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A colecao completa
de todos os

temas debatides
pela propriedade
industrial nes
dlitimos 10 anos.

Por um prego de

década anterior.*

Tenha em sua biblioteca particular e também nos diversos setores da empresa
ou do escritdrio onde a Propriedade Industrial € a esséncia do trabalho, colecdes
completas de uma obra de consulta, orientagdo e referéncia permanentes: os Anais
do Semindrio Nacional da Propriedade Industrial.

Trata-se de oportunidade Unica, propiciada pela Associagdo Brasileira da Pro-
priedade industrial aos seus associados e também aos ndio-associados que militam na
dreq, inclusive estagidrios.

Poderdo ser adquiridos exemplares avulsos - cada qual reproduzindo integral-
mente determinado Semindrio - ou colegdes reunindo todos os Semindrios j& realiza-
dos. Os interessados deverdo contactar a Srt® Carmem, na sede da ABPI no Rio de

Janeiro, telefone (021) 220-4879. Coleg¢do de 10 volumes: 30 délares - Exemplar avulso: 5 délares.
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NOTA DO EDITOR

O Texto de Estocolmo da Convencao de Paris

ﬂ presente edi¢do da Revista da ABPI ¢ dedicada a Convengdo da Unido de
Paris que, com a promulgagdo do Decreto N2 635, de 21.08.1992, que retirou a reserva
aos artigos 1 a 12 do texto de Estocolmo, de 1967, feita anteriormente pelo Decreto N°
75.572 de 08.04.1975, revigorando plenamente o Decreto Legislativo N2 78, de 1974, que
aprovou, infernando na ordem juridica brasileira, o texto integral da Revisdo de Estocol-
mo, sem qualquer reserva.

Curiosa maneira esta, adotada pelo Governo em 1975, de fazer reserva ao texto
de Estocolmo. Primeiramente por que ndo cabe ao Poder Executivo fazer tal reserva,
muito menos quando da promulgagdo do Decreto Legislativo que aprovou integralmente
o texto referido. Em segundo lugar, porque a casa de leis do Pais é o Congresso Nacional.
A ele cabe, por delerminagdo constitucional, a elaboracdo das normas juridicas internas
assim como a internacdo de normas de rratados e convengoes internacionais. Ndo ¢,
portanto, pela via da simples promulgagdo do Decreto Legislativo, por decreto do
presidente da Repiiblica, que se formulam reservas a qualquer fexto de ifratado ou
convengdo.

A leitura do Decreto 635 permite claramente vislumbrar que se trata de instru-
mento de retificagdo de erro anteriormente cometido, em 1975. Vale agora, apenas,
aplaudir esta corregdo, ndo sem registrar a participagdo, para o sucesso de tal medida,
do jurista Carlos Henrigue de Carvalho Froes, entdo assessor do Ministro Célio Borja,
que encabecou a iniciativa de corrigir a distorg¢do.

O presente exemplar de nossa REVISTA DA ABPI traz, em separata, o texio de
Estocolmo da Convengdo de Paris, Publicamos também, entre outros artigos, um primo-
roso estudo comparativo entre o texto da Haia e o de Estocolmo da lavra da Dra. Elizabeth
K. Fekete, iniciando, assim, a série de estudos que deve se seguir, seja no dmbito da ABPI,
seja no do INPI e das diversas associagdes ligadas a propriedade industrial, a respeito
desse importante assunto, que pretendemos publicar. Cumpre, assim, esta REVISTA DA
ABPI, o seu papel de informar, difundir e aprofundar os estudos a respeito da propriedade
indusirial.

José Roberto d’Affonseca Gusmao
Diretor-Relator-Editor
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NOTICIAS DA ABPI

CONVENGAO DE PARIS

+ As comissdes de estudos
de marcas e de patentes
da ABPI, com a
participagdo da ASPI e da
ABAPI, reuniram-se de
urgéncia para examinar as
mudangas acarretadas
pela entrada em vigor do
texto de Estocoimo da
Convengdo de Paris. O
objetivo ¢é fornecer um
texto inicial para
apreciagado do INPI, que
pretende normatizar a
interpretagao destas
normas, com o auxflio das
associagoes ligadas a
propriedade industrial.

CREDENCIAMENTO

« Foi credenciado o
associado JOSE ANTONIO
B. L. FARIA CORREA,
como representante da
ABP1, para participar das
discussdes na OMI, no
grupo de Trabalho sobre
ARBITRAGEM EM
DISPUTAS
INTERNACIONAIS
SOBRE QUESTOES DE
PROPRIEDADE
INTELECTUAL ENTRE
PARTES PRIVADAS, que
se realizou em Genebra,
nos dias 25 e 26 de
novembro.

CREDENCIAMENTO

« Foi credenciado o
associado FELIPE
LEONARDOQS, como
representante da ABPI,
para participar da reuniédo
da AIPPI que se realizou
em Boca Raton, nos
Estados Unidos.

REUNIOES DO INPI EM
SAO PAULO

« O INPI tomou a iniciativa,
louvavel, de iniciar uma
série de reunides de seus
diretores de area fim, em
Sao Paulo, as
quartas-feiras. Neste dia, 0
diretor ou diretores
presentes despacham
durante o dia na Delegacia
do INPl em S&o Paulo e ao
final da tarde reunem-se
com as diretorias das
associagdes ligadas a
propriedade industrial
(ABP1, ABAPI e ASPI),
para a discussdo de
assuntos gerais de
interesse comum. As
reuniges tem sido
extremamente positivas e
mostram o acerto da
iniciativa.

ALMOGO DE FIM DE ANO

« O tradicional almogo de fim
de ano da ABPI
realizar-se-4 desta véz em
Sao Paulo, onde tem a
associagdo um grande
numero de associados,
sobretudo os ligados as
induastrias. A diretoria do
INPI estara presente,
coincidindo com uma
reunido de trabalho que
tera com as associagoes,
no periodo da manha do
mesmo dia.

