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NOTA DO EDITOR |
Nova Lei de Propriedade Industrial e o Mercosul

Oum’verso da Propriedade Industrial sofre, nestes iiltimos tempos, uma série de revira-
voltas que refrescam discussdes antigas, dando-lhes novo ar, introduzem novas problemdticas e
questionam posicionamentos assentados.

E sem divida tempo de reflexdo profunda a respeito do que acontece no Brasil atualmente.
O Sr. Presidente da Republica acaba de ser afastado de seu cargo em inédito processo de impeach-
ment, o que demonstra o grau de maturidade da democracia brasileira e o grau de sustentagdo de
suas instituigées politicas e juridicas. Ndo cai com o governo Collor, no entanto, uma postura visando
integrar o Brasil na economia mundial, denominada de modernizagdo da economia, que provocou
uma reagdo em cadeia na economia nacional. Passamos todos a enfrentar novos tempos, onde
conceitos como produtividade, competitividade, concorréncia e competéncia, passaram a direcionar,
de certa forma, a vida das empresas. As mais diversas tendéncias politicas parecem concordar que o
Pais tinha, inexoravelmente, que modernizar-se e integrar-se na ordem econdmica mundial, restando
divergéncias apenas quanto ao modo de ld chegar-se.

Resultado do processo de modernizagdo da economia, o projeto do governo de nova lei de
propriedade industrial, de N° 824/91, passou a ser discutido no Congresso Nacional, cercado de
criticas quanto d forma e quanto ao fundo. O Deputado Ney Lopes, Relator da Comissao Especial da
Cémara dos Deputados onde se processa a discussdo do Projeto 824191, jd apresentou dois substitutivos.
A ABPI procurou participar da discussdo sugerindo substitutivo préprio, discutido e aprovado pelos
seus membros, mas pouca consideragdo, até o momento, foi dada ao Substitutivo ABPI. E pouca
discussdo sobre o projeto de lei tem ocorrido nos meios interessados, afora no que concerne as
conhecidas questdes de patenteabilidade de produtos farmacéuticos e pipeline. Hd outras, sabemos
todos, e da maior relevdncia.

Corre-se portanto o risco de 1ermos que conviver com uma lei cuja compreensdo estd aquém
do desejado e urge que a ABP], foro competente desta discussdo, abra as portas da REVISTA DA
ABPI para os comentdrios a respeito do Projeto, para o que incitamos nossos associados a nos
enviarem comentdrios, artigos, criticas, visando a sua publicagdo em nossa Revista.

Outra novidade no horizonte da Propriedade Industrial, e que tem ocupado bastante as
preocupagdes dos que atuam e se preocupam com o tema, é o MERCOSUL, que envolve nogdes e
dificuldades préprias a um tratado que visa a integragdo de mercados soberanamente distintos.

O tema principaldo nimero 4 da REVISTA DA ABPI é o MERCOSUL que, somado ao projeto
da nova lei de Propriedade Industrial em andamento, foi objeto do iltimo SEMINARIO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e das ultimas discussdes latino-americanas a respeito de Pro-
priedade Industrial.

Que estas discussoes se aprofundem!

José Roberto d* Affonseca Gusmio
Diretor — Relator — Editor

national, d'y insérer parfois un ou deux articles rédigés

CARTAS

Institut National de fa Propriété Industrielle

Cher Ami,

Je tenais trés sincérement a vous remercier de m'avoir
adressé le 1er exemplaire de la Revue de I'Association
Brésilienne de |a Propriété Industrielle.

Notre Directeur géneral, Monsieur COMBALDIEU vient
également d'en prendre connaissance et considére
qu'il s'agit a d'une totale réussite tant sur le plan de la
pagination que des thémes abordés.

Par ailleurs en accord avec Simone CARPENTIER,
Consultante de I'OMPI nous en avons fait parvenir un
exemplaire auprés de 'OMP| qui s'est montré vivement
intéressé par cette initiative.

Pour ma part, j'ai été particulierement touché par le fait
que m'ayez réservé laprimeur de cette nouvelle édition,
croyez que je serai toujours disposé, comme vous me
le suggériez si aimablement a y apporter la contribuition
de I'INP! frangais.

Ace propos, nous pourrions si cela vous intéresse vous
adresser l'intervention que j'avais préparée pour Mon-
sieur COMBALDIEU sur fa présentation générale de la
nouvelle législation de 1990 sur la propriété industrielle.
Enfin vous est-il possible, afin de donner a cette revue
une portée qui ne soitpas uniquement limité a un cadre

en une autre langue que le portugais, soit en anglais,
soit en frangais par exemple?
Veuillez agréer, Cher Ami, 'expression de ma trés
sincére amitié.
Chargé des Accords Bipartites
Direction des Affaires Internationales
Jean-Baptiste MOZZICONACCI

Primeiramente, parabenizo a edigdo da revista. Entu-
siasmado, envio artigo inédito acerca da apreciagédo da
calidéncia de marcas enfocando, fundamentalmente, a
questao do conjunto em um todo tridimensional. Enfim,
a embalagem e a sua importancia.

Acredito ser o assunto de interesse desta, sendo que
o fato de ser 0 mesmo por poucos abordado, contribua
para uma futura publicagdo que muito me honraria.
Meu artigo é fruto de uma escola de pensadores mo-

‘dernos da Propriedade Industrial. Orgulho-me em dizer

que nesta escola ndo estou s6. Ao meu lado estio
outros, jovens ou ndo, unidos por uma vontade maior
de adequar as leis ao tempo no fascinante mundo da
Propriedade Industrial.

Mauricio Lopes de Oliveira - OAB-64.778
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
DA ABPI— ASSOCIACAO
BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

As quinze horas do dia vinte e trés de agosto de mil novecentos
€ noventa e dois, has dependéncias do Hotel Sheraton Mofarrej, na
cidade de Sao Paulo, Estado de S#o Paulo, em segunda convoca-
¢éo, reuniu-se a Assembléia Geral Ordinéria da ABP| —Associagdo
Brasileira da Propriedade Industrial, convocada de acordo com o
estabelecido no paragrafo 12 do artigo 6° dos seus Estatutos.
Havendo entre os presentes nimero superior ao minimo fixado no
paragrafo 22 do artigo 62 dos mesmos Estatutos, foram abertos os
trabalhos por seu Diretor-Presidente, Dr. Gert Egon Dannemann,
que solicitou a Assembléia a eleigio de um Presidente e um
Secretario para que a conduzissem. Foi proposto o associado Dr.
Oscar-José Werneck Alves, unanimemente aprovado pelos presen-
tes, que propds a associada Sonia Maria D’Elboux para secretariar
areunido, o que também foi aprovado unanimemente. Em seguida
o Sr. Presidente solicitou & Secretaria que lesse o Edital de convo-
cagéo da Assembléia, publicado no Jornal do Brasil de 13.08.1992.
Passando ao primeiro item da pauta, o Sr. Presidente solicitou a
Sra. Secretdria que procedesse & leitura da Ata da Assembléia Geral
Ordinaria realizada em 18.10.1991, o que foi cumprido. Colocando
em discussZo a Ata cuja leitura acabava de ser efetuada, o Sr.
Presidente indagou dos presentes se alguém desejava fazer algu-
ma observagfio ou receber a prestagio de algum esclarecimento.
Como ninguém quisesse fazer uso da palavra o Sr. Presidente
colocou em votagdo a aprovagio da referida Ata, que foi aprovada
pela totalidade dos presentes. Dando prosseguimento aos traba-
lhos, o Sr. Presidente propds que se alterasse a ordem do dia, o
que foi aceito. O Sr. Presidente passou a palavra ao Diretor-Presi-
dente da ABPI, Dr. Gert Egon Dannemann, que procedeu a leitura
do Relatério das Atividades da Diretoria da Associagso, no perfodo
compreendido entre 15 de janeiro e 22 de setembro do corrente
ano. Lido o relatério, cujas cépias foram distribuldas aos presentes,
0 Sr. Presidente colocou o relatério em discuss@io. O Dr. Luiz
Roberto Borges solicitou a inclus&o no relatério das reunides men-
sais que vem sendo organizadas pela Diretoria, tanto no Rio de
Janeiro, como em S&o Paulo, contando, via de regra, com a
presenca de um palestrante e que vem alcangando grande éxito. O
Diretor-Presidente, Dr. Gert Egon Dannemann informou que estara
incluindo no relatério as reunides mensais. Nao havendo outra
observagao sobre o relatério, o Sr. Presidente passou a palavra ao
Diretor-Tesoureiro da ABPI, Dr. Francisco de Paula Palhano Pedro-
$0, que procedeu a leitura do Relatério da Tesouraria, cujas copias
foram distribuldas aos presentes, compreendendo o perfodo de
01.07.91 a 30.06.92. Em seguida, o Sr. Diretor-Tesoureiro prestou
alguns esclarecimentos acerca dos resultados financeiros apurados
no Balango Geral e foram as contas submetidas a Assembléia,
sendo aprovadas por unanimidade. Continuando, e ainda com a
palavra o Sr. Diretor-Tesoureiro, passou-se ao item seguinte da
Ordem do Dia, para apresentagio da previs&io orgamentaria para o
ano de 1993, bem como da proposta de fixagdo das contribuigtes
sociais para aquele exercicio. Apds debate do assunto, a Assem-
bléia aprovou, por unanimidade, os seguintes valores como contri-
buicdes das diferentes categorias para o exercicio de 1993, a saber:
a) categoria nacional: 444 UFIR’s para pessoas fisicas e 888 UFIR’s
para as pessoas jurfdicas; CATEGORIAS INTERNACIONAIS; b)
ASIPI; US$ 90.00 para pessoas fisicas e US$ 180.00 para pessoas
juridicas; ¢) AIPPI; 110.00 SwFr para pessoas fisicas e 110.00 SwFr
para pessoas juridicas; d) LES; US$ 50.00 (somente para pessoas
fisicas). Com relago & categoria nacional, foi proposto.e aprovado,
de modo a facilitar o pagamento da anuidade por parte dos asso-
ciados, que o mesmo venha a ser feito em 12 (doze) parcelas
mensais de 37 UFIR’s, para pessoas fisicas e 74 UFIR’s para
pessoas juridicas, vencendo-se a primeira em 12 de novembro de
1992 e as demais no primeiro dia util dos meses subsequentes,
devendo ser utilizada para pagamento a UFIR diaria vigente no

no dia do efetivo pagamento de cada parcela, sendo concedido
desconto de 44 UFIR’s para as pessoas fisicas e.88 UFIR’s para as
pessoas juridicas, caso o pagamento da anuidade seja efetuado
integralmente quando do vencimento da primeira parcela. O Dr.
Peter Dirk Siemsen fazendo uso da palavra, pede que fique cons-
tando que as entidades internacionais s#o optativas e que t&m suas
taxas fixadas pelas mesmas, o que foi aprovado, unanimemente.
Dando prosseguimento aos trabalhos, o Sr. Presidente passou a
apresentacéo dos relatérios das Comissdes de Estudos da ABPI,
instituidas para examinar diversos temas de interesse geral, e
deliberag8io das resolugdes propostas pelas mesmas. Chamado
primeiramente & tribuna o Dr. Hélio Fabri, para apresentar o relatério
da Comiss&@o do MERCOSUL, coordenada pelo Dr. Luiz Leonardos.
Foi relatado o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Comiss&o,
ainda em etapa inicial e j4 comunicado aos presentes que a préxima
reunifio da Comiss&o seré realizada no dia 3 de setembro p.f., em
S&do Paulo, no auditério da Gessy Lever, no Centro Empresarial.
N&o foi submetida & considerado da Assembléia nenhuma resolu-
¢éo. O Sr. Presidente agradeceu ao Dr. Hélio Fabri e aos demais
participantes da Comiss&o. Em seguida, chamada a tribuna a Dra.
Juliana Viegas, Coordenadora da Comiss&io de Transferéncia de
Tecnologia, foi procedido um relato das atividades desenvolvidas
pela Comiss&o, que vem realizando uma média de uma reunisio a
cada sessenta dias. Como n&o ha proposta a ser submetida a
Assembléia, o Sr. Presidente agradece a Dra. Juliana pela contri-
buicsio dada 4 ABPI na coordenagfio dos trabalhos e aos demais
participantes da Comiss&o. Prosseguindo, foi chamado a tribuna o
Dr. Lucas Gaiarsa, representando os Coordenadores da Comiss&o
de Patentes, que passou a reportar os resultados das discussdes
de seu grupo de trabalho, bem como a apresentar a proposta de
resolug&io elaborada. Apés a exposigsio, o Sr. Presidente perguntou
aos presentes se gostariam de fazer uso da palavra. O Dr. Peter Dirk
Siemsen solicitou que se esclarecesse a questio da lista de medi-
camentos essenciais a salde como restrig8o de patenteabilidade,
para posterior encaminhamento da resolugso ao Relator do projeto
de lei de Propriedade Industrial. O Dr. Peter propds a eliminagsio
pura e simples dessa disposigao do projeto. O Dr. Luiz Leonardos
propde uma posigdo mais politica, com o deslocamento da lista de
medicamentos para o artigo que trata de pipeline. O Dr. Luiz
Roberto Borges argumentou que dessa forma estaremos criando
mais um obstaculo para o pipeline e admitindo que a patenteabili-
dade pode ser restringida, o que vai contra os nossos principios. O
Dr. Luiz Leonardos entende que deveremos ver o que é viavel
politicamente. O Dr. Raul Hey acha que a comiss#o é técnica e nio
deveria entrar em assuntos politicos. Propde a exclusao da lista de
medicamentos. O Sr. Presidente diz que, poltica ou n%o, ha uma
Proposta que a Assembléia deve votar. Postaem votagio a proposta
do Dr. Peter Siemsen, no sentido de que n#o deve existir tal
restrig8io, foi aprovada. O Dr. Luiz Leonardos sugere ent&o que,
apenas como argumentagio, se mencione na sugestsio a ser en-
viada ao relator do projeto de lei, que eventuaimente, alista poderia
ser deslocada para o artigo sobre pipeline. Ficou decidido pela
Assembléia que sera enviada pela Diretoria uma carta ao relator do
projeto de lei, elogiando o trabalho que ele vem desenvolvendo
(conforme feito no préprio relatério da Comissao de Patentes) e
fazendo a sugest&o aprovada pela Assembléia. As demais propos-
tas contidas no relatério da Comissao de Patentes foram colocadas
em votagdo e aprovadas unanimemente. N&o havendo outras ma-
nifestagdes dos presentes, o Sr. Presidente agradeceu ao Dr. Lucas
Gaiarsa pelo trabalho realizado na Comissfo de Patentes e esten-
deu o agradecimento aos demais membros da Comiss&o. O Sr.
Presidente passa & Comiss&o de Marcas, da qual é Coordenador
€, uma vez na presidéncia da mesa, se considera impedido de ler
o relatério da Comiss&o e chama para tal fungsio o Dr. Ricardo
Pernold Vieira de Mello, na qualidade de Vice-Presidente da ABAPI,
ja que o trabalho da Comiss&o de Marcas da ABPI vem sendo
desenvolvido em conjunto com a ABAPI. Procedido ao relatério, foi
colocada em discussdo a proposta da ComissZo. O Dr. Peter
Siemsen diz no ter participado dos trabalhos da Comiss&o, mas
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se manifesta contrario a recomendagéo feita, vez que entende que
aclassificagdo de marcas ja esta ultrapassada. Sugere que se adote
a classificagéio internacional sem a adesdo a Unido de Nice. Argu-
mentou-se da necessidade de recomendagédo da ABP| ao INPI, para
se evitar uma adaptagéo imediata, o que tornaria o critério cadtico.
O Sr. Presidente informou que convidou para participar da reuniéio
da Comisséo realizada ontem as Drs. Sonia Fernandes e Sonia
Maia e o Dr. Hissao Arita, que, infelizmente, ndo puderam compa-
recer. Informa que a prépria Dra. Sonia Maia entende que o INP!
ndo pode fazer nada nessa questdo da adogdo da classificagio
internacional, sem a participagéo dos profissionais da area. Agra-
dece a colaboraggo do Dr. Ricardo Pernold Vieira de Mello e aos
demais participantes da Comissao e coloca em votagio a resolugio
da Comissé&o, que foi aprovada, com a absteng¢do do Dr. Peter
Siemsen. Em seguida, foi convidado a Tribuna o Dr. Luiz Henrique
O. do Amaral, Coordenador da Comissdo de Franchising, que
relatou o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Comisséo, que
vem se reunindo em conjunto com a Comiss&o de Transferéncia de
Tecnologia, para a obtengdo de uma posigdo Unica e harmoniosa
com relagéo a resolugdo n2 35 do INPI. O Sr. Presidente colocou
em discussdo a proposta. Apés esclarecimentos solicitados pelos
Drs. Peter Siemsen, lLuiz Leonardos e Luiz Roberto Borges, a
proposta foi colocada em votagdo e aprovada por unanimidade. O
Sr. Presidente agradeceu a colaboragio do Dr. Luiz Henrique O. do
Amaral e aos demais membros da Comisséo de Franchising. Dando
prosseguimento aos trabalhos, foi chamado & Tribuna o Dr. Manoel
Joaquim Pereira dos Santos, Coordenador da Comissao de Infor-
matica. O tema de discussao basico dessa Comisséo é a aprovagado
de um projeto de topografia de circuitos integrados. Foi destacada
a participagéo dos 4 membros da Comissao: Drs. Gustavo Morais,
Gabriel Leonardos, Raul Hey e J. Antonio Faria Correia. O Sr.
Presidente informou que, sendo o texto muito longo e ja tendo sido
entregue aos presentes copia do mesmo, foi sugerida uma outra
forma de encaminhamento. Abriu-se o prazo de 30 dias para que
os Associados da ABP| encaminhem sugestdes & Comiss&o que,
em seguida devera se reunir e encaminhar uma recomendagao para
ser analisada pela Diretoria da ABPI. Dessa forma, ndo esta sujeita
a apreciagdo do Plenério. N&o obstante, o Dr. Manoel J. Pereira dos
Santos, Coordenador da Comissao, fica & disposigdo para esclare-
cimentos. O Dr. David Merrylees pede que se esclare¢a quais as
diferengas basicas do projeto preparado pela Comissdo, daquele
que esta no Senado. O Dr. Manoel informa que a Comisséao traba-
lhou sobre o projeto que esta no Senado, promovendo um aperfei-
g¢oamento de técnica de redagéo. O projeto da Comissdo representa
amelhor forma de equacionar a matéria, no sentido de desburocra-
tizar, aumentar a protegéo, etc. O Sr. Presidente agradece a cola-
boragZo do Dr. Manoel J. Pereira dos Santos, estendendo os
agradecimentos aos demais participantes da Comiss&o. Ja no
ultimo item da pauta, o Sr. Presidente franqueou a palavra a quem
dela quisesse fazer uso em Assuntos Diversos. Pela ordem, solici-
tou a palavra o Dr. Gabriel Leonardos, que parabenizou as Comis-
sbes e manifestou sua alegria pels estudos desenvolvidos pelas
mesmas, que possibilitam a concretizagdo do objetivo da ABPI, que
é desenvolver a divulgagao e o estudo da Propriedade Industrial.
Pede apenas que os Coordenadores evitem marcar reunides na
mesma data. O Sr. Presidente agradece a intervengéo do Dr.
Gabriel Leonardos e em home dos Coordenadores das Comissdes,
agradece aos Diretores-Relatores (anterior e atual) que estimulam
a participagdo dos associados. O Dr. José Roberto d’Affonseca
Gusmaéo, atual Diretor-Relator da ABPI, faz uso da palavra para
informar que a Revista da ABPI esta a disposi¢do das Comissdes.

Informa que esta sendo criada uma seg3o na Revista, denominada
AGENDA, onde havera informagéo sobre realizagéo de cursos,
seminarios, etc. e sugere que os Coordenadores das Comissdes
enviem A& Revista as datas das reunides seguintes, para também
constar dessa Agenda. O Dr. Herlon Monteiro Fontes faz uso da
palavra para pedir um minuto de siléncio em homenagem ao Dr.
Emflio Scatamburlo. Apés o que, o Dr. Gert Egon Dannemann,
Presidente da ABP!, agradece o apoio que os Associados vem
dando & Diretoria da ABP! e espera continuar contando com a
colaboragdo que vem recebendo, sobretudo para a Revista da
ABP!, que era o “sonho dourado” do Dr. Emilio Scatamburlo, para,
com isso, mantermos viva a meméria de nosso saudoso Presidente.
Como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, foram encer-
rados os trabalhos, lavrando-se a presente Ata que vai pelo Sr.
Presidente e por mim, Secretéria, assinada.
Sao Paulo, 23 de agosto de 1992.

Oscar-José Werneck Alves Sonia Maria D’Elboux
Presidente Secretaria.

RELATORIO DA DIRETORIA

A atual Diretoria foi empossada no dia 15 de janeiro de 1992,
em sesso solene realizada no auditério do Centro Empresarial do
Rio de Janeiro.

Em sua curta passagem pela Presidéncia, nosso saudoso co-
lega, Dr. Emllio Scatamburlo, colocou em prética velho sonho de
inimeros associados, divulgando as atividades da ABPI| e matérias
de interesse dos associados, criando a REVISTA DA ABPI.

Em homenagem a figura impar do Emilio, voltamos a instar a
todos no sentido de encaminharem suas colaboragdes ao nosso
Diretor-Relator-Editor, Dr. José Roberto d’Affonseca Gusméo, a
quem a Diretoria deseja, desde ja, agradecer seus esforgos e
proficiéncia na coleta e selegsio das matérias a serem publicadas
na REVISTA DA ABPI.

Merece mengdo o trabalho das Comissdes de Patentes, de
Marcas e de Transferéncia de Tecnologia, que por recomendagdo
do Presidente Emilio estudaram e sugeriram mudangas no projeto
de Substitutivo da Lei da Propriedade Industrial da ABPI, cuja
redagio final foi elaborada pelos Drs. Waldemar Alvaro Pinheiro e
José Roberto d’Affonseca Gusmao, tendo participado ativamente o
préprio Emflio Scatamburio.

Este trabalho, apés concluido, foi examinado e emendado pela
Diretoria e Conselho Fiscal e Consultivo da ABPI em reunido
presidida por Emflio Scatamburlo e afinal submetido & apreciagéo
dos parlamentares integrantes da Comiss&o Especial constituida
na Camara dos Deputados com a finalidade de apreciar e deliberar
sobre o Projeto N2 824/91 do Governo Federal. Pela sua exceléncia
o substitutivo apresentado pela ABPI foi integralmente adotado pelo
Deputado Jorge Tadeu Mudalém que o adotou como proposta da
ABPI e o0 apresentou, em seu nome, a referida Comisséo, integran-
do, atualmente o processo respectivo.

No decurso do més de margo de 1992, em companhia de nosso
Diretor-Tesoureiro, Dr. Francisco Palhano Pedroso, visitamos a
sede da ABPI para estudar u’a melhor acomodagao de seus arqui-
vos e pertences, hao apenas com o objetivo de proporcionar me-
lhores condig@es de trabalho de seus funcionarios, como também
com vistas a criar espago para colocagio de u'a mesa e cadeira
para uso dos associados. Estes trabalhos deverdo estar concluidos
em setembro proximo e seus resultados serdo amplamente divul-
gados.

apareca

Um anincio neste espaco custa apenas US$ 60.°°, mas vale
muito para vocé e para a continuidade e aperfeicoamento desta Revista.
(Se quiser, podemos fazer a arte do aniincio para o seu escritério).

por aqui
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Importante, também, assinalar uma presenga expressiva de
associados no Congresso de Téquio da AlPPI realizado durante os
dias 4 a 11 de abril de 1992. No evento foram discutidas inimeras
questées do conhecimento dos associados que participaram dos
trabalhos de respostas aos questionarios da AIPPI, cujas resolu-
¢Oes deverdo ser brevemente divulgadas na Revista de nossa
Associagdo. Durante esse evento ficou deliberado que o Congresso
de 1998 serj realizado no Brasil.

No dia 28 de maio, a ABPI co-patrocinou, na cidade de Joinville
— SC, Seminario de Propriedade Industrial sobre o MERCOSUL e
a Nova Lei de Propriedade Industrial, em conjunto com a Associa-
¢do Comercial e Industrial de Joinville, e Stagio, Assessoria de
Marcas e Patentes, com a participagdo do INPI e o apoio da
Federagdo das Industrias do Estado de Santa Catarina, do Banco
do Brasil € da empresa PUBLISH!. Fazemos mengéo e agradece-
mos a coordenagdo do evento a nossa associada Dra. Maria
Aparecida Pereira Gongalves, a cujo empenho se deveu o enorme
sucesso de publico interessado e cobertura da imprensa local.

A registrar, por igual, a aquisi¢iio de um aparelho de “fax” na
sede da Associagdo com vistas a agilizar e tornar mais eficientes
0s servigos de secretaria.

Ao assumirmos a presidéncia da Associagio em virtude do pre-
maturo falecimento de nosso Presidente Emilio, demos énfase aos
trabalhos preparatérios do XIt SNPI cuja abertura ocorrera amanha.

Participamos, também, juntamente com os associados Carlos
Henrique de Carvalho Froes, Hugo Casinhas da Silva e Manoel
Pestana da Silva Neto, da Conferéncia Anual do Les International,

NOTICIAS DA ABPI

realizada nos dias 12 a 3 de junho p.p. em Barcelona, na Espanha.
Nareuni&o de Delegados de grupos nacionais dessa entidade, realizada
na ocasido, ficou decidido que as Conferéncias Internacionais de
1993, 1994 e 1995 serdorealizadas em Berlim, Beijing e Buenos Aires,
respectivamente. Ainda na reunido de Delegados de Barcelona, foi
confirmado presidente da Les International de 1983 o colega Larry
Evans, dos Estados Unidos, e, indicado para presidHa em 1994 o
colega Qliver Axster, da Republica Federal da Alemanha.

Nosso Vice-Presidente José Carlos Tinoco Soares teve partici-
pagéo ativa, como nosso Delegado junto 4 ASIPI, em reunido oficial
sobre o Mercosul, realizada em Assuncién, Paraguai.

Sobre as atividades das Comissdes, fizemos alus3o, anterior-
mente, aos trabalhos desenvolvidos pela Comissdes de Patentes,
de Marcas e de Transferéncia de Tecnologia, coordenadas por
nossos colegas Mauricio Leonardos e David Merrylees (Patentes)
e Oscar-José Werneck Alves (Marcas) e Juliana Bruna Viegas
(Transferéncia de Tecnologia), inclusive ao fato de tais trabalhos
terem sido objeto de publicagdes especificas na Revista da ABPI.

No que pertine aos trabalhos das Comiss&es de Informatica, de
Franquias e do Mercosul, reportamo-nos aos relatérios hoje apro-
vados sob o item 1 da AGO.

Ressaltamos os almogos de associados que vem ocorrendo
com regularidade em S&o Paulo, ocasifio em que um convidado
profere palestra, com absoluto sucesso.

