta-
cados profissionais de sua geragdo. Membro de vérias
entidades além da ABPI, como a ABAPI, AIPPI, LES,
USTA, ASIPI, em todas era estimado e apreciado por
sua ponderagio e equilibrio. Depois de doze anos como
Vice-Presidente da ABPI, assumira sua presidéncia em
janeiro deste ano e j4 apareciam os primeiros resultados
das inovagdes que programava introduzir, como o pri-
meiro nimero da Revista da ABPI e a preparagao do
préximo semindrio local em Joinville ¢ do XII Semind-
rio Nacional da Propriedade Industrial. Estes semindrios
que, embora nacionais, assumiram relevo internacional
atraindo conferencistas e participantes de intdmeros
pafses, tém servido de alavanca para o progresso e atua-
lizagdo dos temas de Propriedade Industrial no Brasil e
a sua integracdo com o desenvolvimento internacional
de nossa matéria.

Em todas as 4dreas que atuou deixou Emilio o sinal da
sua marcante personalidade. Formado em Direito pela
famosa Faculdade de Direito da Universidade de Séo
Paulo, participou de indimeros Congressos, no Brasil e
no Exterior, deu cursos e conferéncias e ainda no més
de abril estivera, como presidente da ABPI, presente ao
Congresso da AIPPI, em Téquio, com destacada atua-
gdo, consolidando o conceito do grupo brasileiro da-
quela entidade e possibilitando que para aqui venha, em
1998, o seu Congresso, sem ditvida a mais importante
reunido internacional na 4rea da Propriedade Industrial.

Nascido em 28 de fevereiro de 1943, deixou para
nés todos exemplo admirdvel de dedicagfo e amizade.
Com Maria Helena, com sua famfilia, e com os seus co-
legas de escrit6rio, participamos todos da falta que
Emilio nos deixou mas todos continuaremos a lembré4-lo
pelo seu exemplo de criatividade e de vida como que a
nos animar a seguir o caminho muitas vezes por ele in-
dicado a seus companheiros.

Luiz Leonardos

IN MEMORIAM
EMILIO SCATAMBURLO

‘“Aquele a quem os deuses estimam,
morre jovem’’ (Plauto, em As Bacantes).

inda sob o impacto do sibito e inesperado fa-

lecimento de nosso Presidente, Emilio Sca-
tamburlo, ocorrido no dia 24 de abril de 1992 em Sédo
Paulo, cabe-me, como Vice-Presidente da ABPI, a 4r-
dua missdo de escrever algumas palavras de despedida a
grande lider, profissional, filho, esposo e amigo.

Se ndo me trai a memdria, nossas vidas se cruzaram
por ocasidao do Congresso da ASIPI realizado no Rio de
Janeiro, em maio de 1978.

Nagquela ocasido impressionou-me a forma pela qual
Emilio encarou a proposta que lhe fora transmitida por
Peter Siemsen de reavivar a ABPI como foro de estu-
dos e propagadora das idéias e recomendagdes do grupo
brasileiro sobre os mais diversos temas em matéria de
propriedade industrial.

eguramente, dentre todos nés convocados para di-
rigi.r a Associagao restabelecida no segundo semestre de
1978, quem, com mais entusiasmo e ardor encampou o
desafio de tornar a ABPI o centro dos debates do di-
reito de propriedade industrial no Brasil, foi Emilio
Scatamburlo.

Foi na esteira de seu trabalho que em maio de 1980 a
ABPI realizou o 12 Semindrio Nacional de Propriedade
Industrial em Sdo Paulo, cujo éxito animou sua Direto-
ria, Conselho Fiscal € Consultivo e associados em geral
a dar continuidade a esses eventos, anualmente, em ci-
dades diferentes.

Gragas ao incansdvel entusiasmo de Emilio os semi-
ndrios que se seguiram aquele de 1980 foram de cres-
cente e retumbante sucesso.

Para atingir esses resultados, Emilio colocava em
pritica alguns dos atributos que ornavam sua singular
personalidade, em especial sua perseveranca, espirito
criativo ¢ invejdvel fidalguia, que a todos conquistava e
encantava.

Se j4 me acostumara a admirar o homem reto e pro-
fissional competente, mercé de nossas andangas pelo
Brasil afora, selamos nés, integrantes das comissoes or-
ganizadoras dos semindrios nacionais da propriedade
industrial, Peter Siemsen, Luiz Leonardos, Roberto
Pernold Vieira de Mello e eu, inquebrantével amizade.

Por isso e mais pelo que Emilio representou para to-
dos n6s em sua curta passagem terrena, exalto a todos
para, em sua homenagem colaborar no sentido de levar
a cabo sua gestdo frente 3 ABPI, tornando-a plena de
sucessos e realizagoes.

Gert Egon Dannemann
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Agradeco o cnvic da PEVISTA da ABPI. Orpulhosamente para o OONAR

passa ela a fazer parte de nosso acervo.

Auguro exito a iniciativa editorial nao apenas por conhecer as
dificuldades que tal enpreendimento arrosta como pelo excelente

nivel das materias que, por certo, sera mantido. K andl -
EINEY, NARCHI
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Meu caro Presidente,

Em nome da Cia. de Cigarros Souza Cruz, sdcia ABPI, venho
cumpr imentar a Diretoria atual da Associaclof ublicag&o da

Revista da ABPI.

SouzaCruz W

Marié scar f£. de Oliveira

HEITOR ESTANISLAU DO AMARAL
ADVOGADO

Prezado Emilio:

recentemente - semana passada — fiquei duplamente satisfeito;
de inficio, porque recebi o primeiro numero da REVISTA DA ABPI
e, em segundo lugar, porque, em razdo da leitura da revista,
pude presenciar as fotos de sua posse na presidéncia de tal

associagXo.

TRENCH, ROSSI E WATANABE

interessantes, e fago votos que a iniciativa prospere e continue a
nos propicliar acesso a matérias tdo relevantes parazo nosso campo

de atividade. ¢ /
JOSE CARLOS TINOCO SOARES liana L.B. Viegfs
ADVOGADO

Ilmo. Sr.
Dr. EMILIO SCATAMBURLO.

Sinto-me perfeitamente a vontade para
dizer que vocé, num curto espago de tempo, conseguiu dar uma
pequena mostra de sua grandeza.