CARTAS

Cumpre-me parabeniza-lo e ren-
der-lhe minhas homenagens pela
iniciativa e esforgo na publicagédo
desta Revista da ABPI, a qual tem
inestimavel valor para todos nos
que militamos nesta area.

- Cordialmente
Ricardo Pinto

Caro Gusmao,

Esta excelente a Revista da ABPI.
Parabéns!

Abragos

Antonio Corréa Meyer

Presidente da AASP

Associagdo dos Advogados de
Séo Paulo

apareca por aqui

Um anuncio neste espaco custa apenas US$ 60.99, mas vale
muito para vocé e para a continuidade e aperfeicoamento desta Revista.
(Se quiser, podemos fazer a arte do antincio para o seu escrité6rio).




NOTICIAS DO INPI

O INPl inicia estudo interno arespei-
to dos critérios visando a uniformi-
zagdo das "Apostilas" usadas na
concessdo de marcas. Publicamos,
abaixo, o estudo inicial que servird
de guia as discussodes.

Em reunido realizada no gabinete do Di-
retor da DIRMA, no dia 26.10.92, com a
presenga do Diretor da DIRMA e sua
assessora, dos chefes das Areas DIM-
FAG, DIMELE, DIMTEX, DIMCOL E DIM-
SER, e contando ainda com a participa-
¢do da responsavel pelo Grupo Especial
de Trabalho na Area de Recursos, foram
discutidos critérios e normas visando a
uniformizagdo de apostilas usadas na
concessao de marcas, em circunstancias
especiais.

As conclusdes do grupo reunido estao
transcritas abaixo e devem ser observa-
das pelos técnicos analistas de marcas,
para que o objetivo da uniformizacao seja
plenamente atingido.

As hipéteses n&o previstas no presente
trabalho devem merecer especial aten-
¢30 e, se necessario, suscitar nova dis-
cusséo, para consenso do grupo.

1 - Marcas constituidas de elemento de
fantasia acompanhado de termo irre-
gistravel.

Orientagéo:
Devem ser apostilados os termos irre-
gistraveis

exemplos:

CELINA MOVEIS CL.20.10
FARMACIA PIAUI CL. 05.50
CAFE CABOCLO CL. 30.10
BANCO BRADESCO CL.36.10
CALCADOS AREZZO CL.25.10
RABONI EDITORA CL.16.10
ELETRICA COPACABANA  CL.09.25
SUMA SERVICOS CL.37.43

BEM-TE - VIDEO CL. 40.60

2 - Marcas constituidas pela aglutinagao
de termo irregistravel e elemento de
fantasia.

Orientag&o:
N&ao devem merecer apostila

exemplos:

PROJETOTAL CL.37.056
GELOKO CL.35.30
MADEIRALTO CL. 19.60
PALMITOUT CL.29.30
FLORAMELIA CL.10.10
FRANCOLEOS CL.04.10
COMAVES CL.29.10
PUPILOTICA CL. 09.45

3 - Marcas constituidas pela justaposigdo
de termo irregistravel e elemento de
fantasia.

Orientag&o:
Nao devem merecer apostila

exemplos:

CARPETFIX CL.27.10
MILKWAY CL. 31.10
PNEUAC CL. 07.60
DELICHEESE CL.31.10
KIMALHAS CL. 25.10
LEOSYSTEM CL. 40.34 ou 09.55
AMAFRUTA CL.29.30

4 - Marcas constituidas pela justaposigéo
ou aglutinagéio de termos irregistra-
veis isoladamente, formando um
novo termo.

Orientagéo:
Nao devem merecer apostila

exemplos:
MICROTEC
DATAPREV
AUTOSPORT

ELETROTEC
CONSULTPLAN
BIOVITA
POLISERV
AGRONEWS
SOFTBABY
BIOTHERM
PLUSULTRA

5 - Marcas constituidas por termos/prefi-
xos/sufixos/vocabulos amplamente
utilizados em determinadas classes
de produtos e servigos, acompanha-
dos de elementos de fantasia, quer
por aglutinag3o, quer por justaposi-
¢do.

Orientagao:
N&o devem merecer apostila

exemplos:

AGROELIANE CL.29.30
CONTROLTERRA CL. 09.20
NUTRITOL CL.32.10
HIDROJAL CL. 19.30
REVIDIET CL.33.10
SUPRISERV CL. 09.55
PRONTOCAR CL.37.43
CONTFLEX CL.20.25
INFODATA CL. 40.34

6 - Marcas constituidas da combinagao
de termos irregistraveis isoladamen-
te, compondo conjunto.

Orientagao:
Devem merecer apostila "no conjunto”.

exemplos:

ART & SABOR CL. 38.60
SABOR & DOCE CL.33.10
PAO & CIA CL. 32.10
G BOA CL.03.10
PAPEIS, FITAS & CIA. CL. 16.10/20

CL. 41.10/20/40
CL. 25.10 ou 03.20

A SURF CANAL
CORPO & CIA

GUSMAO, MATTOS & LABRUNIE S/C LTDA.

PROPRIEDADE INTELECTUAL

José Roberto d’ Affonseca Gusmao
José Carlos de Mattos
Jacques Labrunie

Rua Dr. Franco da Rocha, 137 122 andar - 05015 - S&do Paulo - SP

Fone: (011) 871-4557
Telex: 11 38694 LBOO BR
Fax: (011) 65-0708
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CHINA

Em julho de 1992, a Comissdo Permanente
do Congresso Popular Nacional aprovou a
ades&o da China a Convengéo de Berna e
a Convengao Universal de Direitos Autorais.
Os instrumentos de adeséo ja foram depo-
sitados perante os organismos internacio-
nais competentes; consequentemente, tais
Convengbes tornaram-se eficazes a partir
de 15 de outubro de 1992, termo final do
prazo previsto no Memorando de kntendi-
mento assinado pela China e pelos Estados
Unidos este ano. Embora seja discutivel se
a Convengdo de Berna deveria oferecer
protecéo a trabalhos estrangeiros anterior-
mente publicados, antes ou depois da data
de adesao, a China pode limitar a protegdo
concedida as copias de programas de com-
putador que j& se encontrem sendo usadas
localmente. Esta quest&o constitui o objeto
de novos regulamentos, recentemente emi-
tidos pelo governo chinés.