Este, o Relatério das Atividades da Diretoria nesses primeiros
sete, quase oito meses, desde que empossada e para o qual
pedimos a aprovagdo dos presentes.

Foi realizado em Joinville, S.C., no dia 28 de maio, Seminario de
Propriedade Industrial e o Mercosul, promovido pela Associagao
Comercial e Industrial de Joinville, pela ABPI e pelo escritério
STAGIO, com enorme sucesso de publico e objetivos atingidos.
Algumas das palestras ali proferidas s8o publicadas neste ndmero
de nossa Revista.

A ABPI adquiriu aparelho de fac-simile, que se encontra em sua
sede, para melhor agilizar os servigos de secretaria. O nimero é
0 mesmo da ABPI: (021) 220-4879.

O 42 Vice-Presidente da ABPI, Dr. José Carlos Tinoco Soares teve
ativa participagéio como Delegado da ABPI junto a AS!PI, em reuniso
oficial sobre o Mercosul, realizada em Assuncién, Paraguai.

Xil SEMINARIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
— Realizou-se em S&o Paulo, nos dias 24 e 25 de agosto, 0 nosso
XII Seminério Nacional, o mais importante evento anual de Pro-
priedade Industrial, no Hotel Sheraton Mofarrej. Compareceram
mais de 340 pessoas, com um expressivo numero de participan-
tes estrangeiros. Diante da crise por que passa o Pais, o evento
pode ser considerado um sucesso.

No dia 22-de agosto, sabado, realizaram-se os encontros das
Comissdes de Estudos da ABPI, cujas conclusdes encontram-se
nasegao propria desta Revista. O maior afluxo de pessoas deu-se
na Comiss&o destinada ao Mercosul.

No dia 23 de agosto, véspera do Semindrio, realizou-se a tradi-
cional Assembléia Geral Ordinaria da ABPI, cuja ata ¢ publicada
na Integra nesta edigdo.

« Ficou estabelecido na dltima reunisio de Diretoria da ABPI, reali-
zada em S&o Paulo, no dia 17 de setembro Ultimo, que o préximo
Seminério Nacional da Propriedade Industrial, de 1993, tera lugar
em Blumenau, agradabillssima cidade de Santa Catarina, cuja
estrutura hoteleira, para este tipo de evento, é das melhores do
Brasil. A antecedéncia da escolha do local permitira, com cer-
teza, assegurar o sucesso do planejamento e programagso do
evento.

Os almogos de confraternizagfo do grupo paulista da ABPI con-
tinuam acontecendo com sucesso. A cada ocasi#o, é feito o convite
a um palestrante especial para discuss&o de assunto de interesse
dos associados. No ultimo almogo, do dia 17 de setembro, que
coincidiu com a realizagdo da reunifio de Diretoria, foi convidado
o Prof. Carlos Alberto Bittar, que tratou do tema Direito de autor
na propriedade industrial. Os mais de 50 associados que compa-
receram ao almogo mostraram enorme interesse no tema, com longo
debate. O Prof. Bittar, em conseqliéncia do interesse demonstra-
do, acabou por almogar um prato frio. Foi o prego do sucesso.’

A Comissdo de Estudos sobre Marcas, encarregada de estudar
as conseqUéncias da implantagao da Classificagio Internacional
de Nice, reuniu-se logo apés o almogo em S&o Paulo, contando
com a presengailustre da Dra. Sonia Ribeiro Maia, Assessora da
Presidéncia do INPI. A presenga de uma importante assessoria
do INPI em reunisio da ABPI para o estudo conjunto de uma questsio
dessa importancia, mostra que os tempos mudaram... Para me-
Ihor.

espago reservado a inser¢do de publicidade
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NOVA DIRETORIA NO
INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PRESIDENTE

Hissao Arita

CHEFE DE GABINETE

Luiz Augusto Gouveia de Mello Franco
PROCURADOR GERAL

Aurélio Wander Chaves Bastos
DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO
GERAL

Hubertus Colpaert Filho

DIRETORIA DE PATENTES

Carlos Pazos Rodrigues

DIRETORIA DE MARCAS

Mauro Dias Pereira

DIRETORIA DE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA

Benedito Fonseca e Souza Adeodato
CENTRO DE DOCUMENTACAO

E INFORMAGAO TECNOLOGICA
Claudio Rosemberg Treiguer
COORDENAGAO DE COOPERAGAO
TECNICA

Ana Regina de Holanda Cavalcanti
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO
Emanuel de Melo Vieira

DISCO OTICO DA OMPI

O INPI informa que a Organizagéo Mundial
da Propriedade Intelectual (OMPI) a partir
deste més, coloca & disposigdo do publico,
o sistema de disco ético, CD-ROM IPC:
CLASS (sigla em inglés para International
Patent Classification Cumulative and Lin-
guistic Advanced Search System), que foi
desenvolvido em cooperagéo com o Escri-
t6rio de Patentes da Alemanha e o Registro
de Propriedade Industrial da Espanhae pro-
duzido pela Arcanun, da Hungria.

O CD-ROM IPC: CLASS contém a terceira,
quarta e quinta edigdes da Classificagio
Internacional de Patentes (IPC) nas linguas
inglesae francesa, a quartae quinta edigbes
em aleméo, a quinta edigio em espanhol e
hungaro; os indices de palavras chave em
espanhol, francés e inglés; o sistema bilin-
gue (alemaofinglés) “Stich-und Schlagwor-
terverzeichnis”: a lista de concordancia da
revisfio da segunda & quinta edigdes da IPC,
bem como os dados sobre os simbolos em
vigor da IPC.

O prego do CD-ROM IPC: CLASS é de 800
francos suigos e podera ser solicitado dire-
tamente a OMP};

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY OR-
GANIZATION (WIPO)

INTERNATIONAL CLASSIFICATION DIV!-
SION

34, CHEMIN DES COLOMBETTES

1211 — GENEVA 20

SWITZERLAND

FAX: (4122) 7346982

TELEFONE: (4122) 7908146

SEMINARIO INPI-OMP!

O INPI realiza em S&o Paulo, nos dias 1 e
2/9, no auditério do SENAI, Seminério sobre
Tratado de Cooperagio em Matéria de Pa-
tentes (PCT), com a participagdo de diver-
sos palestrantes da Organizagao Mundial
da Propriedade Industrial (OMPI).

INFORME DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO BRASIL

CONVENGAO DE PARIS —
REVISAO DE ESTOCOLMO
EM VIGOR NO BRASIL

Foi promulgado no Brasil, pelo Decreto n®
635, de 21 de agosto de 1992, publicado no
Diario Oficial de 24.08.1992, pag. 11.434, 0
texto da Convengao de Paris para a Prote-
¢éo da Propriedade Industrial dando vigén-
cia ao texto resultante da ultima revisdo,
realizada em Estocolmo, a 14 de julho de
1967. A integra do Decreto N2 635 € repro-
duzida nesta edigfo. O texto da Revis&o de
Estocolmo, serd objeto de publicagdo no
préximo numero da Revista da ABPI.

NOVA DIRETORIA
NO INPI

Foi nomeado o novo Presidente do Instituto
Nacional da Propriedade Industrial, Dr. His-
sao Arita, em substitui¢ao ao Dr. Paulo Afon-
so Pereira, que deixou a diregdo daquela
Autarquia Federal para assumir importante
cargo na Federag8o das IndUstrias do Rio
Grande do Sul, seu estado natal. O Dr.
Hissao Avita foi Diretor de Marcas do INPI
no perfodo de 1980 a 1985, em cuja gestao
realizou importantissimo trabalho de cunho
administrativo e organizacional, de que se
destacam o mis & jour de mais de 15 anos

de atraso no juigamento dos processos da-
quela Diretoria, a implantagéio de uma nova
classificagdo, a informatizagao da Diretoria,
a implantagdo do sistema Aruanda, o julga-
mento de marcas notérias segundo o artigo
67 do Cédigo da Propriedade Industrial e a
sensivel redugdo do tempo de julgamento
dos processos de marcas, entre outras im-
portantes realizagdes. Sem duvida, a expe-
riencia administrativa, aliada & conhecida
competéncia do Dr. Hissao Arita, ajudara o
desenvolvimento organizacional do INPI. A
composigaio da nova Diretoria ¢ informada
na sessdo NOTICIAS DO INPL.

MARCAS - PATENTES

PINHEIRO, NUNES,

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
MEDIDAS CONTRA FRAUDES NO COMERCIO

RUA JOSE BONIFACIO, 93 - 72 E 82 ANDARES - 01003 - SAQ PAULO - SP
FONE: (011) 37-4001 - TELEX 1125277 PNAS - BR - FAX: 34-8037 E 36-5088

ARNAUD & SCATAMBURLO S/C




NOVA LEI DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Tramita no Congresso Nacional, como se
sabe, o “Substitutivo 2” de autoria do Depu-
tado Ney Lopes, relator da Comissio Espe-
cial que processa, em regime de urgéncia,
o Projeto N2 824, relativo 4 nova lei de
Propriedade Industrial, com melhorias e avan-
¢os com relagio ao primeiro substitutivo que
apresentou. Esperava-se votagéo do proje-
to e substitutivos ainda este ano. Com a
crise politica que se abate sobre o Pais,
voltando-se as atengdes para o processo de
impeachmentdo Sr. Presidente da Republi-
¢a, ndo se tem mais previsio de quando

havera votagdo do projeto. O PROJETO DA
ABP] (publicado na integra em nossa edigsio
Ne 2), como ja anunciado anteriormente nes-
ta Revista, tramita como substitutivo inde-
pendente, apresentado peio Deputado Jor-
ge Tadeu Mudalém. Ocorre que na votagiio
final da Comissao, cabe a escolha de um
texto base, entre os substitutivos, sobre o
qual recaira a votagfio, em destaque, das
emendas apresentadas. O desejo da ABP!
é claro no sentido de ser o seu projeto
escolhido como projeto base. E preciso, no
entanto, trabalhar neste sentido, divuigan-
do-se as virtudes técnicas e conceituais do
PROJETO DA ABPI. As imperfei¢des do
projeto N2 824 e dos substitutivos apresen-

tados s&o tantas que cabe a legitima espe-
ranga de nossos associados. '

FRANCHISING;
NOVA RESOLUGAO DO INPI

Os contratos de Franchising passaram a ser
averbaveis pelo INPI. AResolugzio N2035/92,
datada de 29.06.92, prevé a possibilidade
de averbag&o de contratos contendo a con-
cessdo temporaria de direitos que envol-
vam, combinadamente, uso de marcas e
outras avengas, tais como a prestagdo de
servigos de assisténcia técnica ou transfe-
réncia de tecnologia.

Promulga a Conven
julho de 1967.

1967,

Estocolmo.
DECRETA:

contém.

Célio Borja
Celso Lafer

Considerando que o Con
a Convengfo de Paris

Considerando que o instrumento bras
Propriedade Intelectual (OMPI) a 20 de

Considerando finalmente

Art. 12— Fica estendida aos arts. 12
de Paris para a Protegéo da Propri
Brasil, na forma prevista no seu a

REVISAO DE ESTOCOLMO

DECRETO N2 635, DE 21 DE AGOSTO DE 1.902
¢éo de Paris para a Proteg&o da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo a 14 de

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuigsio que Ihe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituigso.

gresso Nacional aprovou pelo Decreto Legislativo ne 78, de 31 de outubro de 1974,
para a Protegdo da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo a 14 de julho de

Art. 22— Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagio.
Brasflia, 21 de agosto de 1992; 1712 da Independéncia e 1042 da Republica.
FERNANDO COLLOR

Didrio Oficial da Unifo — 24/08.92

leiro de ades&o foi depositado junto a Organizagfo Mundial da
dezembro de 1974, com areserva de que o Brasil n&io se considerava
vinculado pelo disposto na alinea 1, do art. 28 (conforme previsto na alinea 2, do mesmo artigo), e de que
sua ades&o néo era aplicavel aos arts. 12a 12, conforme
nessa parte, o texto da reviséo da Haia, de 1925;

Considerando que o Decreto n2 75.572, de 8 de abril de 1975, promulgou o texto da reviso de Estocolmo
da Conveng&o de Paris com as reservas acima indicadas;

Considerando que a declaragsio de adessio aos paragrafos 1 a 12 do texto da revisao de Estocolmo foi
depositada junto ao Diretor-Geral da OMP| em 21 de agosto de 1992;

que o Congresso Nacional havia aprovado, por inteiro, o texto da revisfio de

previsto no art. 20, continuando em vigor no Brasil,

al2eaoart. 28, alinea 1, do texto darevisao de Estocolmo da Convengao
edade Industrial, apenso por cépia, a adeszo da Republica Federativa do
rt. 20, devendo ser executado e cumprido t40 inteiramente como nele se

(011) 578-2299

tinoco soares & filho s/c Itda.
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INFORME DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO MUNDO

TAIWAN

O Parlamento de Taiwan aprovou mudangas
abrangentes na Lei de direitos autorais do
pais, no dia 22 de maio do ano em curso. As
alteragdes incluem a prorrogagéio do prazo
de protegfio dos direitos autorais, dos atuais
trinta para cincoenta anos, contados a partir
do falecimento do detentor dos direitos. As
novas regras permitem aos funcionarios al-
fandegarios taiwaneses o confisco de produ-
tos domésticos ou importados desprovidos
de autorizagéo de uso de “copyright’.

Os Estados Unidos da América retiraram Tai-
wan da lista de paises dassificados como no-
térios violadores de direitos de propriedade
intelectual, ap6s a assinatura de um memoran-
do de entendimento em Washington, no dia 05
de junho de 1992, pelo qual Taiwan concordou
em langar um programa antipirataria. No que
diz respeito & legislagsio, o governo taiwanés
comprometeu-se a empreender seus “melho-
res esforgos” para garantir a aprovagéo ou a
revisio de diversas leis, inclusive as relativas
a marcas e patentes.

(Gazeta Mercantil, 23-25 de maio e 09 de
junho de 1992).

IRLANDA

Como resultado das alteragdes introduzidas
na sua lei de patentes, a Irlanda ratificou a
Convengao Européia de Patentes (EPC) e
o Tratado de Cooperagdo em Matéria de
Patentes (PCT). Ambas as ratificagdes tor-
naram-se eficazes a partir de 12 de agosto
de 1992. Deste modo, a Irlanda ja pode ser
designada nos pedidos de patente deposi-
tados no Departamento Europeu de Paten-
tes, bem como naqueles requeridos de acor-
do com o Tratado de Cooperagéo em Mate-
ria de Patentes.

(Linklaters & Paines — Intellectual Property
News, num. 10, julho de 1992).

CONVENGAO EUROPEIA DE PATENTES

A Comiss#o da Comunidade Econdmica Eu-
ropéia assinou acordos com a Tchecoslo-
vaquia, a Hungria e a Poldnia, convocan-
do estes palses a aderirem & Convengao

Secéo organizada pela associada
DRA. ELIZABETH KAZNAR FEKETE

Econdmica de Patentes (EPC) no prazo de
cinco anos.

(Linklaters & Paines — Intellectual Property
News, nim. 10, julho de 1992).

COMUNIDADE ECONOMICA EUROPEIA
— RATIFICAGAO DE CONVENGOES SO-
BRE DIREITOS AUTORAIS

Através de seu Programa de Trabaiho sobre
Direitos Autorais, a Comiss3o da Comuni-
dade Econdmica Européia concluiu que to-
dos os Estados membros deveriam ratificar
as duas principais convengdes internacio-
nais existentes em matéria de direitos auto-
rais e direitos conexos. A Bélgicae alrlanda
n3o ratificaram ainda as emendas de 1971
da Convengio de Berna, e a Convengao de
Roma sobre Direitos Conexos n&o foi ratifi-
cada pela Bélgica, Grécia, Holanda e Por-
tugal. O Conselho Comunitério Europeu pro-
mulgou uma Resolugao convocando os pal-
ses membros a ratificagfio, até 12 de janeiro
de 1995.

(Linklaters & Paines — Intellectual Property
News, nam. 10, julho de 1992).

COMUNIDADE ECONOMICA EUROPEIA
— PROJETO DE DIRETIVA EM
MATERIA DE LICENCIAMENTO DE
DIREITOS AUTORIAIS

Em 18 de junho de 1992, o Conselho do
Mercado Interno da Comunidade Econdmi-
ca Européia alcangou uma posigao comum
a respeito do projeto de Diretiva sobre direi-
tos de licenga, empréstimo e correlatos, em
matéria de direitos autorais.

O projeto visa garantir a todos os autores,
executores e produtores de discos e filmes,
o direito de autorizar ou proibir o licencia-
mento e o empréstimo de originais e de
copias de suas obras. A Diretiva destina-se
a complementar a Decisdo do Conselho
sobre a ratificagéo das Convengdes de Ber-
na e de Roma.

A duragfo do direito em questdo correspon-
de aquela estabelecida pelas Convengbes
aludidas. Contudo, este aspecto podera ain-
da ser alterado, uma vez que a Comissao
Européia pretende harmonizar o prazo de
vigéncia dos direitos autorais em toda a

Comunidade; as duas Convengles somen-
te estipulam prazos minimos, facultando aos
Estados membros a concessdo de prazos
maiores, conforme seu desejo.

O projeto de Diretiva trata, ainda, dos direi-
tos de reprodugéo e distribuigéio nas grava-
¢Bes sonoras e dos direitos autorais ligados
as obras radiofdnicas e televisivas.

Em maio deste ano, o projeto recebeu emen-
das, entre as quais se destaca o reconheci-
mento expresso de um direito moral em
favor do detentor do direito autoral, no sen-
tido de que este possa impedir alteragSes,
cortes ou acréscimos a seu trabalho por
parte do licenciado ou comodatario, sem a
sua autorizag&o.

(Linklaters & Paines — Intellectual Property
News, nam. 10, julho de 1992).

JAPAO

Um novo sistema de buscainformatizada de
marcas foi introduzido pelo Escritério Japo-
nés de Patentes em abyil deste ano, visando
encurtar o periodo de exame dos pedidos
de registro. O sistema destina-se também a
ampliar a capacidade de processamento do
6rgAo no campo marcario.

(Journal of the Japanese Group of AIPPI,
vol. 17, num. 1, jan. 1992.)

OMPI

A Revue de la Propriété Industrielle, publi-
cago bimestral da Organizag&o Mundial da
Propriedade Intelectual, adotou nova politi-
ca editorial a partir de seu primeiro nimero
de 1992, tendo deixado de publicar matéria
doutrinaria. A Revue passou a veicular uni-
camente os trabalhos e relatorios referentes
as atividades da OMPI e aos Tratados por
ela administrados, dando énfase particular
as reunides e trabalhos da Organizagdo
visando proporcionar crientagéo em assun-
tos de propriedade intelectual aos palises
em desenvolvimento e aqueles que se en-
contram em fase de transigdo para uma
economia de mercado. A Revue publica,
ainda, um calendario das reunides da OMPI
e de outras entidades ligadas a propriedade
intelectual.

PRESTIGIE O AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Profissdo regulamentada pelo Decreto-Lei n® 8.933

de 26 de janeiro de 1946.
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COMISSOES DE ESTUDOS

COMISSAO DE FRANQUIA

Coordenador: Dr. Luiz Henrique O. do Amaral

RESOLUGAO

A Comissao de Franchising da ABPI, em reunido realizada dia 22
de agosto de 1992, apreciou detalhadamente a Resolugédo n? 35 do
INPI, de 30 de junho de 1992, arespeito da averbagdo de contrato
de franquia.

Considerando que a Resoluggio n2 35 vem a resolver o impasse
existente no passado face arelutancia do INPl em averbar contratos
de franquia, o que impossibilitava a remessa de “royalties” pelo
Banco Central;

Considerando que a Resolug#o n2 35, ao reconhecer a existéncia
legal dos contratos de franquia, representa inegavel avango, de
sorte a regularizar e incentivar os investimentos internacionais
nesse segmento;

Considerando que a Resolugdo, embora tratando do assunto com
bastante flexibilidade, deixa diversos aspectos e critérios de apre-
ciag&o irrespondidos; ,
A Comiss&o, & unanimidade, entende que o INPL, na andlise dos
contratos, devera deixar transparente os critérios basicos para que
as partes possam prevalecer da Resolugdo n° 35, devendo-se,
sobretudo, uniformizar os seguintes pontos:

1. No que tange ao art. 1, segundo o qual o contrato de franquia é
aquele que reune, combinadamente, o licenciamento de marca e
assisténcia técnica e administrativa e/ou tecnologia, ha que se firmar
0 entendimento de que pelo menos as marcas principais do sistema
dever&o estar registradas 4 época da averbagaio, dado que adinamica
dos negécios na franquia obriga a atualizagfio e inovagfio constante
dos instrumentos de “marketing”. O franqueador devera, quando nao
se tratar da pessoa juridica em cujo nome se acha o registro, estar
autorizado a sublicenciar os direitos relativos ao contrato.

2.Quanto ao art. 2, a apreciagio dos niveis de precos praticados inter-
nacionalmente devera levar em conta, além das praticas do segmento
envolvido, o grau de profissionalizagsio e formatagzio do negacio.

3. Quanto ao art. 3, cabe observar que a prépria natureza jurldica
do contrato j& implica no estabelecimento de restrigdes territoriais
€ outras limitagdes tendentes a uniformizagdo das praticas comer-
ciais, donde deflui serem inaplicaveis as disposigGes restritivas do
art. 90 da Lei n25.772/71, especialmente quanto aos seus incisos
2% e 42, Ainda, o simples fato de se cuidar de contrato de franquia
n&o implica, em principio, em pratica abusiva.

4. Na observagdo das caracteristicas e peculiaridades do negoécio
deverfio ser respeitadas as disposigSes acordadas pelas partes,
particularmente considerando-se as contratagdes ja concluidas no
pals de origem. .

5. O art. 5, na medida em que se refere a “atividades semelhantes
a execugfio de franquia”, deveria ser interpretado no sentido de
permitir que n&do somente os franqueadores ja em operago inter-
nacionalmente possam prevalecer da Resolugio em aprego, sendo
também as empresas que comprovem estar capacitadas e estrutu-
radas a iniciar a franquia no Brasil, mediante a apresentagdo de
dados técnicos e operacionais que mostrem esse preparo, nos
moldes da Circular de Oferta de Franquia proposta no Projeto de
Lei de Franquia do Dep. Magalh&@es Teixeira, ja aprovado na
Camara dos Deputados, e hoje em tramite no Senado Federal.

6. As taxas do INPI para a averbagao deveria ser diferenciadas para
contratos de franquia “master”, i.e., aqueles em que o franqueado
€ autorizado a sublicenciar dentro de determinado territério, e para
franquia unitaria, com redugso de taxas.

7. O cancelamento da averbagZio s deveria ocorrer no caso de perda
da vigéncia do Ultimo registro relativo 4 marca principal da franquia e
na impossibilidade de continuidade das operagfes da rede.

8. Da leitura do art. 8, extrai-se claramente a nogio de que as demais
normas relativas aos atos e contratos de tecnologia que se aplicam
no caso sfo tdo-somente aquelas atinentes ao processo de aver-
bagdo, i.e., & processualfstica de averbagso, limitando-se, desse

modo, as regras adjetivas do andamento do processo, tais como os
prazos e documentos formais exigiveis.

9. Quando aos casos entre matriz e subsidiaria, ha que se observar
as modifickgBes vigentes, introduzidas pelo art. 50 da Lei n2 8.383.
Ainda, em se tratando de sistemas que ja se encontravam em
operagéo no momento do advento da Resolugfio, as partes deve-
riam estar autorizadas a apresentar os contratos para a regulariza-
¢do dos pagamentos, ja que a regulamentagfio ndo decorreu de
modificagdo legislativa da competéncia do INPI.

COMISSAO DE PATENTES

Coordenador: Dr. Lucas Martins Gaiarsa

No periodo de 1989 a 1990 a Comissdo de Patentes realizou
reunides regulares no Rio de Janeiro e Sdo Paulo. Um dos assuntos
entio debatidos relacionou-se com a pouca utilizagdo do sistema
de patentes no Brasil, assunto este sobre o qual ndo houve uma
concluséo final devido a intensificago dos estudos sobre o ante-
projeto de Cédigo da Propriedade industrial da ABP!, com a finali-
dade de sugerir modificagBes e aperfeigopamentos face a iminente
formacéio de uma comissao interministerial para propor uma nova
lei de Propriedade Industrial.

O assunto “a pouca utilizagso de patentes no Brasil’ foi debatido
durante as reunides sob a coordenagio do colega Lucas Martins
Galarsa, tendo a Comiss&o entendido que o melhor uso do sistema
patentario pelo empresariado brasileiro se torna uma prioridade
nacional frente & atual polftica governamental de abertura de mer-
cados, incentivo & concorréncia e respeito aos direitos de Proprie-
dade Industrial. Observa ainda a Comiss&o que dentre os cerca de
60.000 pedidos de registro que marca requeridos no Brasil, a
maioria é depositada por empresas nacionais, enquanto os cerca
de apenas 10.000 pedidos de patente de invengao sdo depositados
predominantemente por estrangeiros.

Deve ser salientada a importancia dos trabalhos a que se prop&e a
Comiss&io de patentes, considerando os prejufzos que poderso
sofrer os inventores e empresarios que néo se conscientizarem da
necessidade de protegfio de suas invengdes. Com efeito, a abertura
do mercado colocara o empreséario nacional em confrontagéio direta
com produtos do primeiro mundo que conhecem de longa data as
vantagens da protegdo patentéaria. A isso acrescente-se o advento
do Mercosul que certamente obrigara a indstria nacional a buscar
uma protegdo adicional principalmente com vistas & captagdo de
investimento estrangeiro no pais.

Tendo em mente o objetive maior da ABPI, a Comiss&o passou a
estudar o que, dentro do Ambito de suas atividades, poderia ser feito
para fomentar o uso do sistema de patentes de modo a trazer um
beneficio pleno para os inventores e empresarios nacionais. Con-
cluiu-se que o primeiro alvo desta ardua tarefa seriam os préprios
membros da ABPI e aqueles que, embora n&ic membros, participam
dos semindrios anuais e dos encontros regionais. .
Finalmente, outra causa da dificuldade da utilizagio do sistema de
patentes diz respeito & discordancias conceituais e de interpretagsio
da lei entre os usuarios do sistema, o corpo técnico do INPl e o
Poder Judiciario.

Em vista do exposto, a Comiss&io considerou como seus objetivos
nessa fase os seguintes:

I. Aumentar a conscientizagio sobre o sistema de patentes; e

}l. Promover discusses com o corpo técnico do INPI, a respeito de
conceitos basicos e de interpretagio da lei de patentes, do ponto
de vista estritamente técnico.

Para atingir estes objetivos, propde-se a adogfio das seguintes
medidas com a participagfo efetiva da Comissao de Patentes:

1. Continuidade dos Encontros Regionais;

2. Publicag#io sistematica de artigos sobre a necessidade, vanta-
gens e fundamentos basicos do sistema de patentes, tanto na
Revista da ABP| como em outras publicagses;

3. Preparagsio de material didatico/informativo (folhetos, manuais,
fitas de video, etc);
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4. PromogZo de mesas redondas com a participagéo de examina-
dores do INPI; e

5. Convite a examninadores do INPI para reunides da Comissé&o.
A Comissao de Patentes destaca ainda dois tdpicos, da maior
relevancia para o fortalecimento do sistema de patentes no Brasil:
1. O reconhecimento dos valiosos esforgos feitos pelo Deputado
Ney Lopes, relator da Comissdo Parlamentar Especial encarre-
gada de estudar o projeto de lei n2 824/91, esforgos estes que
resultaram em um substitutivo subscrito pelo Deputado, o qual trara
inimeros avangos em nossa legislagdo de patentes, colocando-a
ao nivel das mais avangadas do mundo, os principais sendo:

— adogao da patenteabilidade dos produtos quimicos, farmacéuti-
cos e alimenticios, bem como a viabilizagdo expressa do patentea-
mento de invengdes na 4rea biotecnoldgica;

— fusdo das atuais categorias de patentes de modelo industrial e
desenho industrial na categoria Unica de desenho industrial;

— adog&o do periodo de graga, medida esta que trara enormes
beneficios ao inventor nacional;

—simplificagdo das formalidades para depdsito e da tramitagéo dos
pedidos de patente;

— aperfeigoamentos no instituto do desdobramento de pedidos de
patente;

— possibilidade de retirada de pedidos de patente antes de sua
publicagéo;

— faculdade de apresentagaio de subsidios ao exame, sem que isso
represente mais uma etapa processual;

— tramitag&io simplificada e diferenciada para desenhos industriais;
— aumento do prazo de vigéncia das patentes e a possibilidade de
sua extens&o para incentivar a pesquisa no Brasil;

— adog&o do instituto da “infragéio por contribuigéo”;

— garantia dos direitos do usuario anterior;

— adogfio do instituto da oferta de licenga com redugéo do valor
das anuidades;

— extens&o do instituto da licenga obrigatéria para qualquer situa-
¢3o que configure abuso do direito conferido pela patente;

— instituigBio da licenga obrigatéria para a patente dependente;

— instituigsio do certificado de adig#io de invengéo, outra medida de
grande valor para o empresario nacional;

— condicionamento do instituto da caducidade a existéncia prévia
de licenga obrigatéria, desta maneira colocando a legislago brasi-
leira em harmonia com a Conveng3o da Uni&o de Paris; e
—incentivo e pesquisadores de instituigdes da administragio pu-
blica, dando-lhes participagdo nos proventos resultantes da explo-
ragdo da patente.

A Comissdo manifestou, no entanto, certa apreensdo quanto a
restrigdo da patenteabilidade de produtos que constem da lista de
medicamentos considerados essenciais pela OMS, ndo por razdes
conceituais, mas sim porque aquela lista inclui algumas caracteris-
ticas genéricas de produtos, tais como uma série de vacinas. Este
fato pode ter um efeito contrario ao desejado inibindo qualquer
pesquisa naquelas areas.

2. A comiss#o elogia ainda medida tomada recentemente pela Dire-
toria de Patentes do INPI, na transfer&ncia do exame dos pedidos de
modelo de utilidade para a esfera de competéncia da Divisdo de
Patentes na area de Engenharia Mecanica do INPI, providéncia esta
que certamente trard beneficios imediatos aos usuérios, atendendo,

inclusive, aos desejos da ABPI, tal como. expressos em resolugédo
sobre o assunto aprovada por ocasifo da Assembléia dessa Asso-
ciagdo em 1989.

Por outro lado, a Comiss&o considera prejudicial ao usuario a
supresso da reprodugio dos resumos e desenhos dos pedidos de
patente na ocasido de sua publicagdo.

COMISSAO DE INFORMATICA

Coordenador: Dr. Manoel Joaquim Pereira dos Santos

I. Introdugéo

Tendo em vista recomendagio do Relator da ABPI, Dr. Gert Egon
Dannemann, a Comisséo de Informatica iniciou, quando da realiza-
¢do, no ano passado, do XI Seminario Nacional de Propriedade
industrial, a andlise do tema relativo a protegéio de circuitos integra-
dos. Posteriormente a esse evento, foram realizadas diversas reu-
nides da Comissdo, em S&o Paulo e no Rio de Janeiro, no total de
quatro, concluindo-se o exame da matéria nas reunides de trabalho
de 22 de agosto passado.

Os membros da Comissao de Informéatica entenderam convenien-
tes examinar as disposigdes constantes do anteprojeto de lei oriun-
do do Executivo e elaborado por uma comiss&o interministerial, a
fim de que fosse possivel elaborar uma proposta concreta para
regulamentagéo desse tema. Durante seus trabalhos, a Comissao
levou em consideragfio outros subsfdios e propostas, tais como a
legislacdo comparada, o anteprojeto elaborado pela ABPI e o
Projeto de Lei do Senado n2 76, de 28 de maio de 1992, do senador
José Eduardo Vieira.

1l. Proposta da ABPI

Como resultado das discussdes realizadas no &mbito da Comissé&o,
chegou-se por consenso ao texto de Projeto de L ei em anexo, ora
submetido a deliberagao na Assembléia Geral Ordinaria da Asso-
ciagao. '

Aproposta da ABPI reflete a orientagéo geral que tem sido acolhida
para a questdo da protegsio de topografias de circuitos integrados.
Além disso, mantém a estrutura basica do projeto governamental.
No entanto, o substitutivo que se propde representa um esforgo para
simplificar as normas legais, eliminando regras desnecessarias ou
de carater meramente regulamentar e produzinde um texto tanto
quanto possivel conciso.

O texto do projeto sera objeto de observagdes dos associados para
entdo ser aprovado, em minuta final, pela Diretoria da ABPI.

COMISSAO DE MARCAS

Coordenador: Dr. Oscar-José Werneck Alves

A Comissao de Estudos sobre Marcas, reunida em Sdo Paulo, no
dia 22 de agosto de 1992, ao ensejo da realizagdo do Xil Seminério
Nacional de Propriedade Industrial, para pronunciar-se sobre o
tema Classificagio de Produtos e Servigos, aprovou a seguinte
proposigao, dirigida & Assembléia Geral:

DANIEL & CIA

Agente de Propriedade Industrial

Sécios:

DENIS ALLAN DANIEL

VLADIMIRA ANNA ZDENKA DANIEL
ALICIA KRISTINA DANIEL SHORES
NELLIE ANNE DANIEL SHORES
HENRY KNOX SHERRILL

RODRIGO S. BONAN DE AGUIAR

Rua da Alféndega, 108 7° andar CEP 20070-001 — Rio de Janeiro — RJ — Brasil
Tel.: (021) 224-4212
Fazx: (021) 242-7091 242-5214 232-5548
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1 — apoiar as providéncias do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial no sentido de adotar a Classificagéo Internacional através
da ades&o & Unido de Nice;

2 — colaborar, em conjunto com a Associago Brasileira dos Agentes
da Propriedade Industrial — ABAP| —, para a implantagdo do novo
sistema, pelo fornecimento ao Instituto Nacional da Propriedade
Industrial do possivel levantamento das lacunas, duvidas e dificulda-
des de qualquer espécie, enfrentadas na aplicagfo da Classificagio
Nacional vigente e das possibilidades de solugio das mesmas através
da simples introdugio da Classificagdo Internacional;

3 — realizar novas reunides da Comissdo, sem prejuizo da futura
discussdo de outros temas, com a participagéo do Instituto Nacional
da Propriedade Industrial para o cumprimento da tarefa referida no
item anterior;

4 — adotar as providéncias cabiveis para que a mudanga de
classificaggio de produtos e servigos seja acompanhada da preser-
vagéo dos critérios de protegio da marca, segundo o principio da
especialidade consagrado nos arts. 59 e 65, item 17, do vigente
Cédigo da Propriedade Industrial.

COMISSAO DO MERCOSUL

Coordenador: Dr. Luiz Leonardos

RELATORIO N2 1 — REUNIAO DE 22/08/92
A Comissao de Estudos da ABP| para o Mercosul, reunida quando
do Xl Seminério Nacional de Propriedade [ndustrial, iniciou seus
trabalhos com vistas a apresentar propostas que viabilizem a inte-
gragao efetiva dos diversos aspectos de ordem pratica (legislati-
vo/administrativo), relacionados com a Propriedade Industrial dos
quatro palses que compdem o Mercado Comum do Sul.
Tendo em vista a complexidade do tema, bem como o escasso
tempo disponivel para o estudo detalhado do mesmo, o Dr. Luiz
Leonardos, Coordenador da Comissao, sugeriu, com a anuéncia de
todos os presentes, que os trabalhos se centrassem em alguns
temas basicos no tocante, especificamente, as marcas a saber:
a) harmonizag&o legislativa e de procedimentos administrativos,
tais como: a.7) requisitos e condigBes para o registo;
a.2) interpretacgéio e aplicag#o de lei ja existentes;
a.3) formalidades:

— Classificagéo Internacional

— formularios

— buscas

— prazos
b) mecanismos para solugio de controvérsias.
QUESTOES DE CARATER GERAL
1. Por primeiro se faz necessaria a integragéo desta Comiss&o com
o chamado Sub-Grupo Sete, do Ministério da Economia.
2. Tendo em vista a presenca da representante do Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento, Dra. Marta Laudares de Al-
meida (coordenadora de capacitagdo tecnoldgica), esta informou
que, quando da reunido de Las Lefas, foram colocados na pauta
de trabalho os seguintes temas:
— Lei de Propriedade Industrial
— Transferéncia de Tecnologia
— Apoio Institucional
— Comiss&o de Propriedade Intelectual
3.0 Sub-Grupo Sete formalizara sua posi¢#o junto acs demais palses
componentes de Marcas, através do Memorando de Intengdes.
4. Temas tratados quando da reuniio do Sub-Grupo Sete com
representantes do INPI:
— marcas
— patentes — circuitos integrados
— plantas
— software
— direito autoral
— solugsio de controvérsias
— regulamentos
—- tratados
— concorréncia desleal

— indicagdes geograficas

— lei anti-truste

a) Harmonizagéo

Como elemento informativo temos que a OMPI esta elaborando
tratado sobre marcas, abordando temas de interesse, quais:

a) seria proibido exigir legalizagio de documentos

b) seria proibido exigir qualquer documento de registro de comércio
c) seria proibido exigir a transferéncia do género de comércio na
transferéncia das marcas

d) um unico requerimento para alteragdo de nome e sede

a.1) Requisitos e condigdes para o registro

i) 0 que seria registravel como marca, e o que ndo?

Segundo a postura assumida pela ABPI, quando do encaminha-
mento do Substitutivo ao projeto de lei 824/91, a forma globalizante
prevista no artigo 90, 1V, seria a medida que viria ao encontro das
expectativas.

ii) Deveria ser mantido o principio de legitimagfio efetiva por parte
do requerente.

a.2) Interpretagdo e aplicagéo das leis ja existentes.

Os dispositivos de ordem geral, ja encontrados, nos ordenamentos
juridicos dos paises integrantes do Mercosul, visando o afastamento
de atos caracterizadores de concorréncia desleal (pirataria) deve-
riam ser interpretados, desde j4, de forma a proteger os interesses
dos legftimos detentores de marcas.

a.3) Formalidades

i) Aplicagdo da Classificagfio Internacional.

iiy Emprego de formulério uniformizado para os quatro palses.

i) Buscas:

a) cruzadas automaticamente

b) cruzadas em fung&o das designagdes dos interessados.

¢) combinar as buscas com a prioridade (de 6 meses segundo a
Convengéo de Paris)

As buscas automaticas para todos os palses seria onerosa e
desinteressante para o requerente.

iv) Prazos para as medidas: harmonizagéo em 90 dias.

a) intervengdio de terceiros antes da concessdo do registro, asse-
gurada a revis&o administrativa.

b) intervengao de terceiros apds a concessao, assegurada a revis&o
administrativa.

v) Caducidade: harmonizagdo em 5 anos contados do seu requeri-
mento para tras.

b) Mecanismos de solugéo de controvérsias

Sugestéio de criagdo de tribunal especifico para a solugdo de
controvérsias.

RELATORIO N2 2 — REUNIAO DE 03/09/92

1. Répida leitura dos tépicos principais tratados na reuniéo anterior.
2. Esta reunido contou com a presenga da Coordenadora de
Capacitagdo Tecnolégica do Sub-Grupo 7, Dra. Marta Laudares de
Almeida, especialmente convidada pela ABPI, que, relatou os pon-
tos debatidos quando da reuni&o governamental, que contou, ainda,
com representantes do: Depto. de Comércio Exterior, Depto. de
Assuntos Internacionais, Ministério das Relagdes Exteriores, Secre-
taria de Ciéncia e Tecnologia, INPI, INMETRO, e ainda com trés
representantes (empresarios) da iniciativa privada, em Brasflia, no
Gltimo dia 31 de agosto. Tais pontos so0:

a) harmonizaga3o das leis nacionais, em relagio as marcas.

b) requisitos de proteg&o nos quatro pafses, podendo-se adotar
como modelo, certos principios adotados pelo NAFTA.

¢) Necessidade de ades&o do Paraguai a Convengao de Paris.

d) Registro Unico — problema em determinar-se o ponto de locali-
zag&o do “escritério central”. Gestdes politicas para o convencimen-
to de todos os demais palses em eleger o Brasil parataltarefa, tendo
em vista amaior capacitagéo material do INPI, bem como em fungso
da quantidade de marcas aqui depositadas (muito maior que nos
demais palses).

) Necessidade da OMPI coordenar a integragéio entre as Reparti-
¢des dos palses membros. .

f) criagfio de uma Comiss&o para a conciliagdo de controvérsias (em
esfera administrativa). ,

3. Dra. Marta informou, ainda, que foi sugerida a inclus&o de um
representante da ABPI, para participar da préxima reunifio do
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Subgrupo 7, que se dara entre 9 a 11 de setembro na Federagéo
das Industrias de S&o Paulo.

4. A seguir foi lido pelo Coordenador da Comisséo, Dr. Luiz Leonar-
dos, os principais pontos do Seminario de Assungo:

— necessidade de intercambio das listas de marcas dos quatro
paises:

— celeridade no processo de registro;

— uniformizagfio de taxas (aspecto ja observado na Gltima reuniéo
e reputado como sendo de dificil operatividade);

— tratamento prioritario para os paises membros (inexequivel);

— caducidade, uso, notoriede: aspectos a serem harmonizados;
— criag8io de ente supra nacional para a solugéo de controvérsias,
através de “recomendagdes”;

— represséo aos pedidos revestidos de ma fé;

— ades&o do Paraguai a CUP;

5. Tépicos Especificos Abordados com Vistas a Harmonizagéo
a) Repressio a Pirataria — Harmonizagdo das interpretagSes que
faculte as Reparticdes (INPls) refutarem pedidos de registro que se
apresentassem como imitagdo de marcas pré-existentes.

Critérios que poderiam ser adotados:

a.1) aplicagdo, com a maior amplitude possivel, do artigo 6 bis da
CUP (sugestdes).

—regra do conhecimento notério da marca em seu nicho de mercado;
— aceitar a notoriedade internacional como suficiente para a pro-
tecao;

— admitir a possibilidade das Repartigdes aplicarem o 8.bis, de oficio.
a.2) aplicagio do disposto no art. 101, XXIV, contida no Substitutivo
do relator ao Projeto de Lei 824-A.

a.3) dispositivos existentes para imediata aplicagao (no Brasil)

— artigo 159 do Cégido Civil (ato ilicito)

— Lei 8078/90 — Cédigo de Defesa do Consumidor

— enriguecimento sem causa

— artigo 2. “d” e 62, § unico da Lei 5772/71

— art. B.bis e 10 bis da Conveng&o da Unido de Paris

— art. 178 do Dec. Lei 7903/45

a.4) Necessidade de publicago oficial

b) Caducidade: harmonizagiio em cinco anos contados do seu
requerimento para tras.

Obs. Além do motivo de forga maior, previsto pelo Cédigo (art. 94)
como causa excludente de caducidade, ha a Revis&o de Estocolmo,
da CUP,, a qual o Brasil recentemente veio a aderir, onde trata o
“motivo justificado”, como meio idéneo para o afastamento da
caducidade, sendo, portanto, um conceito muito mais amplo.

c) Requisitos para a prorrogagéo:

— condicionando ao uso

— n&o condicionando ao uso

d) Prazos para medidas administrativas

Mantem-se a sugestdo aventada quando da Ultima reunio, ou seja,
harmonizagdo em 90 dias.

e) Formalidades

e.1) N&o se poderia requerer legalizagio de documentos;

.2) Proibido exigir qualquer documento de registro de comércio;
e.3) Proibido exigir a transferéncia do género de comércio na
transferéncia das marcas;

e.4) Um unico requerimento para alteragfio de nome e sede;

e.5) Buscas combinadas com prioridade, através da designag&o do
interessado.

e.6) Intervengdes de terceiros:

— supress#io de oposigao apds o primeiro exame feito pela Repar-
ticio. Sobrevindo o deferimento ou o indeferimento, haveria o
recurso. Mantem-se a revis&o administrativa. (busca-se a praticida-
de e celeridade do rito concessivo da marca).

— manutengsio da oposigao apés o deferimento ou indeferimento,
mantendo-se, também, o recurso e a revisio administrativa.

RELATORIO N2 3 — REUNIAO DO SUBGRUPO 7

DIA 09/09/92

De forma breve, cumpre-me informar que a ténica do supra referido
encontro foi marcado pelo descompasso entre os anseios das
delegagbes que ali compareceram.

Surpreendentemente, apesar da existéncia de uma agenda que, ao
que tudo indicava, haveria de ter sido submetida & apreciagdo das

referidas delegagdes, o que se viu, foi o seguinte quadro: a delega-
¢&o brasileira havia se preparado para debater o tema contido no
“programa oficial”, qual seja, “Avaliagio do Tema Propriedade In-
dustrial e MERCOSUL”, marcado, inicialmente, para o dia 10, mas
que, em razéo de mudangas de Ultima hora, foi reprogramado para
o dia 9, enquanto que, a delegagéo digestiva, veio preparada para
o debate centrado no tema “Rede de Informagbes”, ndo tendo,
sequer, trazido pessoal suficientemente envolvido no assunto Pro-
priedade Industrial.

Estabeleceu-se, assim, um verdadeiro impasse, onde ambas as
delegagbes ndo logravam sucesso em avangar em nenhum dos
temas, de forma satisfatéria.

Cumpre informar que a delegagéio paraguaia mostrou-se de certa
forma despreparada para a discussdo de qualquer tema, fosse ele
envolvendo Propriedade Industrial ou Rede de Informagses.

A delegagfo uruguaia ndo enviou representantes.

Dentro do quadro, de certa forma caédtico, entéio criado, nos foi
possivel listar, apenas, alguns pontos de maior relevancia, a saber:
— Segundo a ata da reuniao anterior, ficou estabelecido que a delega-
¢éio argentina elaboraria carta de intengBes para a cooperagéo tecno-
|6gica entre os paises. No entanto, dito trabalho néo foilevado a efeito,
tendo sido postergado para a préxima reuni&o do Subgrupo 7.

— A Argentina entendeu que o tema Propriedade Industrial deveria
ser tratado através de uma Comiss8o especial, separadamente,
portanto, do tema Tecnologia.

— O Brasil, defendendo o Cronograma de Las Lefias, entendia que
havia total afinidade entre os assuntos, razdo pela qual manteve
sua posigao de negociar neste sentido.

— A delegagfio argentina manteve-se irredutivel. Ato continuo,
propos a indicagsio imediata de representantes de cada delegagéio,
para a formag&o de um grupo de trabalho permanente para tratar
dos assuntos afetos a tecnologia.

— O Brasil preferiu indicar seus representantes proximamente.

— O Brasil informa que estdo sendo feitas gestdes de cunho
politico e econdmico, no sentido de eliminar-se (ou reduzir-se) o IOF
incidente sobre as operagdes envolvendo os pagamentos de transfe-
réncia de tecnologia a ser implantada pelo Conselho Monetario
Nacional, que, detém poderes para adotar tal medida.

— Falou-se do Programa Bolivar como forte elemento de instrumen-
talizagfio para o incremento da capacitagfio tecnoldgica, via aporte
de capital, entre outros elementos.

COMISSAO DE TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGIA

Coordenador: Dra. Juliana Bruna Viegas

O relatério do Grupo de Estudos sobre transferéncia de tecnologia
da ABPI, consubstanciou-se em carta enviada ao Diretor de Con-
tratos do INPI, do seguinte teor:

“S&o Paulo, 18 de setembro de 1.992
Ao
Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI
Diretoria de Tecnologia
Praga Mau4, 7 — 152 andar
Rio de Janeiro — RJ

AtengZio: Dr. Benedito F. S. Adeodato

Diretor de Transferéncia de Tecnologia

Prezados Senhores:
A Associagso Brasileira da Propriedade Industrial vem pela presen-
te encaminhar a Diretoria de Transferéncia de Tecnologia do INPI
o0s comentarios e sugestdes que foram elaborados por sua Comis-
s#o de Estudos de Transferéncia de Tecnoclogia, comiss&o essada
qual participam elementos dos mais importantes escritérios de
advocacia e de propriedade industrial do pals, bem como de em-
presas as mais representativas em suas areas, a respeito da
interpretagfio e aplicagsio de determinados dispositivos da Resolu-
%o n° 22 de 27 de fevereiro de 1991 e da Instrugsio Normativa n2
001 de 02 de julho de 1991, bem como do Artigo 50 da Lei 8.383
de 30 de dezembro de 1991.
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I Cléusulas de Sigilo

Resolugdio INPI n2 22, Art. 72 — “O Contrato de Fornecimento de
Tecnologia estipulara as condigdes da aquisigfio de conhecimentos
e tecnologias ndo amparados por direitos de propriedade industrial,
depositados ou concedidos no Brasil.

Paréagrafo Unico — O Contrato de que trata este artigo podera
conter clausulas de sigilo e de indisponibilidade da tecnologia
negociada” (grifo nosso)

De acordo com as informagBes obtidas, o INPI ndo mais atrelara as
clausulas de sigilo & durag3o do contrato. Entretanto, o INPI, apesar
de ter abrandado sua posigio quanto aos segredos de negocio e
de fabrica (‘trade secrets”), parece continuar a considera-los “con-
correntes” do sistema de patentes, pelo que deveriam sofrer algu-
mas restrigdes para ndo se tornarem mais “vantajosos”. Decorreria
dai a posicéio adotada pelo INPI de limitar o prazo de sigilo a um
prazo maximo de 15 anos que corresponde & vida de uma patente
de invengdo.

Aparentemente, o INPI considera o instituto das patentes social-
mente preferivel, por pressupor a publicagdo dos detalhes dos
inventos, que passam ao dominio publico apés a expiragdo da
respectiva patente.

Esta visdo, porém, além de ndo encontrar amparo na legislagao
pertinente, n&o leva em conta a relativa precariedade dos “trade
secrets”, que, se por um lado podem oferecer prote¢&io mais dura-
doura do que a das patentes, por outro lado, a qualquer momento
podem ser independentemente descobertos por concorrentes que
poderéo entdo utiliza-los livremente. Além disso, ndo se deve
esquecer que o sigilo € muitas vezes a Unica forma de protegfio
disponivel para determinada classe de informagao, que apesar de
ndo ser patenteavel, é valiosa e foi adquirida a duras penas pela
sua detentora. :

Deve-se lembrar, igualmente, que determinadas tecnologias tém,
em fungZio de suas préprias caracteristicas, uma vida util muito
Superior aos quinze anos de protego conferidos as patentes, razao
pela qual a previs&o de confidencialidade contratual ¢ a maneira
mais eficiente de se resguardarem os direitos dos detentores des-
sas tecnologias, quando sejam elas objeto de contratos de transfe-
réncia.

Diante das razdes acima, que podem levar as partes contratuais a
acordarem prazos de confidencialidade mais longos, e diante da
auséncia de dispositivos legais impeditivos, sugere-se que o INPI
respeite a liberdade contratual das partes e se abstenha de emitir
exigéncias no sentido de limitar tais prazos de confidencialidade.
ll. Conceito de Licenciamento de Tecnologia néo Patenteada
Resolugdo INPI n2 22, art. 72 — “O Contrato de Fornecimento de
Tecnologia estipulara as condigdes da aquisigio de conhecimentos
e tecnologias ndo amparados por direitos de propriedade industrial,
depositados ou concedidos no Brasil.

Paragrafo Unico — O Contrato de que trata este artigo podera
conter cléusulas de sigilo e de indisponibilidade da tecnologia
negociada” (grifamos)

Tendo em vista a possibilidade de inclusio de clausulas de sigilo e
indisponibilidade, o INP| parece estar disposto a aceitar a idéia de
licenga de tecnologia. Existem, porém, algumas duvidas quanto a
possibilidade e viabilidade de se proibir o uso da tecnologia apds o
encerramento do contrato.

A posico adotada atualmente pelo INPI ¢ ambigua. Tem-se hoje,
um sistema misto de transferéncia de tecnologia, que n&o é compra
no sentido estrito da palavra — e tampouco & um licenga pura como
ocorre nos Estados Unidos, ou seja, uma “permissao” de uso
temporario, a cujo término o titular retoma o direito de usar a
tecnologia licenciada.

O sistema, tal como se apresenta no momento, impede a entrada
de tecnologia moderna no Pais, haja vista que ao seu titular néo é
dado retoma-la ap6s o término do contrato. Com isso, ficamos
fadados & aquisi¢fio de tecnologias defasadas e obsoletas.

Por outro lado, o reconhecimento e a aceitagfio clara, por parte do
INPI, dessa tendéncia internacional ao conceito da “licenga” de
tecnologia, ampliar4 o espago de manobra das partes envolvidas,
com possibilidades de redugao dos royalties a serem pagos.
Entretanto, j4 que a Resolugdo n2 22 e a Instrugsio Normativa n2
001/91 ao definirem os contratos de fornecimento de tecnologia,

usam a palavra “aquisi¢gdo”, que indica claramente um conceito de
perpetuidade, acredita-se que a linguagem destes regulamentos
deveria ser aperfeigoada de modo a englobar de forma explicita o
conceito de licenga temporaria de tecnologia.

lll. Contratos Separados

Instrugdio Normativa INPI n2 001/91, item 3.3. — “O Pedido de
Averbag&o devera corresponder a um Unico objeto, podendo trami-
tar, os pedidos conexos, em autos apensos.”

O INPI continua adotando posigdo no sentido de ndo permitir que
sejam englobadas varias modalidades contratuais em um unico
instrumento, o que néo se coaduna com a pratica internacional na
area de licenciamentos.

A justificativa apresentada é de que isso facilita o controle das
transagdes por parte daquele 6rgdo e, em sendo cada tipo contra-
tual revestido de caracteristicas peculiares, ndo seria possivel aglo-
meréa-los todos em um sé contrato, como é o caso de contratos de
transferéncia de tecnologia vinculados a licenciamento de marcas.
Esta posig&io implica em burocratizagio excessiva no que tange ao
exame e aprovagdo dos licenciamentos, além de um aumento
sensivel nos custos para averbagao, uma vez que as taxas devem
ser recolhidas sobre cada um dos contratos submetidos & aprecia-
¢do do INPI.