(Baker & McKenzie, Computer & Software
Update, jul./set. 1992).

CINGAPURA

A Emenda da Lei de Marcas de 1991 entrou
em vigor em 12 de agosto de 1992, trazendo
os seguintes dispositivos: a) A reparticio
local tem a faculdade de permitir duas pror-
rogagdes de tempo, cada qual de dois me-
ses, para a interposigdo de uma oposigso,
apés a expiragdo do prazo legal de oposi-
¢80, que é de dois meses. Desta forma, as
partes interessadas dispsem agora de um
total de seis meses, contadas a partir da
data de publicagdo no Boletim Oficial, para
apresentarem oposigdo a um pedido de re-
gistro de marca; b) a reparticdo deixara de
publicar no Boletim a informag&o de falta de
pagamento de taxas de prorrogagéo; c) os
formularios de prorrogagao devem ser apre-
sentados, e as taxas pagas, antes da expi-
ragéo do uitimo perfodo de validade do re-
gistro.

(Sukumar Karuppiah, nota Trade Marks Ru-
les Amendment, in Bulletin, USTA - U.S.
Trademark Association, vol. 47, n2 32, 18 de
set. de 1992).

FILIPINAS

A Ordem Executiva ne 3, de 7 de julho de
1992, criou uma Comissdo Presidencial

Anti-Crime, entre cujas atividades de coor--

denagéio da execugdo, investigagdo € ins-
tauragéo de processos se incluem aquelas
relativas & contrafagso.

(Carlo A. Carag, nota Counterfeiting, in Bul-
letin, USTA - U.S. Trademark Association -
vol. 47, n2 32, 18 de set. de 1992),

FRANGA

O Parlamento francés aprovou recente-
mente a Lei n? 92597, que compila as ieis

Secdo organizada pela associada
DRA. ELISABETH KASZNAR FEKETE

de propriedade intelectual e industrial j&
existentes, em um Unico "Cédigo de Pro-
priedade Intelectual", que entrou em vigor
em 12dejulho de 1992. Embora este Cédigo
reconhega os direitos morais dos autores,
ele limita estes direitos no contexto do soft-
ware, em que um autor ndo pode modificar
ou retirar seu programa de circulagio ou
opor-se a suas adaptagdes para propdsitos
determinados, uma vez que o programa
tenha sido disseminado. Contudo, o autor
pode exercer seu direito inalienavel de de-
cidir se o programa sera disseminado, e o
de ser identificado como seu autor. Outros-
sim, embora o0 empregador seja considera-
do como detentor dos "direitos de autoria”
relativos aos trabalhos que seus emprega-
dos possam vir a criar no curso da relagéo
empregaticia, 0 empregador reter4 esses
"direitos morais".

(Baker & McKenzie, Computer & Software
Updatte, jul./set. 1992),

HONDURAS

Uma nova Lei de Investimentos entrou em
vigor em 20 de junho de 1992, cobrindo,
entre outras areas, assuntos de marcas. A
lei garante protegdo especial as marcas
notdriamente conhecidas e prevé o prazo
de dezoito meses para a obrigatoriedade de
uso, bem como normas-sobre a falta de uso
baseada em raz&es de forga maior. Deter-
minandos aspectos da nova lei estdio em
conflito com a atual lei de marcas do pals.
(Ricardo Anibal Mejia M, nota New /nves-
tment Law, in Bulletin, USTA - U.S. Trade-
mark Association, vol. 47, n2 32, 18 de set.
de 1992).

NAFTA

O encerramento das negociagdes para cria-
¢8o do Tratado Norteamericano de Livre
Comércio (NAFTA) foi anunciado em 12 de
agosto de 1992 pelo Canada, Estados Uni-
dos e México, estabelecendo a maior area
de comércio livre do mundo. Na data desse
comunicado, o texto do Tratado ainda n&o
estava completo, mas conhece-se desde ja
algumas de suas normas basicas concer-
nentes & propriedade intelectual. Entre elas,
ressalta-se que o Tratado estabelecera pa-
drdes e regras comuns para os trés paises,

“nas areas de patentes, marcas, indicagdes

de proveniéncia, direitos autorais, dese-
nhos industriais, circuitos integrados, varie-
dades vegetais e segredos industriais. O
México concordou em fortalecer suas leis
de propriedade intelectual, a fim de aproxi-
ma-las das leis do Canada e dos Estados
Unidos. O Tratado incluira dispositivos que
permitam o exercicio trans-fronteiras dos
direitos de propriedade intelectual. Espera-
se que o NAFTA seja assinado no fim deste
ano ou no inicio de 1993. O governo cana-
dense pretende abrir a discussdo, logo

apds, para concretizar as alteragdes legis-
lativas resultantes do Tratado. O propésito
dos trés governos é o de completar todos
os procedimentos internos a tempo, para a
entrada em vigor do NAFTA no dia 12 de
janeiro de 1994.

(Sheldon Burshtein, North American Free
Trade Agreement Includes Intellectual Pro-
perty Provisions, in Blakes Report - intellec-
tual Property (BRIP), Blake, Cassels &
Graydon, set./out. 1992).

TAIWAN

O Tribunal Regional de Taipei absolveu re-
centemente dois réus das acusagdes crimi-
nais decorrentes de uma alegada apropria-
¢fo indébita de “"segredos comerciais ou
industriais"(Trident vs. Realtek, Tribunal Re-
gional de Taipei, 19 Nien Du Tzi, n® 850,
2/26/92). Neste pleito, uma empresa fabri-
cante de monitores VGA acusou um ex-em-
pregado e uma fabricante concorrente de
terem se apropriado de informacgdes confi-
denciais usadas para desenvolver determi-
nadas cartas para graficos de computador.
Embora o promotor tivesse encontrado di-
versos documentos da autora, contendo a
indicag&o "confidencial’, por ocasi&o da di-
ligénciarealizada nas instalagbes da segun-
daré, o Tribunal Regional considerou, entre
outros aspectos, que tais documentos nio
constitufam "segredos comerciais ou indus-
triais” no sentido do art. 317 do Cédigo
Penal, porque n3io eram segredos que o
antigo empregado tivesse sido autorizado a
conhecer.