Em vista disto, e da tendéncia internacional de celebrar contratos
englobando vérias modalidades, sugere-se que o INP| permita a
apresentagdo dos contratos de maneira que mais convenha aos
solicitantes: separadamente ou em conjunto.

Esta medida trara maior celeridade aos processos de averbagéo,
menos burocratizagéo, diminuigéo de custos e consequentemente,
maior estimulo ao inventimento e realizagéo de operages regulares
de transferéncia de tecnologia.

IV. Legislagéo Aplicavel

Muito embora a prépria Resolugsio 22 n3o mencione qual deva ser
alei aplicavel aos contratos de transferéncia de tecnologia, o INPI
entende que a legislagio brasileira deve ser aplicada, “ainda que
em paralelo com outra legislagdo”, ou que o foro escolhido seja no
exterior.

Entretanto, deve-se notar que o art. 9 da Lei de Introdugdo ao
Cédigo Civil estabelece que “para qualificar e reger as obrigagdes,
aplicar-se-a a lei do pals em que se constituirem.”

Adiante, 0 § 22 do mesmo artigo, prevé que “a obrigagfio resultante do
contrato reputa-se constituida no lugar em que residir o proponente.”
A exigéncia, por parte do INPI, no sentido de que se aplique a Lei
Brasileira aos contratos de transferéncia de tecnologia, néo se pode
sobrepor as disposiges da Lei de Introdugio ao Cédigo Civil que
é norma de ordem publica.

Sugere-se, portanto, que o INP| se atenha aos termos da Lei de
Introdugdio quanto a aplicabilidade de legislagdo estrangeira as
obrigagdes contraldas entre empresas brasileiras e estrangeiras.
V. Clédusulas Relativas & Exportagéo

Tem o INPI, em alguns casos, exigido que em contratos de licen-
ciamento seja inclufda clausula permitindo expressamente a expor-
tagdo por parte do licenciado nacional.

Esse entendimento tem como base a alinea “g” do artigo 22 da Lei
4137/62 (Lei Anti-Trust), pela qual considera-se forma de abuso do
poder econdmico ou ao desenvolvimento de empresa”.

Nesse sentido, o Cédigo da Propriedade Industrial, com vistas a
coibir a criag&o das dificuldades a que se refere a Lei 4137/62, n&o
permite, em contratos de licenciamento, a existéncia de clausulas
restritivas & comercializagio e a exportagdo pelo licenciado.

Por outro lado, nada existe na legislagfo brasileira que obrigue as
partes a expressamente pactuarem que o licenciamento tem a
liberdade para exportar.

Considerando-se o preceito constitucional estabelecido no art. 52,
inciso Il, da Constituigsio de 1988, que estabelece que “ninguém
sera obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senso em
virtude dalei”, a exigéncia de inclus&o expressa de tal clausula pode
ser considerada inconstitucional.

Sugere-se, portanto, que o INP| se atenha aos termos das leis
aplicaveis acima referidas.
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VL. Protocolos

O INPI ndo concede protocolos definitivos quando da entrada dos
formularios de pedidos de averbagzo de contratos. Isto gera maior
burocracia, atrasos e incertezas quanto ao exame dos contratos.
A fim de evitar tais inconvenientes, sugere-se que, na medida do
possivel, o INPI implante um sistema de verificagiio sumaria dos
documentos apresentados, na ocasifo do protocolo, para possibli-
tar a entrega de um protocolo definitivo de imediato, em qualquer
das delegacias regionais do INPI.

Esta medida propiciara uma redugdio da burocratizagdo e maior
agilidade quanto ao exame dos contratos submetidos a apreciagéo
do INPI.

VII. Atualizagédo de Valores

Resolugiio INPI n2 22, art. 14 — “Os Pedidos de Averbagdo serdo
deferidos, indeferidos, postos em exigéncia ou arquivados, obser-
vados os seguintes prazos e condigdes:

a) 10 dias Uteis, para andlise dos Atos ou Contratos com valores até
Cr$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhdes de cruzeiros), exceto os
que, tendo por objeto o fornecimento de tecnologia, contiverem
clausulas de sigilo ou indisponibilidade;

b) 20 dias uteis, para andlise de Atos ou Contratos com valor
superior a Cr$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhdes de cruzeiros),
al inclufdos os que, tendo por objeto o fornecimento de tecnologia,
contiverem cldusulas de sigilo ou indisponibilidade; e

c) 45 dias uteis, para andlise dos Atos ou Contratos que dependam
de parecer ou infomagao externa.”

Ocorre que n&do ha qualquer previsdo para alteragéo ou corregéo
do valor acima mencionado.

A médio prazo, ainflag&o fara com que todos os contratos apresen-
tados a apreciagéo do INPI acabem por enquadrar-se nos ftens “b”
ou “c” do artigo 14, tornando letra morta o disposto no item “a”.
Sugere-se, portanto, que esse valor seja atualizado periodica-
mente ou seja estabelecido em ddlares, que é a moeda corrente
para pagamento da maioria dos contratos onerosos submetidos
a averbagéo.

VIIl. Contratos tendo por Objeto Marcas ou Patentes Objeto de
Contratagdes Anteriores néo Onerosas

O artigo 50 da Lei n2 8.383/91 permite a dedutibilidade para fins de
apuragfo do lucro real, observados os limites da legislagdo em
vigor, de royalties pelo uso de patentes e marcas e da remuneragéo
por assisténcia técnica, cientifica, administrativa ou semelhante,
pagos pela subsidiaria brasileira & sua controladora no exterior,
observado o requisito de ter sido o respectivo contrato assinado,
averbado pelo INPI e registrado no Banco Central do Brasil poste-
riormente a 31.12.91.

Anteriormente ao advento da Lei n2 8.383/91, o art. 14 da Lei
4.131/62 proibia a remessa de royalties pelo uso de patentes e
marcas entre filial ou subsidiaria estabelecida no palis e sua matriz
ou controladora sediada no exterior. Com isso, os contratos de
licenciamento de marcas e de patentes eram obrigatoriamente
gratuitos.

O paragrafo unico do art. 50 da Lei 8.383/91 prevé expressamente
que as despesas dedutiveis referidas no seu caput, ou seja, royal-
ties pelo uso de patentes e marcas e remuneragdes por assisténcia
técnica, cientlfica, etc, pagos por subsidiaria brasileira a sua contro-
ladora no exterior, n&o se aplicam as restrigdes do art. 14 da Lei
4.131/62. Portanto, ap6s a edigdo da Lei 8.383/91, os contratos de
licenciamento de marcas, patentes e de assisténcia técnica podem
ser celebrados a tftulo oneroso.

O INPI, no entanto, entende que contratos de licenciamento de
marcas ou patentes, a titulo gratuito, celebrados ainda sob a vigén-
cia do art. 14 da Lei n2 4.131/62, existentes e averbados anterior-
mente & Lei n28.383, se forem cancelados e em seguida celebrados
em bases onerosas, ndo serfo aceitos, mas sim averbados nova-
mente a titulo gratuito.

Ora, ndo existe qualquer impedimento legal para que as partes,
tendo sido autorizadas por lei superveniente a cobrar e efetuar
pagamentos por licenga antes necessariamente gratuita, néo pos-
sam fazé-lo em raz&o da posigéo adotada pelo INPI a respeito.
Vale reiterar que as licengas concedidas anteriormente a Lei n2
8.383 somente eram gratuitas em fungdo da Lei 4.131/62 que assim
determinava. Permitindo a Lei n® 8.383 a remuneragfo destes
contratos, ndo vemos porque o INPI nédo devetia averbar contratos
agora onerosos que s&o indubitavelmente mais fiéis a vontade das
partes.

I1X. Clausula Proibitiva de Uso/Depésito de Marca S3emelhante
O INP! tem feito objego & inclusdo de clausulas, em contratos de
licenciamento de marcas, proibindo ao licenciado nacional o0 uso ou
depdsito de marcas idénticas ou semelhantes as marcas licencia-
das, com base no argumento de que cabe ao INP| o controle sobre
colidéncias de marcas.

A inclusdo de clausula nesse sentido € mais um mecanismo de
prote¢do que se da ao licenciador, j4 que, se descumprida a
obrigagdo assumida pelo licenciado haverainadimplemento contra-
tual, ensejando portanto, rescis&io por justa causa com todas as
conseqléncias que dal possam advir.

Se de um lado cabe ao INPI o controle sobre colidéncias de
registros de marcas, ndo tem o INPI competéncia para fiscalizar o
uso indevido, o que cabe ao préprio titular da marca. Este, ao
verificar infrag&o a seu direito podera se socorrer do Poder Judiciario.
Sugere-se, portanto, que o INP| passe a permitir a inclusdo de
clausulas do género.

De fato, nada ha nalegislagiio que impega ou profba clausula desse
tipo, nem tampouco a inclus&o dessa cliusula interfere ou retira do
INPI a suas prerrogativas de manifestar-se sobre colidéncias de
marcas depositadas.

X. Montante dos Royalties ou Remuneragéo por Transferéncia
de Tecnologia

Resolugdo INPI n2 22, art. 12 — “Na apreciag¢8o da remuneragdo
dever&io ser levados em conta os niveis de pregos praticados
nacional e internacionalmente em contratagdes similares”.

O INPI tem admitido a possibilidade de se pagarem royalties
superiores a 5%, desde que sejam apresentadas justificativas téc-
nicas para isso.

A limitagdo em 5% como base dos pagamentos devidos por trans-
feréncia de tecnologia implica, por um lado, em mais um desesti-
mulo a inventimento por parte das empresas estrangeiras, e, por
outro lado, cria o INPI mais um entrave burocratico ao obrigar as
partes a apresentarem mais documentos justificando os niveis de
pagamento, caso excedam de 5%.

Sugerem-se, em vista disto, que o INPI adote as préaticas interna-
cionamente aceitas, cumprindo desta forma o disposto na Resolu-
¢80 n2 22, que o préprio INPI emitiu.

Se os niveis internacionais ultrapassam o teto de 5%, haveria, t40
somente, a necessidade de o préprio INPI manter-se informado dos
valores cobrados no mercado internacional, haja vista n3o existir
qualquer disposigao legal que vincule remessas aos limites atual-
mente vigentes para a dedutibilidade fiscal.

As sugestdes e comentdrios acima séo apresentados a titulo de
contribuigdes construtivas, no sentido de que se aperfeigoe cada
vez mais o sistema de averbag&o de contratos, e se propicie, desta
forma, maior acesso, por parte das empresas brasileiras, as tecno-
logias de ponta disponiveis no exterior.

A Comissao de Transferéncia de Teconologia da ABPI, coloca-se
inteiramente & disposigao desse 6rgéo para aprofundar a discusséo
dos itens cobertos por este oficio.

Atenciosamente

Luiz Roberto Borges

Vice-Presidente da Associa¢sio

Brasileira da Propriedade Industrial”
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Tema de Capa: MERCOSUL

A transcrigdo de trés palestras proferidas no “SEMINARIO DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL E O MERCOSUL", ocorrido em Joinville, em 28.05.1992, inauguram nesta
edigdo os debates sobre a matéria em nossa Revista, que publica também os resultados

da Comissdo de Estudos sobre 0 Mercosul.

Marcas e Mercosul

JOSE ROBERTO D’AFFONSECA GUSMAO
Doutor em Direito pela Universidade de Strasbourg Ili
Professor do Centre d’Etudes Internationales de la Propriété Industrielle
e da Pontificia Universidade Catolica de Sdo Paulo
Diretor - Relator - Editor da ABPI

0 Mercosul é uma concepgéo que comega a tomar forma
real na medida em que preocupa dirigentes dos Estados envolvidos
e, mais ainda, na medida em que preocupa os protagonistas finais,
0s empresarios.

Alem da preocupagéo (maior) de se mensurar o impacto que tera
a vigéncia deste acordo nas varias economias envolvidas, ha a preo-
cupagdo (menor), mas nem por isso menos procedente, de se pensar
€, se possivel, remover todos os entraves a realizagsio plena do
acordo.

A experiéncia estrangeira, nesse caso, é valiosissima e merece
ser observada e tida em consideragfo.

O gque nos mostra a experiéncia que viveu e vive hoje a Europa
€ que entraves nio faltam e ndo faltaréio a que um tratado desta
ordem se realize, alcangando plenamente seus objetivos.

Os entraves de ordem juridica s&0 os mais presentes e relevantes,
a comegar pela eleigfio, pelos paises membros, de uma jurisdigao
competente para solucionar os conflitos resultantes do acordo.

Ha entraves juridicos de toda sorte. Entraves resultantes das
diferentes legislagdes fiscais, de legislagio sanitaria, de metrologia,
do Cédigo de Defesa do Consumidor e tantos outros.

Dentre os diversos entraves juridicos que se podem vislumbrar,
destacam-se, hoje, os resultantes das diversas legislagdes de proprie-
dade industrial, cabendo-me falar sobre marcas especificamente.

Que tipo de entrave a livre circulagéo de mercadorias pode ser
causado pelas diversas legislagdes marcéarias?

Os entraves s&o diversos e resultantes, na sua maioria, da aplica-
a0 de principios basicos de direito, como a soberania das legislagdes
de cada pals, o respeito ao direito adquirido, e o principio da territoria-
lidade.

Passemos a um caso concreto para demonstrar a afirmagso:
Um industrial brasileiro pretende vender seus produtos na Argentina
e descobre que a marca com a qual reveste seus produtos no Brasil
encontra-se registrada na Argentina em nome de terceiro.

Esta situag&o sujeita-o a ver seus produtos apreendidos naque-
le pals por infrigirem direitos de terceiros que aqui lhe pertencem.
E seus produtos ndo estdio livres desta barreira apenas quando
exporta diretamente ao mercado argentino, como também quando
circulam através de representantes, revendedores que podem até
estar sediados no Paraguay, por exemplo.

Estamos ai diante de duas barreiras distintas: 1) a da exportagéo
direta, que se resolveria (mal) pela adogao de uma nova marca para
o mercado argentino. Se resolveria mal por que nem sempre esta
solugdo é economicamente viavel, de um lado e, de outro, porque tal
solugao implica, talvez, numa perda de publicidade comum aos dois
palses. 2) a da exportagao indireta, via livre circulagéo de mercado-
rias, seja através de um representante local, seja por meio de venda,
aqui no Brasil, de um produto ac consumidor argentino no atacado.
Ou seja, seu produto se vé impedido de circular no mercado comum,
livremente.

Estas barreiras existem hoje e se diferenciam de outras, tais
como fiscais, de ordem sanitaria ou de metrologia, posto que no
nosso caso, estamos tratando de direitos privados, adquiridos por
nacionais de cada palis.

Todo exportador, hoje, deve estar atento aos problemas de
propriedade industrial que podera enfrentar nos mercados externos,
procurando proteger suas marcas naqueles pafses.

O que muda com a constituigiio do Mercosul é que, por principio,
pretende-se integrar mercados antes independentes e com isso pro-
vocar uma maior troca de produtos e servigos, o que implica estimular
naturalmente quem antes néio se preocupava com tais mercados.

Os legisladores dos palses envolvidos podem até se propor a
unificar suas regras fiscais, sanitarias, metrolégicas e outras, visan-
do levantar tais barreiras.

No caso dos direitos de propriedade industrial a solug#io ndo
parece tédo simples. N&o basta, com efeito que os paises envolvidos
tenham legislagdes comuns ou mesmo harménicas, se bem que
este j4 € um enorme passo para se chegar l4.

l% preciso salientar que a interpretagdo de regras harménicas
seja também harmoénica e que seja encontrada uma solug8o para
os direitos adquiridos.

E preciso ainda que se pense num 6rgéo unico que centralize
a outorga de marcas para os cidaddos membros do Mercosul.

Esta solugo foi a encontrada no que se refere as patentes na
Europa, e com enorme sucesso.

Pensa-se, ha muito, na criagdo de um organismo europeu
unificado também para as marcas, o que devera ocorrer em breve.

Nos dois casos, a iniciativa européia optou pela manutengéo
dos diversos oficios nacionais, advindo dai uma complexa relagio
entre o oficio europeu e o de cada pais, inclusive no que toca a
validade e prevaléncia dos titulos respectivos.

Problemas e barreiras, como ja se disse, s&o e continuaro
presentes na construgdo do Mercosul.

Cabe o levantamento desses obstaculos para que se procure a
melhor solugao.

No caso especffico dos problemas advindos dos direitos de
propriedade industrial, as solugdes s&o objeto de discussdes inter-
minéveis.

Para que demos um passo seguro nessa diregéo, impde-se
pensar em duas regras de ouro, que seriam uma boa iniciativa:

a) a primeira, € no sentido de se procurar harmonizar nossas
legislagdes entre si, se possivel e preferencialmente de acordo com
a tendéncia mundial nesse campo.

b) a segunda, € no compromisso dos diversos palses para uma
aplicag&io mais rigorosa e harmonica dos dispositivos da Convengao
de Paris, que j4 contém uma série de salvaguardas, quanto 4 ma-fé
e a concorréncia desleal entre membros dos palses contratantes.

Nesta fase do acordo, em que a prifheira providéncia a tomar é a
de preparar-se para ampliar os seus mercados, os industriais nao po-
dem e n&o devem abrir mao de medidas que visem a protego de seus
direitos de propriedade industrial em cada um dos palses do Mercosul,
evitando, desde 4, surpresas desagradaveis que podem surgir.
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A Harmonizacao Fiscal e o Mercosul

GABRIEL FRANCISCO LEONARDOS
Advogado — Integrante de Momsen, Leonardos & Cia.

05 processos de integragdo econémica seguem um deter-
minado itinerario, que passamos a analisar. As sucessivas etapas
que devem ser superadas s&o:

~ — a zona de livre comércio;

—- a unifo aduaneira;

— o0 mercado comum;

— as unides econdmica e monetaria; e

se, apds a integragio econdmica for desejada também a uni&o
politica, alcanga-se uma quinta etapa, que é a

— aunido politica.

Por enquanto, o Mercosul n&o se propde a estabelecer as
unides econdmica e monetaria, ou a unifo politica; por isso, anali-
sarei aqui as etapas da zona de livre comércio, unido aduaneira e
mercado comum.

A zona de livre comércio € o estabelecimento, por tratados
internacionais, da livre circulagéio de mercadorias, sem barreiras ou
restrigdes quantitativas (as chamadas quotas de importagéo), ou
aduaneiras (impostos incidentes na importag&o, também chamados
de tarifas aduaneiras). Os pafses integrantes permanecem, porém,
com total liberdade para manter ou instituir quotas ou tarifas adua-
neiras nas relagdes com outros palses, que n&o forem membros da
zona de livre comércio.

Um exemplo de zona de livre comércio é a EFTA-European Free
Trade Organization (“Organizagao Européia de Livre Comércio”),
criada em Estocolmo, em 1960, reunindo os palses europeus que
n&o s&o membros da CEE-Comunidade Econémica Européia. Ou-
tro exemplo, mais recente, € o acordo entre EUA e Canada, assim
como a integrag&o do México nesse sistema, que pretende criar a
NAFTA-North American Free Trade Organization.

Um problema importante na instituigio de uma zona de livre
comércio é a certificagéo da origem dos produtos, uma vez que
produtos oriundos de paises ndo integrantes da zona de livre
comércio podem sofrer restrigbes ou taxagdes, ao contrario do que
ocorre com produtos oriundos de pafses integrantes da zona.

O problema ¢é 6bvio: se o Brasil onera determinado produto,
oriundo da Franga, com allquota de importagdo de 100%, € a
Argentina o tributa & aliquota de imposto de importagéio de apenas
10%, o Brasil correria o risco de ser inundado por tal produto, que
entraria em nosso pals através da Argentina, sem que houvesse
nenhum beneficio real para o desenvolvimento do Brasil e Argenti-
na. Nesse caso, o produto deveria sofrer, na fronteira entre Argen-
tina e Brasil, pelo menos a tributagdo compensatéria dos outros
90%. .

O problema é de relativamente facil solugao, através do sistema
de tributagao compensatéria, quando o exemplo trata apenas da
importag&io por um pals e a re-exportagéio para outro. Mas, quando
h& agregacéo de valor ao produto importado (por exemplo, a
Argentina importa um motor dos Estados Unidos e o incorporaa um
automovel que é vendido ao Brasil), o problema ¢ muito mais
delicado. Assim, serdo necessdrias regras para estabelecer a na-
cionalidade de cada produto. Isso estd previsto no art. 32do Tratado
de Assungao, que instituiu o Mercosul:

“Art. 32 — Durante o perfodo de transigio, que se estendera
desde a entrada em vigor do presente tratado (que ocorreu em
29.11.1991) até 31 de dezembro de 1994, e a fim de facilitar a
constatagdo do mercado comum, os Estados Partes adotam um
regime geral de origem (...)”

Percebe-se que a existéncia do “regime geral de origem” so-
mente é prevista durante um periodo de transi¢do. Isso porque em
31.12.1994 devera estar concluida a unido aduaneira, que é um
passo além da zona de livre comércio.

A unido aduaneira significa a adogdo de uma tarifa aduaneira
comum, eliminando-se o problema da certificagio de origem. Ou
seja, a unifo alfandegéria cria um Unico territério alfandegado
comum. Quando a unido aduaneira estiver implantada ocorrerdo
problemas de ordem prética, quais sejam, os paises que tiverem
melhor infra-estrutura de portos e de transportes internos (rodovia-
rio, ferroviario ou fluvial), captardo mais importagdes dirigidas aos
palses componentes da uni&io aduaneira, e, consequentemente,
terio uma arrecadagsio com as tarifas aduaneiras maior que os
demais.

Enquanto que na Europa Roterdd e Amsterda sio exemplos de
portos bem-sucedidos, no Mercosul pode-se prever um crescimento
relativo de Paranagua e Montevidéo, que tém custos menores, em
detrimento de Buenos Aires, Rio de Janeiro e Santos, a menos que
sejam tomadas rapidamente medidas para modernizar estes trés
ultimos.

Mesmo ap6s a criagdo de uma uniso aduaneira, ainda existe a
necessidade de barreiras afandegérias, a fim de possibilitar a
equalizag&io dos impostos internos. A CEE, por exemplo, ainda hoje
tem barreiras alfandegérias nas fronteiras dos diversos Palses-
Membros. Isso acontece porque as aliquotas internas s&o diferentes
em cada pals, tornando diferente a tributag&o total de cada produto.

O objetivo da uniéio aifandegaria é criar condigdes neutras de
competicdo entre os industriais dos diversos Pafses-Membros. A
respeito, Henry Tilbery disse o seguinte, em sua obra pioneira sobre
a matéria, aqui no Brasil (“Tributagdo e Integrag&io da América
Latina”, Ed. José Bushatsky, Sao Paulo, 1971):

“Se aceitarmos como ponto de partida regra basica de que o
sistema da integrag&o econdmica deve assegurar aos paises mem-
bros a plena liberdade de competi¢io, sem distorgdes criadas pela
diversidade dos sistemas tributarios pre-existentes nos paises
membros, entdo devem ser abolidas, nas legislagdes tributarias
deles, quaisquer dispositivos que constituam uma discriminag&o
geogréfica, intencional ou n&o, contra outros membros. Porém &
aconselhavel, que a harmonizagfio nlo estabelega metas exagera-
das e se mantenha, pelo menos na primeira etapa, dentro dos
limites minimos de modificagdes indispenséveis para o andamento
da integrag&o.” (in ob. cit., pag. 15)

Da necessidade de eliminar as distorgdes na competig&io entre
os Palses-Membros nasce a harmonizagéo tributéria, que pode
ser definida como a modificagéio dos sistemas tributarios nacionais
com o objetivo de eliminar os focos de distorgéio competitiva ou
facilitar o comércio internacional.

Se um torno mecanico tem custo de fabricaggo final de US$
100.00 tanto no Brasil quanto na Argentina, mas, no Brasil, em
decorréncia dos impostos internos, o prego da venda ¢ US$ 160.00,
enquanto que na Argentina €JUS$ 130.00, esta claro que o produto
argentino terd uma vantagem comparativa sobre seu concorrente
brasileiro, sem que, para alcanga-la, tenha uma produgéo mais
eficiente, ou seja, um custo de fabricagio menor. Para evitar essa
distorgsio, o produto argentino, ao ingressar em territério brasileiro,
estaria sujeito & tributagsio compensatéria, quanto & diferenga (no
caso, US$ 30.00), que daria ensejo a um fundo de compensacgéo
a ter a destinagfo desejada pelos Pafses-Membros.

Este problema ocorre principalmente com relagéo acs impostos
indiretos, mas também ¢ decorrente das diferengas existentes na
tributag@o por impostos diretos.
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Neste ponto, vale abrir um parénteses para tratar da distingéo
entre impostos indiretos e diretos. Diz-se indireto o imposto cujo
valor é adicionado ao prego da mercadoria ou servigo, possibilitando
atranslagdo ou repercusséo de seu nus financeiro para o chamado
“contribuinte de fato”, enquanto que o vendedor da mercadoria ou
prestador do servigo, o chamado “contribuinte de direito”, recolhe o
tributo aos cofres publicos.

Este entendimento miope do fenémeno da tributagéo levou a
criagdo da regra do art. 166 do Cédigo Tributario Nacional, ainda
hoje em vigor, segundo o qual o contribuinte de direito somente pode
pedir a restituicio do tributo pago indevidamente se (a) estiver
autorizado pelo contribuinte de fato: ou (b) se comprovar que nio
repassou o 6nus financeiro do tributo ao contribuinte de fato.

Ocorre que a distingéio entre contribuinte de direito e de fatondo
€ Juridica, pois a translag&o do énus financeiro é um fendmeno
econdmico alheio & relagao juridico-tributrio. Dir-se-4, entéio, que
€ um fendmeno econdmico, e, portanto, tal distingo seria valida.
Ocorre que tampouco trata-se de fendmeno econdmico, mas sim,
e simplesmente, de uma distingdo formulada com fins didaticos.

Né&o se pode dizer, nem mesmo sob o ponto de vista econdmico,
que os impostos indiretos possibilitam a repercussdo e que os
diretos n&o. E pacifico na doutrina financeira e tributaria nacional e
estrangeira, que também os impostos diretos podem repercutir, pois
0 empresdrio agrega ao seu prego de venda todos 0s seus custos,
inclusive fiscais.

Poroutro lado, com relagio aos impostos indiretos, dependendo
da situagio do mercado, o industrial ou comerciante pode ser
obrigado a abaixar seu prego (e, consequentemente, sua margem
de lucro), para poder vender seu produto ou mercadoria, dividindo,
assim, o dnus financeiro do tributo com o comprador, ou até mesmo
assumindo-o por completo. .

Em suma, arepercuss&o é um fenémeno impossivel de aferigio
em cada caso concreto, muito embora possa ser estudada sob o
aspecto macro-econdmico. O industrial ou comerciante conseguira
repercutir economicamente o imposto indireto (IPl ou ICMS) junto
ao comprador do produto ou mercadoria se as leis da economia de
mercado (oferta e procura) o permitirem, e n&o simplesmente
porque o valor do imposto est4 destacado na nota fiscal. A respeito
desse assunto, remeto os senhores a leitura do pequeno artigo de
Mario Henrique Simonsen na revista “Exame” desta semana (edi-
¢do de 27.05.1992).

Comisso, pode-se perceber que a harmonizag&o fiscal ¢ impor-
tante ndo apenas com relagsio aos impostos indiretos, mas também
quanto aos impostos diretos. E natural que ela seja mais urgente
comrelagéo aos impostos indiretos, uma vez que estes sdo de mais
facil afericao e efetivamente se incorporam sobre o prego final do
produto ou mercadoria, mas a importancia dos impostos diretos
sobre os custos de produgéo nao pode ser desprezada.

Embora alguns paises da CEE {Reino Unido, Luxemburgo e
Dinamarca) tenham se manifestado defendendo a tese de que a
harmonizagdo da tributagsio indireta ndo seria necessaria para a
realizagio do mercado comum, o fato é que o insucesso na harmo-
nizagdo da tributagso indireta certamente faria com que os controles
de fronteira ndo fossem abandonados, ou, se o fossem, tal insuces-
so acarretaria o seu rapido reerguimento, sob pena de se inviabilizar
a industria do pals com niveis de tributagdo mais elevados.

Einteressante notar que a remog&o de discrepancias fiscais que
esta sendo promovida na CEE, neste ano de 1992 limita-se, na
prética, ao Imposto sobre o Valor Agregado (que seria o0 nosso
ICMS) e ao imposto sobre o consumo (o nosso IPI). Ou seja, ainda
existirdo, apés 1992, diferengas fiscais consistentes na falta de
harmonizagsio dos tributos diretos, principalmente o imposto de
renda.

O mercado comum engloba e ultrapassa a uniso aduaneira,
acrescentando-lhe a livre circulagio dos fatores de produgdo: capi-
tal e trabalho. Praticamente, do ponto de vista econémico-comer-
cial, tem-se um Unico universo.

Para a existéncia do mercado comum, devem ser asseguradas
cinco liberdades: (a) liberdade de circulagéio de mercadorias; (b)
liberdade de estabelecimento de empresas; (c) liberdade de loco-
mocdo de trabalhadores; (d) liberdade de circulagdo de capitais; e
{e) liberdade de concorréncia.

O caminho a ser percorrido para que estas cinco liberdades
sejam alcangadas ¢ lento e tortuoso. A CEE o esta atravessando
h& 30 anos e ainda nzo completou o processo de criagdo do

mercado comum. A Alemanha acaba de passar por todas as 5
etapas de integragiio em seu processo de re-unificagdo, atingindo
até mesmo a integragdo politica, em uma velocidade sem prece-
dentes, e todos estdo vendo as dificuldades por que ela, uma das
3 maiores poténcias econdmicas mundiais (ao lado dos EUA e do
Jap#o), estd passando para absorver apenas 16 milhSes de
habitantes. ‘

Dentro da liberdade de concorréncia, que pressupée a igual-
dade de condigdes de competi¢io por fatores exégenos a estrutura
de custos de cada empresa, se encontram as normas técnicas
aplicaveis ainduastria {harmonizagZo de normas técnicas); a respon-
sabilidade do produtor (harmonizagao de regras referentes a res-
ponsabilidade civil do produtor e protegdo aoc consumidor); as
normas sanitarias (harmonizagéo de regulamentos sanitarios); a
prote¢do & propriedade industrial (harmonizagéio das leis de pro-
priedade industrial); a tributagdo (harmonizagso das leis fiscais), e
diversos outros aspectos que tenham influéncia sobre cada empresa.

Sob o aspecto da liberdade concorrencial, ha uma evidente
interpenetragdo entre as normas fiscais e a protecdio a propriedade
industrial, principalmente no que concerne a dedutibilidade de
despesas com transferéncia de tecnologia, ou incentivos fiscais a
pesquisa e desenvolvimento, pois, em caso de disparidades entre
os Paises-membros, havera maiores incentivos a instalagdo de
indUstrias neste ou naquele pais, em detrimentos dos demais.

Gostaria ainda de lembrar um problema importante decorrente
do sistema tributario da Constituicio de 1988.

A CF 1988, ao contrario da EC 1/69 (art. 19, § 22), nao mais
autoriza a Uni&o a conceder isengdo de impostos estaduais ou
municipais através de lei complementar. Ou seja, houve um reforgo
a soberania dos Estados e & autonomia municipal, isto &, uma
reafirmagfo do principio federalista.

Por outro lado, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, na
ditima vez em que se posicionou sobre o assunto (e, portanto,
pode-se considerar como ajurisprudéncia em vigor), ao julgaro RE
80.004-SE, um caso que tratava da aplicagdio da Convengao de
Genebra sobre a Lei Uniforme para Notas Promissérias e Letras de
Cambio, decidiu que o tratado internacional, apés aprovado pelo
Congresso Nacional e promulgado pelo Presidente da Republica,
¢ hierarquicamente igual ou equivalente 2 lei ordinaria.

N&o foi submetido a apreciagdo do STF o art. 98 do Codigo
Tributario Nacional, segundo o qual os tratados internacionais devem
ser observados pela legislagsio tributaria interna que lhes sobrevenha;
Ou seja, segundo tal artigo, os tratados internacionais sao hierarqui-
camente superiores as leis internas em matéria tributaria.

Mas, caso se admitisse que o art. 98 do CTN & constitucional,
ainda assim n&o seria possivel ao tratado internacional conceder
isencdo de impostos estaduais ou municipais apds a CF 1988, pois
como o CTN é lei complementar, o tratado internacional em
matéria tributaria jamais poderia ter hierarquia superior a da lei
complementar. Ora, como se viu acima, a CF 1988 retirou da Unido
0 poder de conceder isengGes de impostos estaduais e municipais
através de lei complementar; assim, tratado internacional também
n&o poder4 fazé-lo.

A consequéncia disso sera a inclus&io em qualquer tratado
internacional em matéria tributaria que afete os impostos estaduais
Ou municipais a inclus8o da chamada “cl4usula federal”, segundo
a qual a Unisio (que celebra o tratado), se compromete perante os
demais palses contratantes a envidar seus esforgos para que as
Unidades Federativas e os Municipios aprovem o tratado, sob pena
de ele ndo se tornar eficaz com relagéo a essas matérias.

Como se sabe, no Brasil as isengdes do ICMS somente podem
ser dadas através de convénios entre as Unidades Federativas, o
que vale dizer que eventualmente normas do Mercosul referentes
ao ICMS terao de ser aprovadas por este método.

Para finalizar, gostaria de lembrar que quanto maior forem as
discrepancias nos sistemas tributarios internos, decorrentes da
soberania tributaria dos Pafses-Membros, maior sera a necessida-
de de criagdo de mecanismos complexos tais como “impostos
compensatérios” ou “ca&maras de compensag¢io”, para evitar distor-
¢des competitivas. Se houver harmonizagsio completa (ainda que
ndo identidade) nos sistemas tributérios, poderado ser totalmente
abolidos quaisquer controles fronteirigos.

Diversos outros aspectos importantes com relagdo & harmoni-
zagéo das leis fiscais poderiam ainda ser tratados mas fugiriam ao
tempo que me foi concedido.
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O licenciamento de marcas a luz do Mercosul

MAURO J. G. ARRUDA
Advogado — Sdcio de Pinheiro Neto — Advogados

Com a criagdo do MERCOSUL, através do Tratado de
Assuncdo, em 23.3.1991, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai
procuram estabelecer um novo relacionamento comercial, objeti-
vando, essencialmente, a livre comercializagio de bens e servigos
entre os respectivos territérios.

Contudo, essa nova fase de entendimento comercial vem acom-
panhada de uma série de implicagdes, em especial, no campo
juridico, uma vez que as legislagtes dos Estados signatarios deve-
rao adaptar-se, no que lhes for exigido, para que a integragéo entre
esses Estados torne-se real, efetiva e, sobretudo, eficaz.

Dentro das implicagdes juridicas, com toda a certezairemos nos
deparar com o problema marcario que, cada vez mais, abandona o
ostracismo, a marginalidade e o descaso, com que vinha sendo
tratado nos pafses em desenvolvimento, para ser cuidado com o
respeito que merece, dada a importancia do tema.

Ora, a marca, como figura de direito, ha muito deixou de ser
vista como um simples designativo de determinado servigo ou
produto, assumindo o papel de um verdadeiro indicador da prefe-
réncia de uma certa populagaio por um artigo ou por um servico, que
a ostente. Tornou-se, sim, opg&do de consumo e, por via de conse-
guéncia, a opgfo do préprio comerciante em oferecer a sua clien-
tela, este ou aquele produto, este ou aquele servigo, com esta ou
aquela marca.

Vale, também, lembrar que esse novo conceito de marca am-
plia-se, na medida em que assimila as idéias de garantia do produto
ou servigo e a responsabilidade de seu fabricante ou fornecedor.

Percebe-se, prontamente, a imprescindibilidade de que sejam
incorporadas as legislagdes dos palses signatarios principios e
disposigdes comuns, a fim de que se afaste todo e qualquer conflito
nesse campo, que possa obstar a consecugio do objetivo maior do
MERCOSUL, que ¢ a integragéo entre seus Estados-Membros.

A par da reprodugéo e da imitagéo de marcas conhecidas num
determinado pals, por terceiros que as registram em seus préprios
nomes em outro, uma das questdes pertinentes que surge é do
licenciamento de marcas concedido a empresas sediadas num dos
pafses do MERCOSUL. .

Nos termos do artigo 94 do Cédigo da Propriedade Industrial
em vigor (Lei 5772/71), caducara o registro da marca, salvo motivo
de forga maior, de oficio por iniciativa do INPI, ou a requerimento
de qualquer interessado, quando o seu uso n#o for iniciado no
Brasil, dentro dos dois anos seguintes a concess&o do registro, ou
se for interrompido por mais de dois anos consecutivos. Notificado
da existéncia do pedido de caducidade, o titular da marca devera
comprovar o uso diretamente, ou seja em nome da prépria empresa
que requereu e obteve o registro, ou através de uma empresa
licenciada, com um conirato de licenciamento de marcas devida-
mente averbado no INPI.

Tratando-se, pois, de uma empresa estrangeira, sediada em um
dos palses do MERCOSUL, a simples exportagéo do produto para
o Brasil serve como evidéncia do uso efetivo da marca no territério
nacional. Nao sendo possivel a exportag#io, a prova de uso devera
ser feita por empresa devidamente licenciada pelo titular da marca,
que comercializaria ou industrializaria os artigos no Brasil distingui-
dos por essa marca.

Alicenga pode ser concedida com ou sem o carater de exclusi-
vidade, isto €, o licenciado pode ser, ou ndo, o Unico legaimente
autorizado a fazer uso da marca no territério nacional.

Na auséncia da clausula de exclusividade, o assunto ndo ofe-
rece maiores indagagdes, em relagdo a presenga de terceiros
autorizados a utilizarem a marca no mesmo mercado.

Porém, quando o contrato é firmado, estabelecendo-se a licen-
¢a exclusiva de uso da marca, em favor de uma sé pessoa juridica,
surge a questdo da importaggo do produto, ostentando a tal marca,
por terceiro legalmente habilitado para tanto, dentro das prescri¢Ses
vigentes em relagéo ao ato de importar, ai incluindo-se as normas
aduaneiras.

Esse importador, que traz o produto do exterior, adquirindo-o,
ou da prépria matriz, que seria a licenciante da marca no Brasil, ou
através de um distribuidor desta também sediado no exterior, pode-
ria ser responsabilizado civil e criminalmente, pelo uso indevido de
marca, sendo, ainda, compelido a abster-se de comercializar os
produtos que s&o por elas assinalados?

Poderia ser a licenciante responsabilizada ainda, por ato de
concorréncia desleal?

No caso concreto, a empresa estrangeira que registrou a sua
marca no Brasil a licenciaria com exclusividade a uma empresa
brasileira, que poderia ser ou n&o a sua subsidiaria.

Com a abertura das importagdes por parte do Governo Brasi-
leiro, sefia possivel que qualquer empresa importadora, legalmente
estabelecida resolvesse comprar esses produtos no exterior e
vendé-los no Brasil, a pregos mais competitivos dos que, aqui, sdo
fabricados pela empresa brasileira, que detém a licenga exclusiva
do fabricante estrangeiro, titular da marca.

A pergunta &, pois, haveria contrafagfio desta marca, por parte
do importador brasileiro? Eu entendo que néo, porque a empresa
estrangeira titular do registro da marca no Brasil ndo pode ser a
contrafatora da sua prépria marca e a importadora, n&o esta obri-
gada ou vinculada ao contrato de licenciamento que a titular do
registo celebrou com a licenciada brasileira.

Amatéria ainda é umtanto escassa nos nossos tribunais. Temos
conhecimento, porém, de uma decis&o sobre o assunto proferida
pela Primeira Camara Civel do Tribunal de Justiga de S&o Paulo,
publicada na RUTJESP vol. 106/134, Ed. LEX, ao apreciar a deman-
da envolvendo as empresas Franco-Suissa importacdo, Exporta-
¢40 e Representagdes Ltda., titular da marca “BOLLA" no Brasil, na
classe 35, para assinalar vinhos e bebidas em geral, sendo ela a
representante exclusiva dos vinhos “BOLLA” no Brasil (ndo sei se
subsidiaria ou n&o de empresa italiana), e a empresa Bruck Imponta-
¢Zio, Exportagiio e Comércio Lida., que importava tais vinhos direta-
mente da ltalia, dentro das normas legais que regem a importag&o.

A Primeira Camara do Tribunal de Justiga de S&o Paulo enten-
deu que a Bruck, uma vez que importava o produto licitamente, ndo
incorria na contrafagfio da marca “BOLLA” da Franco-Suissa e que
esta tltima n&o poderia opor a exclusividade de comercializagéo a
terceiros, sobretudo porque a Bruck havia adquirido os vinhos de
uma empresa distribuidora sediada no exterior.

Entendemos que, neste caso, até poderia ficar configurada a
contrafagio da marca, porque a empresa italiana n8o é a propria
titular do registro no Brasil, mas sim uma representante sua, que é
pessoa juridica distinta da empresa italiana. De qualquer forma,
fosse ela subsidiaria, ou a prépria empresa detentora da marca no
exterior, isso ndo impediria que a Franco-Suissa adotasse as me-
didas que julgasse cabiveis na defesa de seus interesses, podendo,
até, requerer a apreensao dos produtos importados. A meu ver, no
entanto, essa providéncia n&o resistiria a um exame de mérito, pois
a questsio, a nosso ver, deveria ter sido discutida com a fabricante
dos vinhos “BOLLA”, na ltdlia e, n&o aqui, com a Bruck, que os
importou licitamente.
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Ou seja, a questdo deve ser discutida e pactuada no exterior,
entre a licenciante e o seu licenciado exclusivo no Brasil. Tendo o
licenciante concedido a licenga exclusiva para o Brasil ou para
determinado pals, devera ele ficar atento aos seus distribuidores no
exterior, pelo menos daqueles sobre os quais possa exercer algum
tipo de controle, contratual ou nao, impedindo-os de vender o
produto a terceiros, nos pafses em que houver concedido uma
licenga exclusiva.

Parece-nos sim, que a partir do momento em que 0 MERCOSUL
iniciar, efetivamente, a consecugdio de seus objetivos, ndo serdo
poucas as demandas que teremos a oportunidade de apreciar

versando sobre o assunto. Por essarazio e diante da abertura cada
vez maior do mercado nacional aos produtos importados, ndo sé
nossos juizes e tribunais deverdo estar atentos, n6s também que
militamos na &rea deveremos coletar o malor nimero de elementos
possiveis, para que se possa encontrar um denominador comum a
essas demandas, satisfazendo, na medida do possivel, os interes-
ses das partes envolvidas, bem como colaborando para a completa
e perfeita integragfio dos paises do MERCOSUL.

Melhor seria que a questéo fosse discutida a nivel do préprio
MERCOSUL, estabelecendo-se uma norma conjunta, que seria
aplicada concomitantemente nos quatro paises contratantes.

“No dia 81.07.92 em companhia dos Drs. Luiz Roberto
Borges e Gustavo Freitas de Moraes, compareci a uma reu-
nisio organizada pelo Departamento da IndUstria e Comércio,
da Secretaria Nacional de Economia, do Ministério da Econo-
mia, Fazenda e Planejamento, realizada nas dependéncias da
FUNDAP — Fundag#io do Desenvolvimento Administrativo,
em S#o Paulo, coordenada pela Dra. Marta Maria Franco
Laudares de Almeida, Coordenadora de Capacitagsio Tecno-
Iégica do Departamento da Industria e do Comércio.

Estavam presentes: Dra. Maria das Gragas Sousa Guima-
raes (Secretaria de Cultura da Presidéncia da Republica), Dr.
Edson Ferman e Valdair José Tonon (da FIESP), Dr. Manoe!
Lousada e Dr. Felix Andrade da Silva (Secretaria de Ciéncia
e Tecnologia da Presidéncia da Republica), Dra. Ana Regina
de Holanda Cavalcanti, Dra. Luciana Goulart de Oliveira e Dr.
Luiz Gonzaga M. de Mendonga (INPI) e Sr. John Mein (Cama-
ra Americana de SP).

A reuniio teve como objetivo

1. Designagsio dos membros da Comiss&o Permanente de
Tecnologia — Segao Nacional;

2. Criagdo de Subcomissdes;

3. Cronograma dos trabalhos segundo a agenda proposta
na reunido do Subgrupo 7 em Montevidéu e com o cronograma
aprovado na reunido do Conselho de Ministros, em Las Lenas.

Seguindo os Temas de Agfio Imediata distribuidos durante
a reunido, no que pertine ao cronograma do Subgrupo de
Trabalho 7 — Polftica Industrial e Tecnoldgica, no qual acha-se
inserido o'tema Polftico Tecnolégica Comum, ficou acordado
que a ABPI através de seus membros participara dos traba-
thos.

COMISSAO ESTUDARA MERCOSUL

Para discutir temas relacionados diretamente com o Mercosul, a FUNDAP criou
uma subcomissdo especial, segundo informa o seguinte relatério do presidente da
ABPI, Gert Egon Dannemann:

Aos serem criadas duas subcomisses, a primeira sobre
Propriedade Intelectual e Transferéncia de Tecnologia, ficou
deliberado que sua coordenagfio sera confiada ao INPI com
a participagao da ABPI.

Esta comiss&o ocupar-se-4 da discuss&o sobre os temas
de Propriedade Industrial, com reunides para estabelecer os
problemas de transigfio e de harmonizag#io de legislag&o entre
as Repartigtes de Marcas e Patentes dos palses do MERCO-
SUL: a andlise comparativa das legislagbes desses quatro
palses, assuntos relacionados com copyright (direitos de au-
tor) e software.

Asegunda subcomiss&o, sob a coordenagfio da Secretaria
de Ciéncia e Tecnologia da Presidéncia da Republica ter4 a
seu cargo a discussso de temas relacionados com sistemas
e redes de informagéo sobre tecnologia e interconexso dos
mesmos, fundos, projetos e acordos internacionais, laboraté-
rios e centros de investigagfio que prestem servigos as em-
presas.

Passando & discussao da tematica confiada a primeira
subcomiss&o, a ABP!I se comprometeu a enviar a Dra. Ana
Regina a ata da Unica reunifo de trabalho da Comissdo
MERCOSUL, bem assim convidou os trés representantes do
INPI presentes & reunifio para tomar parte nas reunides de
trabalho da referida Comiss&o, aprazadas para os dias 22 e
23 de agosto de 1992 no Sheraton-Mofarrej, em S&o Paulo.

Antes disso a Dra. Ana Regina comprometeu-se a contac-
tar-nos com o objetive de discriminar os assuntos julgados
importantes pelo INPI e que gostaria fossem discutidos hos
dias 22 e 23 de agosto préximo”.

espago reservado a inser¢do de publicidade
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AIPPI1

Resolucoes da AIPPI

relativas as questdes discutidas no Congresso de Toquio, abril de 92

Tradugoes do Dr. GERT EGON DANNEMANN
Presidente da ABPI

QUESTAO Q 107

Marcas Gerais

1. Consideragdes Gerais .

1.1. A AIPPI reconhece que as empresas tém a tendéncia de
diversificar suas atividades ou de formar associagdes econdémicas
com outras empresas a fim de exercer diferentes atividades. A
chamada “marca geral” é usada para identificar a totalidade dessas
atividades. U’a marca geral (simbolo daimagem de uma sociedade,
sinal distintivo de um grupo) constitui um sinal (palavra, simbolo
grafico ou combinagéo destes) usado tanto por uma empresa, como
por um grupo ou um conglomerado de empresas.

1.2. Marcas gerais s#o usadas para identificar empresas ou grupos
efou produtos ou servigos oferecidos.

2. Proteg#io existente

2.1. AAIPPI considera que a protegfio das marcas gerais na maioria
dos ordenamentos legais e na maioria dos casos s&o adequada-
mente protegidas, isolada ou cumulativamente, através do direito
de marcas, do direito tutelador dos nomes comerciais ou do direito
que cuida da concorréncia desleal.

2.2. A AIPP! observa, todavia, que em alguns ordenamentos legais
as marcas gerais nfo sdo suficientemente protegidas. Particular-
mente a protegsio podera ser inexistente:

— sob a legislagfio de marcas, quando a marca geral nao for direta-
mente aplicada ao produto ou quando usada para designar servigos;
— tanto sob alegislagfio de marcas, como na tuteladora dos nomes
comerciais, quando uma pluralidade de empresas, em associagéo
ou formando um grupo, usa a mesma marca geral;

— sob a legislagfio que protege os homes comerciais, quando a
legislagio nacional n3io contempla a proteg#o para desenhos,
logotipos ou emblemas.

3. Recomendacgdes

3.1. A AIPPI| recomenda que as marcas gerais sejam efetivamente
protegidas.

3.2. Durante o Congresso de Munigue (Anuario 1978/1), no que se
refere & Questao 70, a AIPPI teve a oportunidade de afirmar que as
condigSes para o uso fixadas nas legislagdes de marcas néo estaréo
preenchidas com a aposigio da marca em um produto ou servigo,
porém, igualmente, com relagsio a qualquer outra forma de explo-
ragiio que crie no esplrito do publico uma ligag8o entre a marca
usada e o produto ou servigo. Essa situagfio é aplicavel as marcas
gerais.

3.3. A AIPPI recomenda que as legislagdes nacionais pertinentes
as marcas e aos nomes comerciais sejam emendadas de sorte a
permitir a protegfio das marcas gerais para uma pluralidade de
empresas formando um grupo ou conglomerado.

3.4. A AIPPI reafirma a resolugio adotada em Madrid, em 1970, com
relagio & Questéo 41 B, e recomenda que a protegfo legal seja
conferida aos desenhos graficos e/ou a parte de nomes comerciais.
3.5. AAIPPI reafirma a resolugio adotada em Madrid em 1970, com
relagdio & Questio 418 e recomenda a introdugfio de aperfeigoa-
mentos dos sistemas nacionais e intermedidrios de protegao aos
nomes comerciais, incluindo a revisao da Convengéo de Paris,
artigo 82 A AIPPI reafirma, também, a resuluglo adotada em
Barcelona, em 1990 (Anuario 1991/1, pags. 271, 295 e 320), com
relagsio & questo 100, tal como se aplica aos nomes comerciais.
3.6. A AIPPI recomenda que a marca geral nao seja submetida a
quaisquer limitagdes ou restrigdes especiais, como por exemplo, a
prevista na segunda parte do art. 20 do atual projeto, do acordo
GATT relativo aos Aspectos Comerciais de Direitos de Propriedade
Industrial (TRIPS), de dezembro de 1991.

O artigo 20 possui a seguinte redagéo:

“O uso comercial de uwa marca nao sera inibido de forma injustifica-
vel, tais como a exploragdio em conjunto com outra marca, a
exploragdo sob uma forma particular ou de uma maneira capaz de
afetar seu poder de atragdo de produtos ou servigos de uma
empresa em relagdo aqueles de outras empresas. Isso néo impe-
dira uma exigéncia do uso da marca identificando a empresa
produtora dos artigos ou servigos com a marca distinguindo os bens
ou servigos especificos em guestéo da dita empresa, porém sem
relagdo com as outras.”

QUESTAO Q 106

Possibilidade de arbitragem em disputas de direitos da pro-
priedade industrial, entre pessoas de direito privado
Resolugéo

1. Reconhecendo que em certos casos a arbitragem em disputas
envolvendo direitos de propriedade industrial, entre pessoas de
direito privado apresenta vantagens em relag#io aos litigios judiciais,
porém, reconhecendo que em outros casos € possivel que haja
desvantagens, a AIPP| é de opini&io que a arbitragem deveria ser
geralmente aplicada em todas as formas de disputas versando
direitos de propriedade intelectual.

2. Algumas vantagens da arbitragem, particularmente valiosas em
disputas versando a propriedade intelectual sdo:

2.1. Os arbitros podersio ser nomeados observando sua especiali-
dade para os procedimentos arbitrais.

2.2. A confidencialidade poderéa ser preservada.

2.3. A arbitragem permite que as audiéncias se desenvolvam em
territério neutro por arbitro neutro.

2.4. A informalidade, a flexibilidade e a confidencialidade das au-
diéncias de arbitragem favorecem também a possibilidade de cele-
bragfio de acordos entre paries, baseados no senso comum e
interesse comercial mutuo.

2.5. Um procedimento de arbitragem pode ser utilizado para o
desate de matérias idénticas ou similares, mesmo argiiidas em
paises diferentes, como por exemplo a infragéio de patentes corres-
pondentes em diversos paises, o que podera trazer a vantagem de
que todos os litigios entre as partes possam ser resolvidos a um
mesmo tempo.

3. Todavia, 0 sucesso ou frustragaic de qualquer sistema de arbitra-
gem est4 a depender do estabelecimento de regras leais garanti-
doras da pratica da justiga entre partes a custos minimos e com o
maximo de celeridade.

4. A AIPPI & de opinisio que as disputas em matéria de propriedade
industrial deveriam ser deslindadas via arbitragem, desde que:

a) para decidir “inter partes” a oponibilidade de direitos de proprie-
dade intelectual,

b) para condenar em perdas e danos e apurar volume de vendas e
lucros,

¢) para condenar & abstengfio (inclusive por meio de liminares,
obviamente que excluldas as ordens “ex parte”).

d) para determinar o confisco ou destruigsio dos objetos infringentes,
e) para atuar como mediadores ou conciliadores com a finalidade
de serem alcangados acordos.