(Baker & McKenzie, Computer & Software
Updatte, jul./set. 1992).

VENEZUELA

O governo venezuelano promulgou novas
normas conformes & Decisdo ANCOM ne
291, disciplinando a transferéncia de tecno-
logia (Decreto ne 2.095). Como os regula-
mentos anteriores, 0 novo estabelece que
os contratos concernentes & importagio de
tecnologia estrangeira devem ser registra-
dos perante o SIEX. As novas disposigdes
também mantém a exigéncia de que todo
contrato de distribuigiio envolvendo marcas
de propriedade de estrangeiros deve ser
submetido a registro junto ao SIEX. Em
contrapartida, as novas normas aboliram as
limitagdes anteriores ao pagamento de
royalties entre empresas do mesmo grupo,
além de outros conceitos. O SIEX pode
recusar a averbagiio de contratos que con-
tenham alguma das "clausulas restritivas” re-
feridas na Decis&io ANCOM n2 291; tais clau-
sulas incluem as proibigdes de exportagio.

(Baker & McKenzie, Computer & Software
Updatte, jul./set. 1992).




Tema de Capa: CONVENCAO DE PARIS

Da Haia a Estocolmo: O Que Mudou na Convencao da Unido de Paris.

ELISABETH KASZNAR FEKETE

Advogada - Gerente da Filial Sao Paulo de Momsen, Leonardos & Cia.

Com a colaboragdo de

MAURO AUGUSTO FALSETTI
Estagiario de Direito de Momsen, Leonardos & Cia, Sdo Paulo.

I. ADVENTO E EVOLUCAO DA CONVENCAO

A Convengao da Unigo de Paris, fruto de intensas discus-
soes sobre a protegdo da propriedade industrial a nivel
internacional, que tiveram como foro congressos realizados
na Europa no final do século passado, surgiu da necessida-
de de proporcionar maior seguranga aos inventores para
exporem seus engenhos além das fronteiras de seu pais, e
maior desembarago ao intercambio tecnologico.

Assim, sob a iniciativa do governo francés, iniciou-se em 6
de margo de 1883 uma Conferéncia visando a aprovagao
final da Convengao idealizada trés anos antes, no Ambito de
outro congresso internacional. O Brasil participou ativamen-
te de todos os trabalhos, e foi um dos onze paises signata-
rios do texto final do Projeto, estabelecendo em 20 de margo
de 1883 a Convengio de Paris para a Protegao da Proprie-
dade Industrial e criando a respectiva Uni3o.

Repertério de principios progressistas para os padroes da-
quela época, este Tratado vem se mantendo atualizado
através de revisdes sucessivas. Os sélidos principios nor-
teadores da protegio internacional da propriedade industrial
nele contidos pouco mudaram, mas o alcance dos mesmos
e suas formas de aplicagdo vém se ampliando a cada
reforma do texto convencional. ‘

Destarte, a Convengao foi revista em Bruxelas, a 14 de
dezembro de 1900; em Washington, a 2 de junho de 1911;
na Haia, a 6 de novembro de 1925; em Londres, a 2 de junho
de 1934; em Lisboa, a 31 de outubro de 1958; e em
Estocolmo, a 14 de julho de 1967.

A Convengao e suas revisdes sio administradas pela OMPI
- Organizagao Mundial da Propriedade intelectual; a Assem-
bléia da Unido de Paris fornece a essa Organizagio as
diretrizes referentes & preparag&o das conferéncias de revi-
s&d0, conforme prescreve o art. 13, 2. ii) da revisdo de
Estocotmo. O diretor geral da OMPI € o mais alto funcionario
da Uni&o e representa-a, a vista do estabelecido no art. 15,
1, ¢} do mesmo instrumento.

O Brasil promulgou a revisdo da Haia pelo Degreto n®
19.056, de 31 de dezembro de 1929. Contudo, o pals ndo
acompanhou todas as etapas da evolugdo da Convengao,

tendo deixado de aderir &s revisdes de Londres, de 1934, e
de Lisboa, de 1958.

Quarenta e cinco anos decorreram desde a promulgagao
aludida até o dia 20 de dezembro de 1974, data em que o
Brasil depositou junto 8 OMPI seu instrumento de ades&o a
revisdo de Estocolmo, a qual tinha sido aprovada pelo
Congresso Nacional, através do Decreto Legislativo ne 78,
de 31 de outubro do mesmo ano. Ndo obstante, o Brasil usou
a prerrogativa prevista no art. 20, 1, b) da revisdo de Esto-
colmo, pela qual facultou-se aos palses declararem no seu
instrumento de ratificagdo ou adesdo a n&o aplicabilidade
da mesma seja aos arts. 1 a 12, seja aos arts. 13a 17. Em
fungao da adogao da primeira dessas ressalvas, para 0s
arts. 1 a 12, continuou em vigor para nés o texto da reviséo
da Haia. O direito de reserva foi exercido pelo Brasil também
no sentido de n&o considerar-se vinculado pelo disposto na
alinea 1 do art. 28 da revis@o de Estocolmo, conforme faculta
a alinea 2 do mesmo artigo.

Com essas ressalvas, portanto, a revis&o de Estocolmo foi
promulgada, no Brasil, pelo Decreto n2 75.572, de 8 de abril
de 1975, passando a vincular o pals, a partir dessa data,
apenas quanto aos arts. 13 a 30 (excetuada a alinea 1 do
art. 28), contendo tais artigos normas de teor estatutario e
orgamentario da Uni&o e de administrag&o da Convengao.
A atualizago do texto convencional, que deixou de ser
promovida por motivos politico-administrativos dos gover-
nos que se sucederam, sé foi retomada em 21 de agosto de
1992, com o dep6sito da declaragdo de adesdo aos arts. 1
a 12 da revisdo de Estocolmo, junto ao diretor-geral da
OMP!, e a promulgag3o, na mesma data, desse texto reno-
vado, através do Decreto n® 635.

O Decreto n2 635 entrou em vigor na data de sua publicagio
no Diario Oficial da Unizo, que ocorreu no dia 24 de agosto de
1992; a partir dessa data, portanto, passaram a valer para nos
todas as disposi¢des (arts. 1 a 30) da revisdo de Estocolmo.
Diante da importancia dos princlpios consagrados na Con-
vengao, para o Brasil, pals aderente, interessa-nos exami-
nar as alteragdes incorporadas no texto de Estocolmo,
comparado diretamente com o da Haia, sem nos atermos
as revisdes intermediarias, preteridas que foram no trajeto



daparticipag&o brasileira no Direito Internacional da Proprie-
dade Industrial. Sem pretender analisar o texto reformado
em profundidade, procuraremos destacar, numa sequéncia
I6gica-sistematica, as modificagdes introduzidas, com vistas
a suscitar o debate das questdes que surgirdo da necessi-
dade de adaptagao do nosso sistema de propriedade indus-
trial aos padrBes da revisdo em vigor.

1. ALTERACOES TERMINOLOGICAS E
ESTRUTURAIS

O texto de Estocolmo apresenta diversas diferengas termi-
nologicas com relagédo ao da Haia, como a substituigdo das
expressdes 'paises contratantes” por 'paises da Unido"; "pri-
vilégios de invengdo" por 'patentes de invengdo”; "depdsito do
pedido"por "apresentagéo do pedido”, ou simplesmente por
"pedido; "cidaddos dos paises” por "nacionais dos paises”.
A numeragao romana dos artigos, a revisdo de Estocolmo
preferiu a arabica; as subdivisdes, que ndo eram numeradas
na revisdo da Haia, passaram a ser encabegadas por alga-
rismos. Contudo, as segdes fracionarias dos artigos revistos
em Estocolmo ndo se caracterizam exatamente como inci-
s0s, nem como alfneas aquelas precedidas por letras, na
tungdo que lhes prestaria a nossa linguagem juridica. Mais
correto nos parece seguirmos a terminologia adotada na
propria Conveng#o, bastante comum em tratados interna-
cionais: o texto de Estocolmo refere-se as divisdes organi-
cas de seus artigos como "pardgrafos” e "sub-pardgrafos”.
Os arts. 42, 52 e 6° foram 0s que mais encorparam, tendo
recebido acréscimos e deslocamentos internos que refor-
maram substancialmente sua estrutura.

III. ESTUDO COMPARATIVO DAS
DUAS REVISOES

Artigo 1
ALCANCE OBJETIVO DA
PROTEGAO A PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Nos moldes do texto do art. | da revis&o da Haia, o art. 1 do
texto de Estocolmo especifica os bens juridicos que consti-
tuem o objeto da tutela da propriedade industrial (as paten-
tes de invengdo, os modelos de utilidade, etc.). A primeira
alteragdo observada surge no par. terceiro: o texto recente-
mente adotado, apos reiterar o entendimento da proprieda-
de industrial na sua mais ampla acepgao, define de forma
mais explicita e abrangente os seus campos de aplicagao,
aditando que ela compreende, além da industria e comércio
propriamente ditos e das industrias agricolas e extrativas,
"todos 0s produtos manufaturados ou naturais”. Ao elenco
exemplificativo, a revisdo de Estocolmo acrescentou as
cervejas, flores e farinhas.

Artigo 2
PRINCIPIO DA ISONOMIA

O regime de igualdade de protegdo, concessdo das mesmas
vantagens e acesso aos mesmos recursos legais a todos os
nacionais dos paises da Unido, indistintamente do pais
membro em que vieram a requerer a tutela, ndo sofreu
alteragdes, como também foi preservada a ressalva da
autonomia legislativa interna de cada pais.

_ Arigo 3 _
PRINCIPIO DA EQUIPARAGAO
AOS NACIONAIS DOS DOMICILIADOS
EM PAISES DA UNIAO

Duas alteragdes s&o observadas: uma terminoldgica (subs-
tituigdo do termo "assimilados” por "equiparados"} e outra,
a aplicagdo de maior rigor aos atributos essenciais dos
estabelecimentos industriais ou comerciais localizados no
territério de um dos paises membros, cuja existéncia cons-
titui condigdo para a equiparagdo dos seus proprietarios,
nacionais de palses ndo membros, aos nacionais de palses
da Unigo. Segundo o novo texto, ndo sdo os qualificativos
"efetivos e sérios", mas "efetivos e reais" que devem carac-
terizar tais estabelecimentos.

Artigo 4

Modificagbes importantes, de forma e de conteudo,
como a intercalag&o de novos pardgrafos e o acréscimo
dos arts. 4 ter e 4 quater, alteraram os contornos deste
artigo.

DIREITO DE PRIORIDADE
ARTIGO 4, PARAGRAFO A

Os revisores do texto do sub-paragrafo 1, que enuncia os
sujeitos a quem cabe usufruir do direito de prioridade, retifi-
caram o texto da Haia, na parte em que este incluia, entre
0s possiveis titulares desse direito, o representante legal do
depositante, em cujo lugar passou a figurar o sucessor do
mesmo.