5. Dever-sé-ia promover a harmonizago dos paises relativamente
a arbitragem.

6. a) Embora a AIPPI n3o sinalize vantagens imediatas no estabe-
lecimento de uma nova organiza¢#io central internacional de arbi-
tragem, a AIPPI concorda em reconsiderar essa posigdo, caso
possa ser demonstrado que a criagio de tal organizagfo seja capaz
de aperfeigoar a resolugéio de disputas envolvendo direitos de
propriedade industrial.
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b) Entrementes a AIPPI considera que propostas concretas de
regras para se alcangar solugGes eficientes para essas disputas sdo
desejaveis e que deveriam ser investigadas.

c) Adicionalmente a arbitragem deveriam ser consideradas outras
formas de resolugBes “extra” judiciais de disputas, como por exem-
plo a conciliagiio e a mediacgio.

QUESTAO 108

Aperfeicoamentos na protegao internacional dos desenhos e
modelos

Considerando as criticas manifestadas pela AIPPI no que se refere
ao Acordo de Haia, feitas em 1983 em Paris e 1985 no Rio, a AIPPI
regozija-se com a proposta da OMPI para criar um novo sistema
internacional para a protegéo dos desenhos. Recomenda que tal
sistema incorpore as seguintes disposigdes:

1. Organizagdes intergovernamentais devem ser admitidas como
partes no tratado;

2. O requerimento direto de depdsitos internacionais no Bureau
Internacional é exigido para simplificaggo do seu processamento e
para reduzir custos para a protegfic em diversos paises;

3. Considerando que os custos sdo uma questfo critica para o
sucesso de um tal sistema, ha necessidade de se criar uma estru-
tura de custos que torne o sistema atrativo aos seus usuérios;

4. Um prazo de pelo menos 15 anos de protegéo deve ser admitido
no contexto do sistema internacional de depdsito, de acordo com
anteriores recomendagtes da AIPPI;

5. Desenhos objeto da protegsio deverdo ser identificados por
representagdes graficas ou fotograficas, excluida a possibilidade de
depésito dos modelos;

6. Depdsitos mltiplos, que apresentam vantagens especiais para
os usudrios, deverfo ser previstos; todavia a AIPPI recomenda
limitagdes a exemplares de artigos relacionados ou variagdes me-
nores de desenhos que sejam parecidos uns com os outros;

7. O dep6sito sigiioso n#o deveria ser permitido num sistema
internacional; mantendo tal possibilidade aos sistemas nacionais;
8. Um perfodo de graga deveria ser previsto, porém n&o excedendo
a 12 meses.

9. Deveria ser previsto um prazo para a recusa preliminar em ambito
nacional de um pedido internacional e a AIPP| prefere que tal prazo
seja de 12 ao invés de 18 meses, tal como a proposta da OMPI;

10. E reconhecido que os desenhos podem ser inteiramente grafica-
mente representados, de sorte a dispensar o excesso de tradugses;
11. Sobre as opedes de revissio, de um protocolo ou um novo
tratado, a AIPP| recomenda um novo tratado capaz de possibilitar
0 maior nimero de ades&es.

Concluido um tratado internacional relacionado com aspectos de
procedimento para o registro internacional de desenhos, a AIPPI
encoraja o trabalho adicional para o alcance da harmonizagéo de
disposigBes substantivas de legislagdes referentes aos desenhos.

QUESTAO Q 105

Uso experimental como defesa nos casos de argiiicéo de
infragdes de patentes.

1. Os seguintes pontos devem ser considerados na apreciagfo da
admissibilidade do uso experimental face a uma infragsio de patente.
1.1. Que os direitos resultantes de uma patente abranjam aquele
de impedir que trerceiros se utilizem da inveng&o patenteada;

1.2. Que o sistema de patentes deva permitir a pesquisa e contribuir
para o desenvolvimento técnico;

1.3. Que a literatura patentaria consiste numa importante ferramen-
ta para a disseminago do conhecimento técnico e devera benefi-
ciar o puiblico o mais substancialmente possivel.

1.4. Que a terceiros deve ser assegurado o direito de promover
testes no sentido de avaliar a tecnologia amparada pela patente e
a validade desta.

1.5. Dever-se-4 encontrar um ponto de equillbrio entre o desejo de
terceiros em testar o valor comercial de uma patente e o principio
fundamental, segundo o qual uma invengdo patenteada ndo pode
ser explorada sem autorizagaio de seu titular.

2. A AIPPI apoia uma autorizag&o concedida a terceiros que dese-
jarem fazer uso experimental de uma invengéo patenteada, tendo
em vista aimportancia potencial de tal uso para o progresso técnico.
3. A AIPPI considera que cada pals deva excluir os atos praticados
a guisa de experiéncia dos direitos do titular. Esse principio deveria
ser reconhecido e aplicado observando-se as seguintes regras:

3.1 O uso experimental compreende toda a utilizagsio da invencgido
patenteada para fins académicos e sem carater comercial.

3.2. O uso experimental compreende testes para a avaliag&io dos
ensinamentos proporcionados pela patente e a validade desta.
3.8. O uso experimental compreende toda a utilizagio da invengdo
patenteada de maneira apropriada & experiéncia (e ndo ao uso
comercial) com a finalidade de aperfei¢oa-a, desenvolvé-a ou de
encontrar uma soltugéo alternativa para a mesma, porém nio a
exploragdio comercial do objeto aperfeigado ou desenvolvido.

3.4. O uso experimental deve achar-se compreendido dentro do
principio consoante o qual o uso deve limitar-se ao objeto da
inveng#o; o uso feito unicamente para tirar vantagens da invengdo
descrita na patente ndo sera considerado uso experimental.

4. N&o constitui uso experimental feito por terceiros durante a
vigéncia da patente (inclusive durante eventual prazo de prorroga-

~ ¢do da mesma) com a finalidade de obter uma autorizagdo regular

para vendas mesmo apés a expiragdo da patente; ndo sera consi-
derado uso experimental.

A AIPPI observa que determinados paises autorizam testes, feitos
por terceiros, durante a vigéncia das patentes, com a finalidade de
uma permisséo regular de vendas apés a expiragfio das patentes.
5. Como o uso experimental consiste numa excegao aos direitos do
titular da patente, tal excegdo deve ser estritamente interpretada
judicialmente.

6. O dnus da prova da exce¢do de um uso experimental cabe ao
terceiro que a invoque.

QUESTAO Q 104

Marcas: Conflitos com direitos anteriores

1. No contexto da harmonizagdo das leis de marcas promovida,
particularmente, pela OMPI, a AIPPI estudou a questao dos direitos
anteriores que poderiam ser opostos aos registros e pedidos de
marcas. A primeira parte dessa resolugso trata do fundo do direito
€ a segunda parte do processo préprio para invocar tais direitos.
Esta resolugio cuida apenas dos impedimentos relativos.

Lei Substantiva

2. A AIPP! ¢ de opinisio que apenas os motivos adiante tratados
poderdo ser invocados face a'um registro ou pedido de registro.
2.1. U'a marca idéntica ou similar anteriormente depositada ou
registrada para designar produtos ou servigos idénticos ou seme-
Ihantes, cria desse modo um risco de confus&o. Na apreciagdo do
risco de confus&o, o risco de associagiio deve ser considerado.
2.2. Ua marca renomada, u’a marca notoriamente conhecida e u'a
marca notdria, as quais preencham as condigtes de acordo com a
resolugsio de Barcelona (Anuario 1991/1, pagina 295), devem ser
consideradas.

2.3. Marcas coletivas, de certificagéio e de garantia, deverao ter trata-
mento idéntico as marcas comuns conforme itens 2.1. e 2.2. supra.
2.4. O uso anterior de boa fé de u’a marca nao registrada, de modo
amplo, no pais onde a protegfio for postulada, pelo menos na
circunstancia em que o depositante ou titular dela tiver conhecimen-
to ou dela ndio possa razoavelmente desconhecer.

Uma condig&o para o exercicio desse direito ser4 a obrigatoriedade
do usudrio anterior requerer o registro de sua marca.

2.5. Um nome comercial no sentido do art. 82 da Convengao de
Paris, desde que compreendido na resolugsio de Madrid sobre a
questao 41 B (Anuério 1971/, pags. 53, 127 e 201) e observadas
as seguintes condigdes:

a) que 0 nome comercial seja usado ou suficientemente conhecido
no pals onde reclamada a protegéo,

b) que o nome comercial seja usado ou internacionalmente conhe-
cido no comércio internacional e que o titular demonstre um inte-
resse em exercer uma atividade em futuro préximo no pals em que
reclamada a protegao.

2.6. Nomes geograficos, nas condigdes seguintes:

a) um nome geogréafico previamente registrado podera ser invocado
face a um pedido subsegilente de registro de marca,

b) qualquer nome geografico, desde que parte significativa do
publico o conhega como tal, e o opoente, que podera ser uma
autoridade local ou municipal, demonstre interesse justificado.

2.7. Direitos de propriedade literaria ou artfstica (direitos autorais)
ou desenhos registrados.

2.8. Direitos a nomes, inclusive patronimicos, pseudénimos, assi-
naturas e efigies de pessoas (imagem pessoal).

2.9. Reivindicagbes decorrentes da legislagdo de concorréncia
desleal.
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2.10. Sendo possivel impugnar-se o uso de u'amarca com base em
outro direito ndo marcario, entdo em geral seria possivel a impug-
nagdo a um registro de marca.

Procedimentos

3. AAIPPI n3o tem ponto de vista uniforme se os examinadores tém
poderes para recusar “ex officio” com base em direitos anteriores
durante o processo de registro.

3.1. Caso o examinador tenha poderes de recusar com base em
direitos anteriores, deveria estar habilitado também a indeferir com
base em pedido anteriormente efetuado e deveria ter poderes para
indeferir com base em marca de alto renome néo registrada, com
base em nome geografico registrado e com base em nome comer-
cial protegido.

3.2. A AIPPI recomenda que todas as leis nacionais e instrumentos
internacionais devam prever uma forma simples e de custos redu-
zidos de oposigio.

3.3. Os fundamentos da oposigdio deveriam de qualquer forma
compreender u’a marca previamente depositada ou registrada do
opoente. A AIPP! é de opinido assistir a qualquer pessoa o direito
de oferecer oposigdes, invocando seus direitos anteriores. A AIPPI
observa que certos paises permitem que as oposi¢ies sejam ba-
seadas em direitos de propriedade de terceiros.

3.4. Especialmente nos casos do examinador ou o opoente terem
poderes para opor com base em marca previamente registrada, a
AIPP| recomenda seja previsto um processo simples e de custos
reduzidos para a apresentagfio de objegdes baseada n&o no uso
da marca anterior.

3.5. Se o titular de um direito anterior consentir com o registro de
marca depositada por terceiros, a AIPPI é de opini&o que o exami-
nador n&o deva ter poderes para indeferir a marca.

3.6. A AIPPI ¢ de opini&io que os procedimentos de cancelamento
e nulidade assistirio a qualquer parte, baseada em seus préprios
direitos anteriores, desde que tais direitos n&o possam mais ser
invocados, por exemplo, em razo de aquiescéncia.

A questé@o de uso anterior como condigéo para apresentacéo
de oposicéo a um depésito anterior.

4. A AIPPI observa a existéncia de tratamento diferenciado no que
concerne & aquisigsio de direitos exclusivos sobre u'a marca. Nu-
merosos palses reconhecem o primeiro depositante como o titular
da marca, enquanto outros palses consideram o usuério anterior
como o titular da marca.

4.1. AAIPPI observa, também, um grande interesse de depositantes
de marca no sentido de obter registros com efeitos supranacionais.
Tais marcas abrangeriam, assim, pafses de ambos os grupos,
donde existir a necessidade de se examinar a possibilidade de
conciliagéo dos dois sistemas.

4.2. A AIPPI nota também uma convergéncia em dire¢do aos dois
sistemas. Foi proposto aos paises que adotam o sistema da com-
mon law, um sistema de registro subsidiario como condigfo para a
oponibilidade de u’a marca. iguaimente, os paises que adotam o
sistema do direito civil tendem a reconhecer que o uso pode conferir
um direito de agio em determinadas circunstéancias.

4.3. A AIPPI recomenda o prosseguimento de estudos mais deta-
Ihados sobre a quest&o.

QUESTAO 93

Biotecnologia

Relacéo entre a protecé&o patentéria, as invengdes biotecnolé-
gicas e a protecgéo de variedades de plantas; patenteabilidade
de variedades animais.

A AIPPI, considerando os relatérios dos Grupos Nacionais (Anuério
1991A11) e o Relatério Sumario (Anuario 1992/1, 63);

tendo revisado os recentes desenvolvimentos na area e em parti-
cular a revisfio da Convengiio UPOV para a Protegsio de Novas
Variedades de Plantas e certas propostas de legisiagdes nacionais
e internacionais;

reafirmando suas resolugdes do Rio de Janeiro, de 1985 (Anuario
1988/l1, 221) e em particular no que respeita as invengdes na area
da biotecnologia que poderao causar problemas de natureza moral
e ética, relembra seu posicionamento constante da reunido de
Sydney, segundo qual: “Os problemas de natureza moral e ética
que poderao advir do emprego de novas técnicas na 4area da
Biologia deveriam ser regulados, primordialmente, através de leis
pertinentes ao assunto, com relagio aos quais a legislagio da
maioria dos palses contém uma excludente acerca do patentea-
mento de invengBes contrarias & moral e & ordem publica”;

e, tendo em mente que a nova redagéo da Convengdo UPOV de
1991 preenche a maioria dos desejos expressos no Rio de Janeiro
e em Sydney:

Resolve:

1. Geral ‘

1.1. prever a eliminagio de qualquer disposigéo interna ou interna-
cional que a exemplo do art. 53-b da Convengéio Européia de
Patentes de 1973, vedadora da protegdo por meio de patente para
variedades de plantas ou animais e essencialmente processos
biolégicos para a prote¢éo de plantas e animais;

1.2. que futuramente ndo deveriam persistir legislagdes nacionais
e internacionais, tais como proposto no Tratado de Harmonizag&o
de Patentes e o proposto no Guia Comunitario sobre a Protegéo de
InvengBes Biotecnoldgicas, que tenham quaisquer efeitos com
relagéio a uma dessas ou proibigdes similares;

1.3. que particularmente, e tendo em vista a nova redagéo do
Tratado UPQV, segundo a qual a proposta de Regulamentag&o de
Direito sobre Variedades de Plantas da Comunidade n&o deveria
conflitar com a possibilidade da dupla protegfio ou com a opg&o de
protegdo de variedades de plantas, seja por meio de patentes ou
através de um certificado de variedade de planta;

1.4. ser desejavel que patentes biotecnoldgicas relacionadas com
um avango tecnolégico e certificados de variedade de plantas, refe-
rentes, essencialmente, a variedades especificas, deveriam coexistir
e oferecer a possibitidade de eficaz, completa e adicional protegio;
1.5. que tal proteg#io & do interesse, a longo prazo, dos inventores,
criadores, fazendeiros e consumidores em geral.

2. Com relagao & extens&o de protec#o via patentes biotecno-
l6gicas:

2.1, que tais patentes deveriam oferecer idéntico &mbito de prote-
¢30 que outras patentes;

2.2. que o escopo de tal protegfio se destine a:

— patentes de produto, estendendo-se a geragdes sucessivas do
material reivindicado e

- patente de processo, incluindo-se a geragSes naturalmente
reproduzidas como produtos diretos do processo;

2.3. que doutrinas de exaustfio existentes sejam aplicaveis, mas
desde que ajustadas tendo em vista a natureza do material paten-
teado e desde que no particular inexista justificativa para uma
chamado privilégio “de fazendeiros”.

2.4. que dever-se-ia prever uma disposi¢ao visando a possibilidade
de depésitos de material biol6gico referentes a invengbes macro-
biolégicas relacionadas aquelas para invengties microbiolégicas.
3. Com referéncia & extensdo de protegéo de certificados de
variedades de plantas;

3.1. recomenda que os legisladores nacionais somente em casos
excepcionais fagam uso da opgao referida no art. 15 (2) da nova
redagdio do Tratado UPOV para “privilégios de fazendeiros” sob um
esquema de direitos de variedades de plantas, e, no caso de adog&o
de tal opgio, que deveria ser em estrita salvaguarda com o interesse
legitimo do criador, sem cujos aperfeigopamentos nao seriam feitos.
3.2. em razdo do extenso Ambito de protegfio previsto para as
variedades de plantas na nova redagfio do Tratado UPOV, meca-
nismos aperfeigoados para a dispos¢ao publica da variedade pro-
tegida, dependem de estudos.

4. Com relag#io ao inter-relacionamento entre os direitos:
4.1.reafirma-se que a possibilidade de protegao seja prevista, de sorte
que tanto pelo sistema de patentes, como pelo sistema dos direitos
dos criadores, o mesmo objeto possa se consumar em favor de
diversos titulares de direitos. Em caso de necessidade de se obter
uma licenga para que impedidas violagtes de direitos de uma parte,
seja entre ambas as partes ou entre aquelas outras partes interessa-
das, a AIPPI considera contratos comerciais usuais entre as partes
como primeiro meio apropriado para questdes de licenciamento.
4.2, apoia disposigies que admitam, que o requerimento de um
direito possa servir de base para areivindicagsio de prioridade para
o outro direito; em particular que os certificados de variedades de
plantas sejam incluidos no Art. 4-a da Conveng#io de Paris de 1883.

QUESTAO 92 D

Harmonizag#o de Requisitos Formais para o Requerimento de
Registro de Marcas, de Registros e Emendas dos mesmos.

1. Trabalho realizado pela AIPPL.

1.1. Em resolugio adotada em Lucerna no dia 20 de setembro de
1991, a AIPPI observou o grande interesse despertado por espe-
cialistas de palses industrializados e em vias de desenvolvimento
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no sentido de concluir um acordo visando a harmonizagéo e padro-
nizag&o de determinadas formalidades e documentos.

1.2. Como resultado da grande maioria de respostas afirmativas ao
questionario, sobre o qual foram recebidas sessenta manifestagdes
de grupos nacionais e regionais, bem assim de membros indivi-
duais, a AIPPI entende ser viavel a consecugio de um acordo dessa
natureza relativo a um certo nimero de pontos listados no Questio-
nario e referidos no ponto 1 e) da Resolugéio de Lucerna.

1.3. Em raz&o dos pontos divergentes de minoria consideravel com
relagéo a determinado nimero de pontos, a AIPPI decidiu concen-
frar seus estudos sobre tais pontos (31.2, 32.6, 32.7, 34.5, 34.6,
34.7 e 34.8 do Questionario).

1.4. A partir de respostas positivas recebidas em relagio ao segun-
do Questionario versando sobre tais pontos, a AIPPI pode agora
concluir de que também podem ser incluidos no tratado de harmo-
nizag&do proposto.

2. Trabalho realizado pela OMPI

2.1. A AIPPI observa com grande satisfagdo que as autoridades
competentes da OMPI, em sua reunifo anual de setembro/outubro

de 1991, considerou sua resolugio sobre a questéio 92 D e que a-

OMPI, na preparagio de sua terceira reunidio do comité de experts
em harmonizagdo de leis para a protegfo de marcas, prevista para
1a 5 de junho, submeteu, em 25 de fevereiro de 1992, um projeto
de tratado sobre simplificagdo de procedimentos administrativos
concernentes a marcas (documento HM/CE/III/2), largamente ba-
seado nas recomendagdes contidas na resolugfio de Lucerna.
2.2. AAIPPI aplaude que a OMPI, na introdugso de seu projeto de
tratado, fez referéncia a resolugéo Q 92 D e até reproduziu esta no
anexo ao documento HM/CE/IIN/2.

2.3. A AIPPI observa que a OMPI no seu projeto de tratado trans-
formou as recomendagdes contidas na resolugio Q 92 D em
disposigdes claras e legalmente aplicaveis. Assim, a AIPPI apoia o
projeto de tratado, considerando-o um excelente documento, o qual
podera ser amplamente adotado observada sua forma atual.

2.4. A AIPPI oferece um determinado numero de propostas de
modificag8io e adicionais. Essas propostas s&o acrescentadas a
essa resolugio sob a forma de anexo.

3. Trabalhos futuros

3.1. Em raz&o da importancia da harmonizagfo internacional de
formalidades no campo das marcas tal como explicado na Resolu-
¢80 Q 92 D de 20 de setembro de 1991, e, em razéo do excelente
trabalho preparatério da OMPI, a AIPPI urge que o trabalho nesse
projeto de tratado seja concluido o mais rapido possivel e que uma
Conferéncia Diplomatica seja marcada para a conclus&o do projeto
de acordo proposto, emendado conforme sugerido.

3.2. Em vista da complexidade das matérias das legislagdes subs-
tantivas nacionais, a AIPPI esta convicta de que o tratado proposto
deve-se limitar & simplificagéo de formalidades. A harmonizagéo de
outros topicos de interesse para os titulares de marcas, devera ser
contemplada num tratado separado de harmonizagao de legislagio
substantiva certamente mais dificil de ser alcangada.

3.3. A AlPPI, contudo, reitera seu desejo expresso no item 1 d) da
resolugsio de 20 de setembro de 1991, segundo o qual as reparti-
¢des de marcas deveriam ser obrigadas a aceitar um formulario
universal e padronizado, quer para os depdsitos de marcas, quer
para as procuragdes. Tais formulérios devem ser acrescentados no

anexo ao tratado proposto para simplificagdo de procedimentos
administrativos referentes as marcas.

ANEXO A QUESTAO 92 D

Sugestdes de emendas ao Projeto de Tratado da OMPI concer-
nente & simplificacéo de procedimentos administrativos relati-
vos as marcas, datado em 25 de fevereiro de 1992,

1. Noart. 2 (1) (a) (vi) o Projeto de Tratado prevé que o requerimento
pode ser assinado por representante do requerente, caso o repre-
sentante tenha sido nomeado até pelo menos no momento em que
efetuado o requerimento. No entanto, deve ser entendido que, por
motivos praticos, um representante nos palses que contemplem
essa opgéo, estara habilitado a efetuar um depdsito sem apresentar
uma procuragdo devidamente assinada; a repartigio respectiva
podera exigir que a procuragio seja apresentada dentro de um
prazo prefixado. '

2. A AIPPI é de opinido que uma declaragéo de intengfo de boa fé
para uso da dispasigdo do art. 2 (1) (b) (vii), deveria ser apresentada
apenas haqueles paises em que prevista tal exigéncia em suas
legislagGes. respectivas ao tempo da celebragio do tratado.

3. AAIPPI é de opinido que a possibilidade contemplada no art. 2
(1) (b) (vii), exigindo a apresentagéio de uma declaragio alegando
que a marca esta sendo usada no nome ou em favor do depositante
exercendo atividades comerciais no territério do pals em cuja repar-
tigao houver sido efetuado o depésito, deveria ser possivel apenas
como alternativa a possibilidade prevista no art. 2 (1) (b) (vii) e n&o
como uma condig8o de aceitagiio de um pedido.

4. A AIPPI ¢ de opini&io que ao art. 2 (3) deveria ser acrescentado
expressamente que outro elemento ndo sera exigido de qualquer
parte contratante, nomeadamente de que um requerimento n&o
poderéa ser recusado por néo ter o requerente apresentado evidén-
cias acerca do registro de igual marca em outro pals, exceto na
hip6tese prevista no Artigo 6 quinqUles da Convengao de Paris.

5. A AIPPI é de opini&ic de que relativamente ao art. 3%, que trata do
formulério de procuragéio, deve ser expressamente permitido que o
respectivo documento a ser apresentado & repartigiio competente o
seja por meio de fac-simile com efeito a partir da data do recebimento
do fac-simile pela repartigfio, desde que seja permitido a reparti¢io
exigir o original do documento dentro do prazo a ser fixado.

6. AAIPPI considera que sob o art. 62(3), 0 pagamento de umataxa
n&o é justificada no caso de mudanga de nome ou de enderego do
mandatério. .

7. AAIPPI| é de opinido que o art. 72 (1), que trata das mudangas de
titularidade, deve conter a obrigagfio de apresentag#io de evidéncia
escrita, quer o requerimento seja efetuado pelo antigo ou pelo novo
titular.

8. A AIPPI é de opinido que no art. 82 (e), no caso do interessado
nomear um Unico procurador para diversos outros pedidos, que se
omita os numeros dos pedidos na hipdtese destes serem desco-
nhecidos ao tempo da apresentagdo de procuragio.

9. A AIPPI| aplaude as recomendagdes adicionais oferecidas pela
OMPI as suas préprias recomendagdes no que tange aos artigos
9 e 10. No tocante ao art. 10, a AIPPI é de opinifio de que esta
disposi¢do exija da reparti¢io que fundamente os motivos de sua
recusa. E evidente que essa disposigfio deva se referir, também,
aos casos de recusa parcial ou emenda de um pedido.
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DOUT TRIMIA

e OPINIAO

Substitutivo N¢ 2, do Deputado Ney Lopes ao Projeto de Lei N® 824/91:

Um Péssimo Projeto

JOSE ROBERTO D’AFFONSECA GUSMAO.
Doutor em Direito pela Universidade de Strasbourg lll
Professor do Centre d’Etudes Internationales de la Propriété industrielle
e da Pontificia Universidade Catélica de Sao Paulo

\

ﬂguisa de melhorar o chamado
substitutivo ao Projeto de Lei 824/91, que
passou a ser conhecido como “Substituti-
vo 1” o deputado Ney Lopes, apresentou
novo substitutivo ao referido projeto, de-
nominado “Substitutivo 2.

E forgoso reconhecer, de antemao,
que o Substitutivo caminhou melhor, em
algumas questdes, que o primeiro substi-
tutivo e bem melhor quando comparado
ao Projeto 824.

Nem por isso tornou-se aceitavel, seja
do ponto de vista juridico, seja do ponto
de vista meramente redacional.

O Substitutivo em questéo traz erros
conceituais e de sistematizag&o que nao
passam despercebidos nem mesmo aos
poucos afeitos & matéria da propriedade
industrial. E ndo s&@o poucos os equivo-
cos, efros, confusdes, excessos de regu-
lamentag&o. Ao contraio, s&o inumeros,
fazendo com que o leitor tropece a cada
pagina, a cada capitulo, por vezes estar-
recido. Alguns exemplos sdo Uteis & de-
monstragdo que se pretende fazer aqui.
E trata-se de mera demonstragéo, repita-
se, por serem inumeras as improprieda-
des do Substitutivo.

Fiquemos em trés exemplos de im-
propriedades gritantes do Substitutivo, su-
ficientes para demonstrar a gravidade e
profundidade de seus vicios, erros:

Diretor - Relator - Editor da ABPI

EXEMPLO 1:

No artigo 22 do Substitutivo, depara-
mo-nos com a seguinte redagao:

art. 22 — “A protegdo dos direitos re-
lativos & propriedade industrial, conside-
rado o seu interesse social e o desenvol-
vimento tecnolégico e econémico do Pals,
se efetua mediante:

| — expedigdo de patentes de inven-
¢do, de modelo de utilidade e de desenho
industrial;

|| — expedigédo de certificado de re-
gistro de marca;

...” (grifo nossos)

Aninguém escapa que a proteg&o dos
direitos relativos & propriedade industrial
se efetua mediante a concesséo de di-
reitos &s marcas, as invengdes, aos mo-
delos e desenhos industriais, criagGes pas-
siveis de obteng&o de titulo juridico que
lhes assegure o exercicio do direito de
propriedade sobre seu objeto.