O par. A recebeu dois novos sub-paragrafos, A-2 e A-3,
ambos esclarecedores do significado de conceitos funda-
mentais. O primeiro deles reconhece como dando origem
ao direito de prioridade qualquer pedido com o valor de
pedido nacional regular, em virtude da legislag&o nacional
de cada pals da Unifo ou de tratados bilaterais ou multila-
terais celebrados entre palses da Unio. O sub-paragrafo
A-3, por sua vez, qualifica como pedido nacional regular
qualquer pedido efetuado em condigbes de estabelecer a
data em que o mesmo foi apresentado no pals em causa,
independentemente do resultado ulterior do pedido.

espago reservado a inser¢do de publicidade




ARTIGO 4, PARAGRAFO B

Enquanto o texto anteriormente vigente ressalvava, de for-
ma genérica, os direitos de terceiros, com relagao a fruigéo
do direito de prioridade, a revisdo de Estocolmo acrescentou
uma segunda parte ao paragrafo B, desdobrando o trata-
mento dos direitos de terceiros em duas normas:

i) especifica-se que os fatos verificados no intervalo entre o
pedido original e o pedido apresentado ulteriormente em
outro pais da Unido, reivindicando o direito de prioridade,
nao poderao fundamentar qualquer direito de terceiros ou
posse pessoal;

ii) assegura-se que os direitos adquiridos por terceiros antes
do dia do primeiro pedido que serve de base ao direito de
prioridade s30 ressalvados nos termos da legislagdo interna
de cada pais da Unigo.

Quanto aos fatos verificados no intervalo acima referido, o
texto reformado deixou de considerar os exemplos citados
como sendo os "principais”. Um desses exemplos subme-
teu-se a uma corregdo que o fortalece: cita-se agora o
oferecimento a venda de exemplares do desenho ou do
modelo, no lugar do ato da venda de exemplares. O novo
exemplo segue o entendimento, j4 sedimentado, de que a
simples oferta do produto (pela exposi¢gdo em vitrine, e.g.),
antes mesmo da aceitagéo pelo comprador (necessaria para
a conclusao do contrato de compra e venda), invalida o
pedido posterior apds a expiragao do prazo de prioridade.

ARTIGO 4, PARAGRAFO C

Os prazos de prioridade unionista continuam sendo de doze
meses para as invengdes e modelos de utilidade e de seis
meses para 0s desenhos ou modelos industriais e para as
marcas de fabrica ou de comércio.

A hip6tese de cair o termo final dos prazos em tela em dia
de feriado nacional no pals em que a protegao é requerida,
a reviso sob enfoque equiparou a possibilidade de que "a
Repartigdo ndo se encontre aberta para receber a apresen-
tagdo dos pedidos”. Assim, qualquer caso de ndo funciona-
mento da Repartigdo que deva receber os depositos com
reinvindicagao de prioridade (o0 que pode suceder por moti-
vos polfticos, greves, outras razdes de forga maior) torna
obrigatoria a prorrogagao do respectivo prazo ateé o primeiro
dia util seguinte.

Um item inteiramente novo veio a formar o par. C-4, estabe-
lecendo a possibilidade de assimilagio ao primeiro pedido,
do deposito posterior convergente quanto ao objeto, segun-
do critérios precisamente definidos: "deve ser considerado
como primeiro pedido, cuja data de apresentagdo marcard
o infcio do prazo de prioridade, pedido ulterior que tenha o
mesmo objeto de um primeiro pedido anterior, nos termos
do paragrafo 2, apresentadoc no mesmo pafs da Unido,
desde que na data do pedido posterior, 0 pedido anterior
tenha sido retirado, abandonado ou recusado, sem ter sido

submetido a inspegdo publica e sem deixar subsistir direitos
e que ndo tenha ainda servido de base para reivindicagdo
do direito de prioridade; o pedido anterior entido ndo poder4
mais servir de base para reinvindicagdo do direito de priori-
dade. ’

ARTIGO 4, PARAGRAFO D

O par. D-3 manteve o prazo vigente anteriormente, de trés
meses, contados da data de depésito do pedido ulterior,
para apresentagao da copia autenticada, néo legaiizada, do
pedido original, mas ressalvou que tal formalidade (cuja
exigéncia a Convengdo faculta a cada pais da Unido) é
isenta de onus.

Foi também conservada, pela revisdo de Estocolmo, a op-
a0, para os paises aderentes, de exigirem que a copia do
pedido original seja acompanhada de certificado da data da
apresentagio (a expressao "passado pela dita Administra-
¢ao0" permanece subentendida). Contudo, apossibilidade de
exigéncia de tradugdo do pedido foi suprimida.

Observa-se a inclusdo da seguinte norma obrigatoria, na
parte final do par. D-5: "aquele que reivindicar a prioridade
de um pedido anterior terd de indicar o numero desse
pedido: essa indicagdo serd publicada nas condigbes pre-
vistas no paragrafo 2 acima".

ARTIGO 4, PARAGRAFO E

Com pertinéncia ao prazo para exercicio do direito de prio-
ridade, pelo depositante de um pedido de desenho ou
modelo industrial, baseado no dep6sito anterior de um
pedido de modelo de utilidade, o texto convencional revisto
consigna que sera "somente” o fixado para os desenhos ou
modelos industriais. A substituigao do pronome "aquele”,
preferido na Haia, pelo advérbio "somente"” enfatizou aregra
do prazo a ser seguido, sem alterar-lhe o conteudo.

ARTIGO 4, PARAGRAFO F

O par. "f' do art. 4 da revisao da Haia foi dividido em duas
partes, correspondentes aos paragrafos F e G da reforma
de Estocolmo, de modo a diferenciar o tratamento das duas
hipéteses para as quais o texto da Haia prescrevia a mesma
solugao:

PRIMEIRA HIPOTESE:
PRIORIDADES MULTIPLAS

O par. F do texto de Estocolmo determina expressamente
que nenhum pals da Unido podera recusar prioridade caso
algum pedido de patente contenha a reivindicagdo de varias
prioridades, preservando tal garantia nas duas seguintes
variantes: i) ainda que as prioridades muitiplas sejam pro-
venientes de diferentes paises; i) ou ainda que um pedido
reinvindicando uma tnica ou varias prioridades contenha

PRESTIGIE O AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Profissao regulamentada pelo Decreto-Lei n?8.933
de 26 de janeiro de 1946.
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um ou mais elementos que ndo estavam compreendidos no
ou nos pedidos cuja prioridade se reivindica. A condig3o
imposta para os dois casos é a existéncia de unidade de
invengio, no sentido da lei do pals.