Assim, a “protegdo” a que alude o
artigo, se d4 quando a Lei — na qual se
insere — regula o objeto da protegéo, os
requisitos substantivos de validade, o pro-
cessamento dos pedidos, a legitimidade
dos requerentes, os prazos de validade,
etc., que serdo objeto de concesséo pela
autoridade publica.

O redator da lei, confundiu o ato de
concesséo do direito, com o titulo (cer-
tificado de registro, carta-patente) que
serve meramente a comprovar o direi-
to. Ou seja, confundiu o direito com a
materialidade de sua comprovagéo. Ana-
logicamente, seria 0 mesmo que o direi-
to da pessoa humana nasce com a ex-
pedig&o de sua certidao de nascimento
sem se ater ao fato de sua concepgéo
ou seu nascimento. Ora, no hosso caso,
o direito é fruto de um ato administra-
tivo emanado por autoridade compe-
tente e nao se confunde com a expedi-
¢éo do papel comprobatério chama-
do de CERTIFICADO ou CARTA-PA-
TENTE ou que nome a lei lher der. E
erro crasso, comezinho, e prenhe de
conseqiiéncias, das quais se destacaa
tabua raza que féz o adispositivo citado
do ato administrativo de concesséo
do direito por autoridade administrativa
competente. Como fica o direito conce-
dido por despacho publicado, sem gue
tenha havido a expedig&o do certificado
ou patente? Como fica o certificado mal
“expedido”, contendo erro materal? Pre-
valece sobre o conteudo do despacho
concessoério? Segundo o referido art.
20 a protegao do direito se efetua me-
diante “expedigdo de certificado” e nao
mediante a concessé&o...

PRESTIGIE O AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Profissao regulamentada pelo Decreto-Lei n2 8.933

de 26 de janeiro de 1946.




26

DOUTRINA |l i OPINIAO

EXEMPLO 2

Um segundo exemplo de confusdo
conceitual basica do Substitutivo, se en-
contra no Capitulo V — relativo &s paten-
tes —, (artigos 49 a 52), que trata da
‘protegdo conferida pela patente”, assim
como na seg&o | do Capitulo IV — relati-
va as marcas —, (artigos 108 a 110), que
tratam da extens&o da proteg&o conferida
pela patente ou pelo registro.E importan-
te salientar que na verdade, tratam esses
artigos da restrigéo ao direito de proprie-
dade e n3o de sua extens3o. Com efeito,
o direito sobre a marca registrada ou so-
bre o invento patenteado é direito de
propriedade. E o direito de propriedade
deve ser aqui genericamente considera-
do. Toda e qualquer “regulamentag&o” so-
bre tais direitos, consiste em regra espe-
cial que, diz ja principio basico de herme-
néutica juridica contido no paragrafo 2¢
do artigo 22 da Lei de Introdugfio ao Co-
digo Civil, n&o revoga mas derroga a ge-
ral para o caso especifico. Assim, tais
disposiges especializam e limitam o exer-
clcio do direlto de propriedade ao quanto
ali disposto. Traduzem a lamentavel ma-
nia do ‘para deixar mais claro” estampa-
da nas mais recentes leis do Palis, que se
traduz em “conceituar” direitos, deveres e
sttuagBes juridicas absolutamente dispen-
saveis. Ora, a conceituagaio é fungio que
ndo pertence ao legislador, mas a doutri-
na e a jurisprudéncia, outro principio co-
mezinho. Ademais, em dispondo a lei que
se trata de direito de propriedade, n3o
cabe mais ditar regras sobre a sua apli-
cagao ou interpretagao, sob pena de des-
figura-lo.

EXEMPLO 3

Um terceiro exemplo de grosseiro erro
técnico contido no Substitutivo, encontra-
se nos incisos XVH e XVIIi do artigo 101,
que reza:

art. 101 — “Ndo é registravel como
marca:

XVII — nome civil ou sua assinatura
ou patronimico, salvo com consentimento
do titular, herdeiros ou sucessores, até o
limite de 60 (sessenta) anos da morte
do titular e desde que ndo seja objeto de
registro anterior para distinguir produto
ou servigo idéntico, semelhante ou afim;

XVIII — nome artistico singular ou
coletivo, pseuddnimo ou apelido notoria-
mente conhecidos e efigie de terceiros,
salvo consentimento do titular, herdeiros
Ou sucessores até o limite de 60 (ses-
senta) anos da morte do titular (grifos
NOsSSos)

N&o se compreende o porque do limi-
te de 60 anos. Vé-se claramente que o
redator do projeto confundiu direito de
personalidade (como o direito ao nome, &
imagem, ao patronimico), com direito de
autor. Obviamente n&o se trata, nos inci-
sos citados, de direito de autor, mas cla-
ramente de direito de personalidade, por-
tanto imprescritivel. N&o cabe, assim, a

* limitagdo de 60 anos apés a morte do

titular. Mesmo porque, nos casos de pa-
tronimico, os herdeiros nao s3o apenas
herdeiros, mas por sua vez titulares do
mesmo patronimico.

Se quiséssemos, poderlamos escre-
ver uma obra completa de criticas ao
Substitutivo. Poderiamos criticar termos
impréprios como indicagbes geogréficas,
no lugar de indicagdes de origem ou pro-
veniéncia, ou conceitos obscuros como o
de segmento mercadolégico ao invés de
similaridade e afinidade, ou ainda a ver-
dadeira salada procedimental adotada pelo
Substitutivo. Nao vale apena, no entanto,
pois 0 mesmo é imprestavel ja na sua
estrutura, nos conceitos juridicos aque se
propde e na obscura redagso. Estamos

diante de um caso classico onde a forma
compromente o conteudo. Fruto de ne-
cesséria negociagao poltica talvez, mas
sem a menor consisténcia juridica. Ocor-
re que seus efeitos, no tempo e no espa-
¢o, sdo, como alias o de toda norma
juridica, juridicos. E neste sentido, uma
vez adotado o Substitutivo, penemos to-
dos, sem exceg¢do. Do INPI ao usuério
final, passando pelo Judicirio e pelos
advogados.

A press&o de se votar com urgéncia
uma alterag3o legislativa provocada pela
necessidade imediata de reconhecer-se
o patenteamento dos inventos farma-
céuticos acabou por desviar uma discus-
s&o muito maior e mais importante que a
patenteabilidade destes inventos. Trata-
se de todo o sistema de propriedade in-
dustrial que estd em jogo. Estamos a
beira de ter uma lei que prevé um proces-
samento retrégrado, que adota conceitos
erroneos, que burocratiza ainda mais o
INPI.

Melhor seria, efetivamente, no aten-
dimento & urgéncia polftica de reconhe-
cer-se o patenteamento aos produtos far-
maceéuticos, alterar simplesmente o arti-
go 92 da lei atual e deixar o resto para
depois ser discutido com calma, sem pai-
x0es, sem pressdes e, sobretudo, sem
erros grosseiros.

Se impossivel, parece-nos mais ra-
cional lutar pela proposta de substitutivo
da nossa Associagdo, adotada pelo De-
putado Jorge Tadeu Mudalém: um texto
de base limpo, claro, completo, enxuto e
correto. Elaborado por quem trabalha,
contesta, elabora, preocupa, e vive da
Propriedade Industrial. Teve a redagao
final dos mais respeitados jurisconsultos
na matéria, como os Drs. Luiz Leonardos
e Waldemar Pinheiro. Teve a participag&o
ativa do saudoso Emllio Scatamburlo, e
a colaborag&o de todos da ABPI.

espago reservado a inserg¢do de publicidade
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Agente X Desenvolvimento

IVAN BACELLAR AHLERT

Engenheiro de Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

ﬂ defasagem no dominio da tecnolo-
gia por pafses mais industrializados em re-
lagfio aos paises do terceiro mundo tem sido
a tbnica desde a revolugéo industrial. Esta
defasagem sempre foi, de certo modo, com-
preensivel, na medida em que nos paises
onde havia maior disponibilidade de capital
se podia investir mais em pesquisas e na
criagdio de novos equipamentos, havendo
para os palses menos desenvolvidos uma
certa limitagsio na obtengZio de informagdes
técnicas atualizadas.

Com a crescente facilidade de se aces-
sar os mais variados tipos de informagéo
através de pesquisas por computador (on-
line ou através de CD-ROMs), criou-se um
processo aparentemente irreversivel de glo-
balizag&io do conhecimento humano, do qual
apenas uma parcela diminuta dos empresa-
rios de palses menos desenvolvidos parece
ter tomado conhecimento.

Em verdade, considerando-se a relativa
dificuldade que pode se apresentar para
empresas de pequeno e médio porte no que
se refere ao treinamento de pessoal, & aqui-
si¢sio e manutengio de equipamento e soft-
ware para a realizagdo de pesquisas por
computador, passa o agente de patentes a
ter uma responsabilidade cada vez maior no
fornecimento de informagdes a seus clien-
tes, em particular em paises do terceiro
mundo, onde os custos de aquisigio de
micro-computadores, periféricos e software
adequados para a realiza¢iio de pesquisas
s#o elevados, além de persistirem mecanis-
mos inibidores da importag&io de tais equi-
pamentos.

Na dependéncia das necessidades de
seus clientes, os agentes de patentes atuam
basicamente em trés niveis, a saber (a)
como meros intermedidrios, quando se limi-
tam a tomar providéncias de carater formal
e acompanhar a publicagfio de despachos,
sem contudo atuar no Ambito técnico da
questsio; (b) como agentes de fato, com
participagsio plena tanto nas questdes for-
mais quanto técnicas, orientando o cliente
em relagsio a pareceres técnicos, contesta-
¢bes, etc., porém ainda no pélo passivo, na
medida em que se limita a abordar as ques-
tdes suscitadas por seus clientes e tratar
das ocorréncias relativas a despachos da
repartic8o de patentes; e (c) como agente

e“assessor’de seusclientes,namedidaem
que n3o apenas participaemtodos osniveis
e fornece orientagdo em relagfio as ques-
tdes técnicas, mas também tem uma par-
ticipagéio ativa em relag&o ao cliente, man-
tendo-o informado de todas as possnblhda-
des de que dispde para atuar de modo mais
eficiente frente & concorréncia e ac mercado.

Em virtude da posigfio privilegiada em
que se encontra, o agente de patentes é
quem, em diversas situagdes, primeiramen-
te toma conhecimento sobre novas técnicas
de acesso a informagses de carater técnico
para a realizago de buscas ou pesquisas.
Neste contexto se encontram as revistas
oficiais das diversas reparti¢Ses de paten-
tes, como o European Patent Bulletin, o PCT
Gazette, o Official Gazette dos EUA, a Re-
vista da Propriedade Industrial no Brasil e
outras, e, mais recentemente, os bancos de
dados acessiveis on-line ou através de dis-
cos 6ticos (CD-ROMSs). O acesso a este tipo
de informagsio esta perfeitamente incorpo-
rado & fungfio do agente de patentes, dal
sua maior facilidade em se especializar na
realizagfio de pesquisas de patentes, en-

. quanto por parte das empresas do setor

produtivo apenas aquelas que investem mais
acentuadamente em pesquisa e possuem
capital mais elevado é que podem dispor
permanentemente de uma equipe treinada
e equipamento para acessar o tipo de infor-
magaio a que me refiro.

Em palses como o Brasil, onde se
depositam menos pedidos de patente do
que em grande parte dos palises mais
industrializados, a pesquisa sobre paten-
tes é de interesse para as industrias lo-
cais, tanto nas areas em que existe um
namero elevado de pedidos aqui deposi-
tados quanto naquelas em que este nu-
mero é mais reduzido. Nas areas tecno-
I6gicas mais densamente protegidas por
patentes, a preocupagdo prlnmpal é de-
terminar os “espagos vazios” em que se
pode atuar sem infringir direitos de ter-
ceiros, enquanto nas areas em que exis-

tem menos patentes nacionais pode ser -

especialmente interessante pesquisar pe-
didos de patentes depositados no exte-
rior, porém n&o aqui, de modo a determi-
nar a eventual disponibilidade de tecno-
logia de ponta ndoc protegida.

Mesmo nos casos em que uma empre-
sa esbarre em incontaveis pedidos de pa-
tente em andamento para a tecnologia da
qual gostaria de dispor, serd sempre mais
vantajoso que ela tenha a informag&o nos
primeiros estagios de divulgagédo da maté-
ria em vias de patenteamento do que to-
mar conhecimento daquele assunto ape-
nas quando uma outra empresa que de-
senvolveu uma nova tecnologia comega a
explora-la comercialmente, o que, via de
regra, ocorre alguns anos apos a primeira
publicagsio de respectivo pedido de patente.

O fato é que em palses em vias de
desenvolvimento o fluxo de informagfes
atualizadas nos diversos campos da tec-
nologia pode ser determinante no avango
da industria local e na melhoria de suas
condigties de competitividade em relagéo
aos palses mais industrializados. O uso de
informag6es disponiveis pode ainda resul-
tar em uma economia substancial na pes-
quisa do desenvolvimento de novos produ-
tos e, no minimo, permite que a pesquisa
seja feita com base em informagfes mais
recentes, evitando-se a “re-invengio” de
produtos ja desenvolividos por terceiros. O
agente de patentes, como “confidente” de
seu cliente, deve interagir com este, rece-
bendo do cliente informagdes sobre as
necessidades da empresa e, pesquisando
nas fontes disponiveis e interpretando o
resultado da pesquisa, assessorar a em-
presa quanto & tecnologia que pode ser
aproveitada ou servir de base para pesqui-
sas de desenvolvimento.

Na medida em que os empresérios dos
pafses em desenvolvimento adquirirem a
capacidade de extrair das fontes dlsponlvels
as informagBes de que necessitam para apri-
morar seus produtos e passarem a dominar
novas tecnologias, a exemplo do que ocor-
reu com o Jap#&o, a tendéncia € que aper-
feicoamentos ulteriores e novas solugdes
técnicas sejam incorporados a seus produ-
tos e que estes aperfeigpamentos passem
a constituir novas invengdes passiveis de
protec&o ao abrigo de patentes, de talmodo
que estes paises podem tornar-se integran-
tes de um sistema global gerador de tecno-
logia.
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Colidéncia de Marcas

Apreciacio do conjunto tridimensional

MAURICIO LOPES DE OLIVEIRA

Estagiario de Direito de Monsen, Leonardos & Cia.

/

z mister compreender o apelo do
moderno, aceitar as mudangas e se ade-
quar as consequéncias.

E sabido que a marca representa hoje
um objeto do desejo de consumo, o que
Ihe atribui valor social intenso. Paira sob
cada marca, portanto, uma notoriedade
singular. Por conseguinte, a marca nao
permanece impressa, ela salta, palpin-
tante de vida e alma, e fica para sempre
inscrita em nés, morando na gente, lem-
brada na memoria.

Ha de se verificar, entretanto, o que é
a marca, e sua adequag&io moderna.

A criag&io de uma marca é um proces-
so artistico, sendo que as denominagtes
de fantasia, assim como as denomina-
¢Oes sugestivas ou evocativas, tem um
Unico e igual valor que é nascer para
identificar.

Arbitrarias ou de fantasia s&o as mar-
cas que néo guardam conotagado aiguma
com o produto ou seu uso, mas que mes-
mo assim o identificam. Sem a marca, o
produto é andnimo, o que impossibilita
sua divulgagab através de propaganda,
que é a propuls&o das vendas.

Quanto a importancia de um nome,
vale lembrar Alice, célebre personagem
de Lewis Carrol, que ao perguntar a Hump-

ty Dumpty, seu companheiro em “Através
do Espelho”, se um nome precisa signifi-
car alguma coisa, teve como resposta um
Claro que sim!, seguido de uma risada
curta.

A marca significa, objetivamente, o
proprio produto. Incontestavel é a sua
importancia. Por outro lado, “se outro nome
tivesse a rosa, em vez de rosa, deixaria
de ser por isso perfumosa?’ (SHAKES-
PEARE, Romeu e Julieta, Ato |l, palavras
de Julieta). :

Se a marca identifica o produto, nao
sera a reciproca verdadeira?

De fato, o nome nao sobrevive por si
préprio. E necessario entender o conjtunto
da marca em seu verdadeirc todo. N&o é
s6 o campo visual que conta. Existe um
cohjunto de identificagdo que retrata a
marca. Um cego no supermercado, por
exemplo, apesar de n&o enxergar o que
compra, é capaz de escolher o produto
desejado cuja preferéncia é identificada
pela marca. O que n&o ¢ visto, portanto,
pode muito bem ser identificado e reco-
nhecido. Nao é preciso lembrar que sao
trés as dimensdes, e que a marca as
identifica, todas.

O aspecto externo dos bens de con-
sumo tem papel primordial no aumento
das vendas: Good design, good business.

A embalagem tornou-se parte integrante
do universo marca. O packaging pode
melhorar, diz-se, em 25% a aceitagdo de
um produto, muitas vezes basta uma em-
balagem para recuperar um produto de-
saparecido. Louis Cheskin deu um novo
comego ao Marlboro ao conceber seu
célebre mago duro vermelho e branco. A
qualidade dos cigarros, representada pela
marca, esconde-se dentro de uma emba-
lagem que, iguaimente, determina o con-
sumidor.

O mundo dos objetos esta doravante
inteiramente sob o jugo do imperativo
charme das aparéncias. Mais do que nun-
ca destaca-se a estética industrial. A iden-
tificag&o n&o mais é atribuida a uma tnica
palavra ha muito conhecida como marca.
N&o se trata mais de um unico simbolo
identificador, definitivamente n3o.

, Este breve relato apenas menciona.
E, contudo, suficiente para se chegar a
uma conclusdo. A situagéo que se deli-
neia é insustentavel e tem de ser remo-
delada. O sistema urge pela incorpora-
¢do dos pressupostos aqui aludidos e
que s&o, atualmente, ignorados por um
obscuro processo de exame de colidén-
ciade marcas, cujos padrdes encontram-
se superados e onde, definitivamente,
ndo ha luz.

Luizde Franga & Associados

RuaSéo Paulo, 1817 - B. Lourdes
Fone: (031) 335.8244
FAX: (031) 335.7953 - BH-MG

Marcas & Patentes
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AVutilizacio do Sistema de Patentes no Brasil

RAUL HEY

Advogado — Integrante de Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

ﬂrgunte-se a grande maioria dos
empresdrios brasileiros se eles tomam
medidas para proteger a propriedade in-
telectual de suas empresas e a resposta
certamente sera afirmativa, desde que a
maioria das firmas, de quaiquer porte,
tém suas marcas e sinais de propaganda
devidamente registrados no Instituto Na-
cional de Propriedade Industrial (INPI),
assim como seus nomes comerciais re-
gistrados nas Juntas de Comércio.

Mude-se a pergunta para: Sua em-
presa esta acostumada a depositar pedi-
dos de patente para as invengdes feitas
dentro do &mbito da empresa? Neste caso
as respostas irdo variar de forma sur-
preendente, tanto em forma como em
conteado. Escutar-se-a, desde um enfa-
tico “O que & iss0?”, até um ndo menos
enfatico “Claro I”, passando por variagdes
tais como “Para que ?! Ninguém respeita
patentes no Brasil mesmo !”. Ou até “N&o
inventamos nada em nossa empresa.”.

Uma andlise fria e objetiva de tais
respostas traz & luz uma realidade triste
e preocupante a qual, se ndo é toda a
causa do atraso tecnoldgico de nosso
pais face aos paises de primeiro mundo,
seguramente é uma das causas princi-
pais e constitui uma barreira intransponi-
vel para que cesse aquele atraso e, por
consequéncia, a dependéncia externa de-
corrente do atraso tecnoldgico.

As razdes basicas para que o pais
tenha atingido tal situagdo lamentavel no
que concerne ao uso do sistema de pa-
tentes, podem ser resumidas pelas se-
guintes constatagdes:

1. O significado, raz&o e escopo dos
beneficios do sistema de patentes para
uma empresa nao sdo vizualizados e,
menos ainda, compreendidos, pela es-
magadora maioria dos empresarios bra-
sileiros, que nZo dispde de informagéo
suficiente sobre o assunto;

2. A falta de informag&o gera falta de
interesse e faita de confianga no sistema,
desta forma relegando o item “patentes”
para um plano absolutamente secundério
dentro da lista de prioridades da empresa;

3. A falta de informag®es apropriadas
faz com que alguns empresarios utilizem
o sistema de patentes de forma apenas
parcial e, consequentemente, incomple-
ta, algumas vezes causando mais dano
do que beneficio, contribuindo assim para
uma realimentag&o nociva de informag&o
acerca do tema; e

4. As razbes acima fazem com que
despesas com a obteng&o e manutengdo
de patentes sejam encaradas com verda-
deiro horror por empresarios sempre a
busca de meios para cortar custos de
suas empresas.

Os aspectos acima contribuem em
larga escala para o difundido mito de que

“no Brasil ninguém respeita patentes”.
Esta idéia, infelizmente traduzida em mui-
tas linguas nos ultimos anos, traz consigo
implicagBes graves e profundas para o
pais, servindo como catalizador e, mes-
mo, alimento, para uma crescente indUs-
tria de pirataria, a qual causa danos nao
apenas diretamente ao autor de uma in-
vengao nao protegida, mas também ao
pals, como um todo.

Um exemplo mais palpavel foram as
retaliagdes econdmicas sofridas pelo Bra-
sil por parte dos EUA, com base no ja
famoso artigo 301 da lei de comeércio
daquele pais.

Danos mais graves, contudo, n&o s&o
tao facilmente notados, tais como o des-
crédito dos investidores estrangeiros no
pals, desviando recursos para palses que,
de repente, tornaram-se mais competiti-
vos e economicamente vantajosos do que
o Brasil e passaram a receber aqueles
investimentos, por exemplo, México, Co-
réia do Sul, e outros paises que, no pas-
sado, jamais tiveram condigdo de dispu-
tar com o Brasil a preferéncia dos inves-
tidores estrangeiros e que, hoje, recebem
aqueles investimentos no lugar do Brasil,
pelo simples fato de terem aberto suas
economias, inclusive no que concerne a
adogao de sistemas de patentes compa-
tiveis com as préaticas internacionais atuais.

PRESTIGIE O AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Profissado regulamentada pelo Decreto-Lei n28.933

de 26 de janeiro de 1946.
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Mas afinal... as patentes s&o ou nao
respeitadas no Brasil?

Aresposta para esta pergunta é: SIM,
mas...

O direito conferido por uma patente
ao seu titular é perfeitamente exercitavel
no Brasil, desde que o titular tome todas
as medidas necessarias a fim de prepa-
rar-se para a possibilidade de ter que
fazer valoer sua patente no ambito de
uma agéo judicial, seja contra um even-
tual infrator de sua patente, seja em de-
fesa da patente, face a impugnagdes tra-
Zidas por terceiros.

Embora na época em que este artigo
esteja sendo escrito esteja em pleno cur-
so perante o Congresso Nacional a dis-
cuss&o do Projeto de lei n2 824/91 que
institui o novo Cédigo da Propriedade
Industrial, trazendo mudangas profundas
e desejadas na legislagsio de patentes,
mesmo considerando-se a lei atual (Lei
ne5.772/71), o Brasil dispse de um siste-
ma de patentes que, se n&o perfeito e
certamente sofrendo de problemas de-
correntes de razdes politicas ultrapassa-
das, possui, ainda assim, disposi¢tes sau-
daveis que o torna comparavel aqueles
da Europa e EUA, proporcicnando aos
autores de invengdes uma proteg#o jurl-
dica segura.

Também, o érgdo governamental en-
carregado de aplicar a lei de patentes —
o Instituto Nacional da Propriedade In-
dustrial (INPl) — apesar de padecer de
todos os problemas que assolam os ér-
géos publicos de nosso pais, acrescidos
de outros a ele inerentes, cumpre de for-
ma razoavel seu papel operacional.

Qual, entdo, o grande problema para
os detentores de patentes no Brasil?

A resposta para esta questdo encon-
tra-se no sistema judiciario brasileiro, o
qual, definitivamente, ndo esta preparado
para lidar com agdes complicadas envol-
vendo patentes, o' que demanda dos ad-
vogados especializados na matéria um
enorme esforgo para “ensinar” os juizes
no curso da prépria ag3o, ao mesmo tem-
po em que cumprem seu papel basico de
defender os interesses de seus clientes.

O problema com o sistema judiciario
pode ser sumarizado em alguns pontos
especificos, para facilitar sua anélise:

a) Ainexisténcia de varas especializa-
das em agdes envolvendo patentes, o
que impede que se forme uma concentra-
¢&o de conhecimento nesta matéria por
parte de um grupo de juizes tornando,
consequentemente, a prépria fase peri-
cial daqueles processos desnecessaria-
mente demoradas, complexa e onerosa.

b) O pequeno nimero de juizes faz
com que a justica seja lenta, face ao
grande numero de ag¢des que cada julz
singular recebe para julgar;

¢) A estrutura do Cédigo de Processo
Civil, aplicada as agBes envolvendo pa-
tentes, torna as mesmas ainda mais de-
moradas e burocratizadas, sendo comum
que uma acdo dessas, em primeira ins-
tancia, leve de quatro a seis anos desde
sua propositura até a sentenca.

d) Outro problema sério é a execugio
de uma sentenga com vistas, por exem-
plo, ao recebimento de indenizagio por
perdas e danos sofridos pelo titular de

uma patente como resultado de uma in-
fragdo de sua patente. Apés conseguir
provar, no processo de conhecimento, a
ocorréncia da infrag&o, é obrigado a ini-
ciar um novo processo, de execugdo da
sentenga, o qual pode, também, ser bas-
tante demorado.

Some-se aos problemas acima apon-
tados, a dimens&o territorial do pais a
distribuigdio extremamente concentrada
dos escritérios especializados em pro-
priedade industrial entre Rio e S&o Paulo
e o custo das a¢gdes comparado com o
faturamento médio de uma pequena ou
média empresa nacional e ter-se-4 uma
vis8o razoavelmente clara das razdes que
tornam o sistema de patentes no Brasil
muito mal explorado.