Arevis&o de Estocolmo inova ao assentar a norma segundo
a qual a apresentagéo do pedido ulterior, no que se refere
aos elementos n3o compreendidos no ou nos pedidos cuja
prioridade se reivindica, d4 lugar a um direito de prioridade,
nas condigdes usuais.

Deste modo, enquanto o texto anterior obrigava as Reparti-
¢0es dos paises membros, no caso das prioridades multi-
plas, a autorizarem, no minimo, a divisdo do pedido, man-
tendo cada pedido divisionario a data do pedido original e o
beneticio do direito de prioridade, a revisdo recentemente
adotada n3o cogita da divisdo, mas mantém o direito de
prioridade, nas condigbes usuais.

SEGUNDA HIPOTESE:
PEDIDOS COMPLEXOS

O dispositivo contido na segunda parte do par. "f* da revisao
da Haia foi reproduzido com nova redago no par. G-1 do
texto reformado, o qual faculta ao requerente de um pedido
cujo exame revele ser o mesmo complexo, que o divida num
certo numero de pedidos divisionarios, cada um dos quais
conservando a data do pedido inicial e, se for 0 caso, o
beneficio do direito de prioridade.

Foi permitido, ainda, que a mesma solugao seja adotada por
iniciativa prépria do requerente, independentemente da re-
velagdo da complexidade do pedido pelo exame da Repar-
ticdo. A revisdo de Estocolmo ressalta, também, que cada
Pals da Unifio tera a faculdade de fixar as condigtes de
admissibilidade da divisao do pedido.

ARTIGO 4, PARAGRAFO H

O texto renovado deu um passo ainda mais importante no

sentido de fortalecer o direito de prioridade, ao preserva-lo.

mesmo nos casos em que certos elementos, ndo contidos
no pedido original, forem incluidos no pedido de patente com
reivindicagdo de prioridade. A possibilidade de introdugao
de novos elementos, contudo, encontra-se condicionada
pela necessidade de revelagao precisa dos mesmos no
conjunto dos documentos do pedido.

Destarte, nos termos atuais da Convencgao de Paris, deixou
de ser obrigattria a identidade entre os elementos constan-
tes das reivindicagdes do pedido ulterior e aquele que serve
de base ao direito de prioridade.

ARTIGO 4, PARAGRAFO |

A regulamentagdo convencional do direito de prioridade foi
aditada, ainda, pelo ingresso de dois novos paragrafos, que
dizem respeito aos paises nos quais os depositantes podem
escolher entre requerer um certificado de autor de invengdo
ou patente:

i) previu-se a equiparagio dos pedidos de certificados de
autor de invengao aos pedidos de patentes de invengao, nas
condicdes e nos efeitos de darem origem ao direito de
prioridade (par. I-1);

ii) conforme prescreve o par. |-2, 0 requerente de um certi-
ficado de autor de inveng3o se beneficiar4, segundo as
disposigbes do art. 4 aplicaveis aos pedidos de patentes, do
direito de prioridade baseado no depdsito de um pedido de
patente de inveng&o, de modelo de utilidade ou de certifica-
do de autor de inveng&o.

_ ARTIGO 4 bis _
PRINCIPIO DA INDEPENDENCIA
DAS PATENTES

O acréscimo do par. 5 ao art. 4 bis n&o vulnerou o principio
da independéncia absoluta das patentes, segundo o qual
cada patente, requerida em um pals da Uniao, ¢ indepen-
dente das demais obtidas para amesma invengao em outros
palses, membros ou nfo. O novo paragrafo, a nosso ver,
estd menos relacionado com o art. 4 bis do que com a
primeira parte do art. 4, que dispbe sobre o direito de
prioridade, eis que consagra a igualdade de duragio das
patentes obtidas com o beneficio da prioridade e daquelas
pedidas ou concedidas sem o0 mesmo.

ARTIGO 4 ter
DIREITO DE NOMEAGAO

Este novo desdobramento do art. 4 erige como norma
convencional o principio da nomeagao do inventor, garan-
tindo o direito deste de ser mencionado como tal na patente.

_ ARTIGO 4 quater
VEDACAO DE RECUSA DA PATENTE COM
FUNDAMENTO EM RESTRIGOES A VENDA

Apresenta particular importancia para o Brasil a norma
inovadora que prolbe aos palses membros invalidarem ou
recusarem a concessdo de uma patente, em raz&o das
limitagdes ou restrigbes da venda do produto patenteado ou
obtido por um processo patenteado, impostas pela legisla-
G40 nacional.

Custopio bE ALMEDA E Cia.
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Artigo 5
ARTIGO 5, PARAGRAFO A
MEDIDAS PREVENTIVAS DO EXERCICIO
ABUSIVO DO DIREITO CONFERIDO PELAS
PATENTES DE INVENGAO E MODELOS DE
UTILIDADE

A prerrogativa dos paises da Unido de adotarem medidas
legislativas para prevenir abusos, tais como a falta de ex-
ploragdo, tornou-se mais especifica no texto de Estocolmo,
a comegar pela jungéo, a expressao "medidas legislativas”,
no par. A-2, do predicado "prevendo a concessdo de licen-
¢as obrigatorias’.

O texto revisto particularizou e tragou contornos mais nitidos
para as diversas medidas cabiveis, nomeando trés tipos de
providéncias: requerimento de licenga obrigatoria, agdo de
declaragéo de caducidade e agdo de anulagéo de patente
(esta Ultima n3o era mencionada no texto da Haia).

Por outro lado, a incorporagdo do par. A-5 tornou expressa
a aplicabilidade das normas contidas no par. A do art. 5 aos
modelos de utilidade, com as adaptagbes necessarias.