Por outro lado, é bom frisar que, ape-
sar de todos os problemas acima aponta-
dos, existem indubitavelmente muito mais
inconvenientes em n&o se utilizar o siste-
ma de patentes (o que representa a cer-
teza da auséncia total de protegso), do
que em utiliza-lo. Quanto a isso, ¢ signi-
ficativo o fato de que os maiores usuérios
do sistema de patentes brasileiro s&o em-
presas estrangeiras, que embora cons-
tantemente (e razoavelmente) reclaman-
do acerca do excesso de burocracia e
protecionismo de nossas leis de paten-
tes, continuam usando ativamente o sis-
tema, visto ser ele, ainda, a melhor forma
de protegdo daquilo que hoje se constitui
no bem mais valioso de uma empresa:
sua inteligéncia.

espago reservado a inser¢do de publicidade
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A COMENTARIO

Tribunal Regional Federal
22 Regifio — Apelacgio Civel N2 90.02.00433-8/RJ

Relator: Desembargador Federal Clélio Erthal
Apelante: Harrods (Buenos Aires) Ltda
Apelados: Instituto Nacional de Propriedade
industrial — INPI
Derby S/A Ind. Com. do Vestuario.
Advogados: LuizGonzagaMoreira Lobato e
Outros
Zoeni Ximenes Tompakow de
S4 e Outros
V/Origem:102 VF/RJ
Ementa: — Administrativo. Marca Indus-
trial. Caducidade. Motivo de Forga Maior.
— Comprovado que a empresa estran-
geira n&o utilizou, no Brasil, a marca de que
é titular, em raz&o de proibi¢&o da importa-
¢80 dos produtos por ela assinalados, por
forga da resolugsio da CACEX, configura-se
o motivo de forga maior previsto no art. 94
do Cédigo da Propriedade Industrial. E as-
sim, a omiss3o de uso da marca, dentro do
periodo da proibi¢io, ainda que dure mais
de dois anos n#o justifica a declaragéo de
caducidade.
— Recurso provido.
Acérdéo: — Vistos e relatados estes au-
tos, em que so partes as acima indicadas;
Decide a Primeira Turma do Tribunal
Regional Federal da 22 Regido, por unani-
midade, dar provimento ao recurso, na for-
ma do Relatério e do Voto constantes dos
autos, que ficam fazendo parte integrante
do presente julgado.
Custas, como de lei.
Rio de Janeiro, 01 de abril de 1992 (data
do julgamento).

A.C. Ne 90.02.00433-8/RJ

Relator: Desembargador Federal Clélio Erthal

Apelante: Harrods (Buenos Aires) Ltda.

Advogados: Luiz Gonzaga Moreira Lobato
e outros

Apelado: Instituto Nacional de Prioridade

Industrial — INPI

Advogados: Zoeni Ximenes Tompakow de
Sa e outros

Apelada: Derby S/A Ind. Com. do Vestuario

Origem: 102 Vara Federal do Rio de Janeiro

RELATORIO: — Trata-se de apelagéo
interposta contra a sentenga proferida pelo
Juizo da 102 Vara Federal do Rio de Janeiro,
nos autos da agio ordindria que HARRODS
(BUENOS AIRES) LTDA. propds contra o
INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDA-
DE INDUSTRIAL e outro.

Nainicial, a autora, ora apelante, alegou
o seguinte:

1. que, em 15.4.77, requereu, sob proces-
so protocolado com o numero 009.108/77,
registro junto ao Instituto réu para sua mar-
ca HARRODS, resultando desse processo
o registro n2 006714617, concedido em 25.
06.78 para assinalar artigos do vestuario, na
classe 25;

2. que, em 9.11.81, a sociedade brasi-
leira DERBY S/A INDUSTRIA E COMER-
CIO DO VESTUARIO requereu a declara-
¢Ao da caducidade damarca HARRODS da
autora, com base no artigo 94, paragrafo
Gnico, do Cédigo da Propriedade Industrial
vigente. A instauraggo do procedimento foi
noticiado na Revista da Propriedade Indus-
trial de 13.4.82, quando abriu-se o prazo
legal de 60 dias previsto no CP! para que a
titular do registro apresentasse provas da
comercializagio dos produtos da marca no
Brasil, ou entfio justificasse o motivo do
desuso nos dois anos anteriores a data de
apresentagdo do pedido de caducidade, ou
seja: no perfodo compreendido entre 9.11.79
€9.11.81;

3. que, em 9.6.82, apresentou tempesti-
vamente sua contestagio, esclarecendo que
o registro da marca HARRODS havia ficado
inativo durante os Ultimos anos devido & proi-
bic&o de importar artigos do vestuario impos-
ta pelo Governo Brasileiro, juntando aos au-
tos os Comunicados Cacex n%s 07, 80/35,
79/42 e 79/3. O Instituto réu, entretanto, indo
de encontro & sua prépria jurisprudéncia so-
bre amatéria, deu pelo deferimento do reque-
rimento de caducidade;

4. que recorreu da decisdo dentro do
prazo legal; e novamente o Instituto réu
descartou a possibilidade de enquadramen-

to da suspenséo de licenga paraimportar no
conceito de forga maior.

Em consequiéncia, ajuizou a presente
ag&o para que seja acolhido como de forga
maior o motivo justificador do desuso do
registro n2 006714617, ndo devendo, assim,
prevalecer o ato governamental que sus-
pendeu a emiss&o de licenga para importar
artigos de vestudrio, restaurando-se todos
os direitos sobre a marca HARRODS.

Apreciando o pedido, o Doutor Costa
Fontoura, Juiz Federal da 102 Vara do Rio
de Janeiro, julgou improcedente a ag&io anu-
latéria (fls. 154/158).

Dessa sentenga foi interposta a apela-
¢do de fls. 163/178, contra-arrazoada s fis.
290/295.

Remetidos os autos ao extinto Tribunal
Federal de Recursos, deles teve vista o
Ministério Publico Federal, junto aquela Egré-
gia Corte, que opinou pelo provimento do
recurso (fls. 300/307).

E o relatério.

A.C. N2 90.02.00433-8/RJ

VOTO

DESEMBARGADOR FEDERAL CLELIO
ERTHAL (RELATOR):

Conforme ja relatado, a empresa HAR-
RODS (BUENOS AIRES) LTDA., com sede
na Argentina, em junho de 1978 obteve,
junto ao INPI, o registro da marca HAR-
RODS para assinalar produtos de vestua-
rios, na classe 25. E como nao pode utiiiza-
la no Brasil, devido a proibigio de importa-
G#o dos seus produtos, a empresa DERBY
S.A, INDUSTRIA E COMERCIO DE VES-
TUARIO requereu a declaragfio de sua ca-
ducidade, com base no artigo 94, paragrafo
unico, do Cédigo da Propriedade Industrial.

Acolhendo o pedido, o INP! declarou a
caducidade da marca, fundamentando a sua
decisfio no artigo 94 do CPI, segundo o
qual, salvo motivo de forga maior, da-se a
caducidade do registro quando o uso da
marca nao tiver sido iniciado no Brasil den-
tro de dois anos contados da sua conces-

MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
AGENTE DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

DESDE 1919

MATRIZ: R. TEpFILO OTONI, 63 - 102 AND. CEP 20090, CENTRO RIO DE JANEIRO, RJ, TEL: (021) 223-3131, FAX: 5616-1642
FILIAL: AV. SAO GABRIEL, 495 - 52 AND., CEP 01435, JD, PAULISTA, SAO PAULO, SP, TEL: (011) 280-2646, FAX: 64-2855
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s8o, ou tiver sido o mesmo interrompido por
idéntico prazo.

Segundo a autarquia, a empresa argen-
tina podia evitar a caducidade da marca,
produzindo e comercializando no Brasil os
seus artigos; promovendo a efetiva utilizagsio
da marca através de contrato de exploragio
firmado com empresas brasileiras; ou efe-
tuando a exportagao de seus produtos para
o Brasil através da Zona Franca de Manaus.

Essas razdes foram exatamente as ado-
tadas pelo MM. Juiz da 102 Vara Federal
para justificar a improcedéncia do pedido,
aduzindo ainda o magistrado que o impedi-
mento para a importagfo de artigos de ves-
tudrio era relativo e nio absoluto.

Examinando a quest3o, todavia, nio en-
contro motivo para a declaragsio de caduci-
dade da marca HARRODS. Se a titular do
registro n&o tivesse feito uso dele no Brasil,
nos dois anos que se seguiram & sua con-
cessdo, até o advento da resolugio da CA-
CEX que suspendeu a importagao de arti-
gos de vestuario, nenhuma censura mere-
ceria o ato administrativo que cancelou o
registro, assim como a sentengade ptimeiro
grau que o confirmou. Mas nZo havendo
sequer alegagdo de desuso da marca no
referido perfodo, e sim durante o lapso que
decorreu entre novembro de 1979 e novem-
bro de 1881, quando resolugtes da CACEX
realmente impediram a importagio de mer-
cadorias como as produzidas pela empresa
argentina, ha que prevalecer a ressalva con-
tida no artigo 94 e respectivo paragrado do
Cédigo da Propriedade Industrial.

Reaimente, se o préprio Governo Brasi-
leiro impediu temporariamente a importa-
¢do das mercadorias identificadas pela
marca HARRODS, nenhuma culpa tem a
empresa pelo fato de ndo utiliza-la em terri-
torio nacional. Entendo que esta perfeita-
mente configurado o motivo de forga maior,
que outro ndo é sendo aquele determinado
por um poder superior, impedindo a parte
de cum‘gir uma obrigagdo anteriormente
assumida.

A alegagao acolhida pelo magistrado de
primeiro grau, de que a empresa podia,
durante o impedimento de importagZo, ce-
der a sua marca para que outra pessoa a
explorasse, ou montar no Brasil uma indus-
tria do mesmo produto, para assegurar o

seu direito, ndo tem qualquer embasamen-
to. Afinal, a autoridade ndo pode condicio-
nar a titularidade de um direito assegurado
na prépria Constituigiio & pratica de um ato
a que néo esté adstrito por lei.

Nesse particular, tenho como incensu-
ravel o Parecer do Subprocurador Geral da
Republica, A.F. SOLLBERGER, transcrito
no voto do Ministro GERALDO SOBRAL,
verbis:

“O argumento, todavia, n4o tem o peso que
lhe emprestou a sentenga, pois nio se
pode obrigar a autora a fazer o que a lei
néo lhe exige (artigo 153, pardgrafo 22,
da Constituicdo Federal do Brasil). A
marca deve ser usada, em principio, pelo
seu titular, que a podera transferir para ter-
ceiros, em carater definitivo, ou apenas au-
torizar o0 seu uso. O que ndo se admite é
obrigar o titular do registo, contra a sua
vontade, a firnar contratos de explora-
¢do de marcas com terceiros, como quer
0 INPI. (...) pois a Autora é o Unico juiz da
conveniéncia de permitir o uso de sua mar-
ca em artigos brasileiros. Se prefere expor-
tar seus artigos para o Brasil ao invés de
autorizar sua fabricag&o no pars, o problema
€ exclusivamente seu.

Ao seu termo, se o governo entende preju-
dicial aos interesses do pals a importacio
de artigos do vestuario, pode e deve proibir
a importagéo, como o fez. Mas, enquanto
durar, tal proibicdo hd de seraceita como
uma legitima escusa para o ndo uso da
marca”,

Assim, reconhecendo que a interrupgsio do
uso da rnarca Harrods foi motivada por
decis&do do proprio Governo, sem davida um
motivo de forga maior, dou provimento ao
recurso para reformar a sentenga impugna-
da, julgando procedente a agiio para resta-
belecer o registro n2 006714617, relativo a
referida marca, condenado o INPI na repo-
si¢8o das custas e em honorarios de advo-
gado, que arbitro em 5% sobre o valor da
causa, tendo em vista o disposto no artigo
20. § 42, do Codigo de Processo Civil.

E como voto.

CLELIO ERTHAL — Relator

NOTA SOBRE A DECISAO
JACQUES LABRUNIE

Mestre em Direito pela
Universidade de Paris Il
Professor de Direito
Comercial da PUC/SP

Sdcio do escritério
Gusmido, Mattos & Labrunie.

A decisdo proferida na Apelagdo Civel
n® 90.0200433-8/RJ, em abril do corrente,
pela 12 Turma do Tribunal Regional Federal
da 22 Regido, veio ratificar a famosa decisdo
proferida pelo extinto Tribunal Federal de
Recursos, na Apelag8o Civel n290.573, no
‘caso PACO RABANNE”

Ressalte-se que mais recentemente, a
32 Turma do Tribunal Regional Federal da
22 Regido, proferiu decisdo de mesmo teor
da do acdrddo supra transcrito. Trata-se da
Apelagdo Civel n°90.02.06741-2/RJ, publi-
cada no DJU /I, de 04.08.92.

Estas trés decisbes se referem ao insti-
tuto da caducidade por falta de uso de mar-
cas registradas e da justificativa de forga
maior, fruto da proibigdo de importagéo de
determinados produtos, constante dos Co-
municados da CACEX.

A matéria se torna ainda mais oportuna,
posto que, o Instituto Nacional da Proprie-
dade Industrial, em recente parecer de sua
procuradoria (DICONT de 18.07.91), torna-
do Normativo pelo seu Presidente, reformu-
lou sua posigdo sobre a matéria e fixou
orientagdo no sentido de que a proibigAo de
importagdo constante dos Comunicados CA-
CEX, ‘configura motivo de forga maior
capaz de elidir eventual pedido de cadu-
cidade de marca”

Vale ressaltar, que sobre o tema ndo ha
unanimidade, pois em oposigdo aos que re-
ceberam o parecer do INPI com jubilo, hé
aqueles que defendem a tese contraria, como
o Dr. JOSE CARLOS TINOCO SOARES, em
recente artigo . (LEX~JURISPRUDENCIA
DO STJ e TRFs, n232, pdg. 7 e seguintes).

Ora, o instituto da caducidade por falta
de uso constitui-se numa sango ao titular
de uma marca que ndo a usa no comércio.

apareca por aqui

Um antncio neste espaco custa apenas US$ 60.%0, mas vale
muito para vocé e para a continuidade e aperfeicoamento desta Revista.
(Se quiser, podemos fazer a arte do antncio para o seu escritorio).
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Esta previsto expressamente na Conven-
¢do da Unido de Paris e na legislagdo na-
cional da maior parte dos palses signatérios
desta Convengdo, inclusive o Brasil (art. 84,
daLei 5.772/71).

Est4 o titular de um registro de marca,
obrigado a utilizar a marca correspondente,
dentro do territério designado. O fundamento
desta obrigagdo encontra-se na prépria fun-
¢do da marca que é de identificar os produtos
ou servigos para os quais foi registrada.

A doutrina é undnime em reconhecer e
Jjustificar o instituto da caducidade, valendo
transcrever, a propdsito, o festejado PAUL
MATHELY:; 1l s’ensuitqu’une marque non
exploité n’exerce pas la fonction qui est
la sienne, et qu’elle cesse en vérité d’étre
une marque au sens juridique et écono-
mique du mot.” (Le Doit Frangais des Sig-
nes Distinctifs — Paris — 1984 — pdg. 417).
No mesmo sentido, CHAVANNE e BURST
(Droit de La Propriété Industrielle, Paris,
Dalloz, 1980, pdg. 443) e GAMA CERQUEI-
RA (Tratado da Propriedade Industrial —
S&o Paulo, Ed. RT, 1982, vol. ll, p4g. 1051),
entre outros.

Verificada, assim, aratio do instituto da
caducidade, passamos a andlise de even-
tual justificativa para o ndo uso damarcaou,
como determinado pelo legislador pétrio, a
excusa de forga maior.

Se é certo que a doutrina e o direito
positivo em geral, proclamam a utilidade do
instituto da caducidade de registros de marca
por falta de uso, € sabido de todos também,
que talinstituto sé tem raz8o de ser se o titular
da marca deliberadamente abandonou sua
marca. Em razfo disto, tanto a Convengdio
de Paris como o artigo 94, da Lei 5772/71
prevém que, para a declaragdo de caducida-
de néo basta o ndo uso da marca, mas sim,
ondo uso injustificado ou o desuso por motivo
outro, que néo o de forga maior.

A questdo posta aos julgadores nos trés
acdrddos supra mencionados e ao INP! era
se a proibigdo de importagdo, fruto de Co-
municados CACEX, constitui ou ndo moti-
vo de forca malor para o ndo uso de marca
registrada.

No caso, 0 ndo uso da marca era fruto
de Norma interna (Comunicado CACEX),

que suspendeu a emissdo de guias de im-
portagdo para diversos artigos (marcados).
O argumento contrdrio a aceitagdo de tal
fato (juridico), como motivo de for¢a maior
para o ndo uso, era no sentido de que o
titular da marca dispunha de um ‘leque” de
opgdes outras, que ndo a importagdo, para
utilizar sua marca no Brasil, como por exem-
plo, a importagdo para a Zona Franca de
Manaus ou para os “Free-Shops” dos aero-
portos e a celebragdio de Contrato de Licen-
¢a de Marca com fabricantes brasileiros.

E evidente que este entendimento esta-
va repleto de cunho ideolégico e vazio de
fundamentagdo juridica, numa pretensa ‘pro-
tegdo ao empresdrio nacional’, entendimen-
to este que felizmente parece superado no
pals.
O Cddigo Civil, em seu artigo 1058,
parégrafo unico define: ‘O caso fortuito ou
de forga maior verifica-se no fato neces-
sério, cujos efeitos n&o era possivel evi-
tar ou impedir”.

N&o nos parece diffcil concluir que a
proibigdo de importagao, por ato do Poder
Publico, se constitui em fato necessério cu-
jos efeitos o titular da marca ndo podia evitar
ou impedir; enquadrando-se, assim, perfei-
tamente na definigdo legal de forga maior.
Qualquer outra elocubragéo sobre as pos-
siveis safdas que o titular da marca tinha
para o seu uso ou sobre o fato de que s¢ os
estrangeiros podem se beneficiar de tal ex-
cusa, se constitui em interpretag8o antijurf-
dica dos preceitos do artigo 94 do CP,
combinado com o art. 1058, pardgrafo tnico
do Cédigo Civil, como bem ressaltado pelo
ilustre Subprocurador-Geral da Republica,
Dr. PAULOA. F. SOLLBERGER, no parecer
exarado na ja mencionada Apelagédo Civel
90.573 (PACO RABANNE).

O préprio CLOVIS BEVILAQUA, em seu
“Codigo Clvil Comentado” (Vol. 1V, pég.
212) da como exemplo de forga maior caso
muito semelhante a proibigdo de importa-
¢do, a saber: ‘Um embargo de autoridade
publica impede a saida do navio do por-
to, de onde ia partir, e esse impedimento
tem por ccnsequéncia a impossibilidade
de levar a carga ao porto de destino.”
Ora, permitindo-nos a analogia ao exemplo

do ilustre civilista, concluimos que a proibi-
¢do de importagdo é nada mais que outro
“embargo de autoridade publica”

Mais especificamente, o Professor G. H.
C. BODENHAUSEN, antigo Diretor-Geral
da Organizagdo Mundial da Propriedade
Intelectual (OMPI), em comentdrio ao artigo
5° da Convengdo de Paris é taxativo ao
afirmar que a proibigdo de importagdo é
caso tipico de justificativa para o desuso da
marca e excusa & caducioade: ‘Une justifi-
cation (ao néo uso da marca) sera nor-
malement possible si des conditions ju-
ridiques ou économiques ont empéché
d’employer lamarque dans un pays don-
né, par exemple si 'importation de cer-
tains produits a été interdite...” (Guide
D’Application de La Convention de Paris —
BIRPI — 1969, pdg. 78).

Convindo lembrar, ainda, que a regra da
Convengdo de Paris, que por forga de De-
creto Legislativo constitui direito interno bra-
sileiro, em seu art. 59 é bem mais amena
no que se refere ao desuso, pois determina
que para escapar & declaragéo de caduci-
dade por falta de uso, basta que o titular aa
marca “justifique as causas de sua inagdo”,
Justificagdo esta que néo precisa preencher
todos os requisitos da forga maior.

Diante destes breves comentdrios, s6 po-
demos concluir que o instituto da caducidade
é perfeitamente justificivel e benéfico para o
sistema marcério; ndo podendo se torna,
entretanto, em punigdo injustificada para titu-
lares impedidos de utilizar suas marcas, por
regra emanada de autoridade publica, res-
tringindo a agéio do particular, através do
chamado “fait du prince”. Efetivamente, a
proibigio de importagdo constitui motivo de
forga maior para o desuso da marca e aplau-
dimos a posigdo adotada tanto pelo Egrégio
Tribunal Regional Federal da 22 Regido, na
decisdo das Apelagbes Civeis ns 90.02.004
33-8/RJ e 91.02.06741-2/RJ, as quais ratifi-
caram o entendimento do extinto Tribunal
Federal de Recursos (caso PACO RABAN-
NE), assim como o recente Parecer do INPI,
neste sentido.

ADVOCACIA

PIETRO ARIBONI S/C

INTERNATIONAL LAW OFFICE

Av. Paulista, 352 - conj. 51/57 - Séo Paulo-SP - CEP 01310 - BR

Telefones: 289-3385 - 289-3386 - 289-3988 - 287-1703
P.0.BOX 3967 - ZIP 01065 - Telex: 1134338 ADVA - BR
FAX: 0055 11 2883220
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29 Regido

A.C. n© 90.02.088831-0/RJ

Primeira Turma

Relator: Desembargadora Federal Tania
Heine

Apelante: Instituto Nacional da Propriedade
Industrial/INPI

Apelado: Eletromotores Weg S/A
Advogados: Drs. Mauro Fernando Ferreira
Guimar&des Camarinha José Carlos Tinoco
Soares e outros.

EMENTA: ADMINISTRATIVO — REGISTRO
DE MARCA

| — Destinando-se a publicos diferentes,
n&o existe a pretensa colidéncia de marcas
(ant. 85, item 17 do CPI), mormente se, no
caso, o proprietario damarca apontada como
impeditiva declarou inexistir obstaculo a con-
cesséo, consentindo expressamente, pois a
concorrente pode avaliar, concretamente,
se a outra marca induzira em erro o consu-
midor e ird afetar o seu mercado.

Il — Recurso improvido.

(V.U. 04/03/91 — D.J. 26/03/91)

A. C.n289.02.01417-7/RJ

Terceira Turma

Relator: Juiz Ney Magno Valadares
Apelante: Dassié e Filhos Ltda.

Apelados: Jockey International Inc. e Insti-
tuto Nacional da Propriedade industrial/
INP}

Advogados: Drs. Elziar Aparecido Fernan-
des, Manoel Pestana da Silva Netto, Alvaro
Martins Bisnetto e outros.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E PROPRIE-
DADE INDUSTRIAL. Declaragsio de caduci-
dade de marca e requerimento de terceiro,
cujo registro foi posteriormente restabeleci-
do pelo INPI, que anulou a decis&o anterior.
Declarada a caducidade, a marca reverte
ao dominio publico, podendo ser apropriada

por outrem. Embora n&o tenha provocado a’

declaragsio da caducidade, a Autora tem
legitimo interesse na anulagsio do ato que
restabeleceu o registro, desde que pretende
apropriar-se da marca.

(V.U. 27/11/91)

Segdo organizada pelo associado
DR. JACQUES LABRUNIE

A. C. n®90.02,14154-8/RJ

Primeira Turma

Relator: Desembargador Federal Clélio Erthal
Apelante: Artefinal Instalagdes e Decora-
¢cbes Ltda.

Apelados: Instituto Nacional da Proprieda-
de Industrial/INP| e Artefinal Ind. e Com. de
Presentes Ltda.

Advogados: Luiz Antnio Silva de Luna Dias,
Lucia Carmen Gongalves, José¢ Eduardo
Louza Prado e outros.

EMENTA: ADMINISTRATIVO — INPI —
MARCA INDUSTRIAL —NAO COLIDENCIA.
— A exclusividade das marcas ¢ deferida
em funglo das classes nas quais se enqua-
dram as mercadorias ou os servigos que
pretendem assinalar. Se as mercadorias e/ou
servigos s&o incluidos em classes distintas,
a identidade de denominag#io n&o constitui
obice & concess&o do registro.

— Recurso ndo provido. Sentenga confir-
mada.

(V.U. 25/03/92, D.J. 14/05/92)

S Il i) )

Resp. N2 7.196-RJ

Terceira Turma

Relator: Min. Waldemar Zveiter
Recorrente: Ind. de Molas Ago Ltda.
Recorrido: Everts En Van Der Weyden Ex-
ploitatie M. E. BVE e outros

Advogados: Drs. Waldemar Alvaro Pinhei-
ro, Flavio Starling Leonardos e outros.

EMENTA: CIVIL — INTERDITO_PROIBI-
TORIO — PATENTE DE INVENGAO DEVI-
DAMENTE REGISTRADA — DIREITO DE
PROPRIEDADE

| — A doutrina e a jurisprudéncia assenta-
ram entendimento segundo o qual a prote-
¢&o do direito de propriedade, decorrente de
patente industrial, portanto, bem imaterial,
no nosso direito, pode ser exercida através
das agdes possessorias.

Il — O prejudicado, em casos tais, dispte
de outras agles para coibir e ressarcir-se
dos prejulzos resultantes de contrafagsio de
patente de inveng&o. Mas tendo o interdito
proibitério Indole eminentemente preventi-
va, inequivocamente, ¢ ele o0 meio proces-
sual mais eficaz para fazer cessar, de pron-
to, a violag&o daquele direito.

Il — Recurso ndo conhecido.
(V.U. 10/06/91, D.J. 05/08/91)

Resp. n29415-SP

Terceira Turma

Relator: Min. Waldemar Zveiter
Recorrente: Dray Inddstrias Quimicas Ltda.
Recorrido: Rai Quimica Ltda.

Advogados: José Ely Vianna Coutinho, José
Antdnio de Souza Cappellini e outros.

EMENTA: COMERCIAL E PROCESSUAL
CIVIL — MARCA — REGISTRO — CA-
RENCIA DAAGAO

| — A marca regularmente registrada no
INPI, sem que contra a mesma se tenha
levantado impugnagdes, confere a seu fitu-
lar a propriedade e uso, eis que tem valida-
de erga omnes. Assim, enquanto persistir
0 seu registro, tem-se como carente de
ag#o, a ajuizada contra seu legitimo deten-
tor.

Il — Recurso n&o conhecido

(V.U. 04/06/91, D.J. 01/07/91)

Resp. n® 6169-AM

Quarta Turma

Relator: Min. Athos Carneiro

Recorrentes: Reset — Repres. Consigna-
¢do e Servigos Ltda.

Recorrido: Reset — Revendas e Servigos
Técnicos Ltda.

Advogados: Samuel Riff, Eloy Pinto de An-
drade e outros.

EMENTA: NOME COMERCIAL — DIREI-
TO AEXCLUSIVADADE — REGISTRO NA
JUNTA COMERCIAL — PREVALENCIA

O Direito ao uso exclusivo do nome comer-
cial em todo o territério nacional ndo esta
sujeito aregistrono INPI, e surge t&o s6 com
aconstituigsio juridica da sociedade, através
do registro de seus atos constitutivos no
Registro do Comércio, devendo prevalecer
0 registro do nome comercial feito com an-
terioridade, no caso de firmas com amesma
denominagsio e objeto social semelhante,
que possibilite confussio. Lei 4726/65, art.
38, IX; Decreto-Lei 1005/69, art. 166; Lei
5772171, arts. 65, item 05 e 119, Convengaio
de Paris, de 1888, adotada no Brasil, pelo
Decreto 75.572/75.

Recurso Especial conhecido e provido.
(V.U. 25/06/91, DJU 12/08/91)
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“Estamos convencidos de que a nossa revista é uma aspiracao da
comunidade da Propriedade Industrial e contamos com a ajuda de
todos para manté-la e, acima de tudo, aperfeicod-la.”

E milio Scatamburlo

Em sua Mensagem publicada na edigfo n® 1 desta Revista, em margo Gltimo.
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