CADUCIDADE E ANULAGAO

O preceito de graduagdo sequencial dos instrumentos cuja
previsdo a Convengao permite aos pafses da Unido, segun-
do o qual a caducidade somente podera ser prevista para
0s casos em que a concessio de licengas obrigatérias n&o
tenha sido suficiente para prevenir os abusos, foi robusteci-
do no par. A-3: uma nova conjugagao verbal (substituigao
do subjuntivo presente, "ndo seja suficiente” pelo subjuntivo
pretérito perfeito, "ndo tenha sido suficiente”) altera o enten-
dimento da norma, demonstrando a importancia prestada
pelos revisores do texto convencional ao fato de que a
concessio da licenga obrigatoria tenha sido efetivada. Alias,
o item "ii", a seguir, confirma este entendimento.

Com relaggo a regulamentagdo processual das agdes de
declaragfo de caducidade ou de anulag&o de patente, as
seguintes alteragdes foram inseridas na revis3o de Estocol-
mo, além da propria inclusdo da segunda agao:

i) reducgo do prazo de decurso obrigatorio para interposigao
da acio, de trés para dois anos;

ii) especificagdo de que o termo inicial do prazo aludido no

item precedente corresponde & data da concessao da pri- .

meira licenga obrigatéria (0 enunciado anterior previa o
prazo de trés anos para qualquer medida, contado a partir
da data da concessao da patente);

i} supressao da necessidade de apresentagao de justifica-
tivas aceitaveis, pelo concessionario da licenga obrigatoria,
exigéncia a que o texto da Haia se referia como condicio-
nante da possibilidade de adogdo de outras medidas.

LICENGA COMPULSORIA

Inteiramente novo, o paragrafo A-4 introduz quatro regras:

i) quanto ao prazo minimo para requerimento de licenga
compulséria (ou obrigatéria, segundo a terminologia da
Convengdo), com fundamento em falta ou insuficiéncia de
explorag3o, é admitido o de quatro anos, contados a partir
da data da apresentagao do pedido de patente, alem daque-
le de trés anos decorridos da concessdo da patente, j&
previsto pelo texto de Haia;

ii) adita-se que entre os dois prazos precedentes, deve ser
aplicado o mais longo;

iil) determina-se a recusa da licenga, caso o titular da patente
justifique a sua inagao por razdes legitimas;

iv) regulamenta-se a licenga compulsoria, como nao-exclu-
siva e s¢ transferivel, mesmo sob a forma de concesséo de
sub-licenca, juntamente com a parte da empresa ou do
estabelecimento comercial que a explore.

ARTIGO 5, PARAGRAFO B
CADUCIDADE DE DESENHOS E
MODELOS INDUSTRIAIS

Enquanto a revisdo da Haia estabelecia apenas que nao
poderiam os desenhos e modelos industriais caducar pela
introdugao de objetos conformes (Estocolmo preferiu o ter-
mo semelhantes) aqueles protegidos, a revisdo de 1967
considera que tampouco a falta de exploragdo pode funda-
mentar a caducidade. Dessume-se desta emenda a su-
pressdo da obrigatoriedade de exploracdo dos dese-
nhos e modelos industriais.

ARTIGO 5, PARAGRAFO C
USO DAS MARCAS DE FABRICA
E DE COMERCIO

Na esteira da revisao da Haia, a de Estocolmo manteve, no
par, C-1, tanto a faculdade de cada pals de exigir o uso das
marcas registradas, quanto a anulabilidade das mesmas
somente com o implemento de duas condigdes: 0 decurso
de um prazo razoavel e a falta de justificativa da inagao pelo
interessado.

Dois novos paragrafos, C-2 e C-3, foram incorporados ao
texto convencional, ampliando as garantias dos titulares.
Assim, ndo acarretarao a diminuigao da protegdo concedida
as marcas, nos paises da Unido:

i) 0 uso de uma marca de forma diferente, quanto a elemen-
tos que n3o alterem o caréater distintivo da mesma, da forma
por que foi registrada;

ii) 0 uso simultaneo da mesma marca em produtos idénticos
ou semelhantes por estabelecimentos considerados co-pro-
prietarios da marca, segundo a lei nacional do pais onde a
protecao é requerida, contanto que o referido uso nao tenha
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como efeito induzir o publico em erro, nem seja contrario ao
interesse publico.

Tais formas de uso tampouco implicardo na anulagio do
registro, no primeiro caso, nem no impedimento do mesmo,
no segundo.

ARTIGO 5, PARAGRAFO D
MARCAGAO DE PRODUTOS

Este paragrafo corresponde ao pentiltimo artigo V da revisao
da Haia, afirmando ambos o “reconhecimento do direito”
independentemente da aposigao, no produto, de qualquer
sinal ou mengao de registro ou depdsito. O texto de Esto-
colmo inovou unicamente ao especificar os direitos a que o
dispositivo se refere: trata-se das patentes, modelos de
utilidade, marcas e desenhos ou modelos industriais.

] ARTIGO 5 bis

PERIODO DE GRAGA PARA PAGAMENTO DE

TAXAS DE MANUTENGAO E REVALIDAGAO
DE PATENTES DE INVENGAO

A duragdo minima do perfodo de ‘prorrogagdo de prazo"
para pagamento, que a revisdo de 1925 denominava "prazo
de favor", foi ampliada de trés para seis meses, para quais-
quer direitos de propriedade industrial.

Embora tenha caido, com essa alteragao, a vantagem que
as patentes de inveng&o usufruiam na revisdo da Haia com
relagdo ao prazo (os palses podiam optar no caso dessas
patentes, entre a extens8o do prazo dos trés para seis
meses no minimo, e a previsdo da restauragio da patente),
ressalte-se que essa espécie de patente continua merecen-
do tratamento diferenciado, eis que a reforma de Estocolmo
ndo suprimiu a faculdade da previsao de sua restauragao,
preferindo apenas chama-ia de revalidagéo.

Os revisores de 1967 consideraram desnecessario assina-
lar que estas medidas ficam submetidas as condig¢des pre-
vistas pela legislagdo interna.

ARTIGO 5ter
LEGITIMAGAO TEMPORARIA
DO USO DO OBJETO DA PATENTE
EM MEIOS DE TRANSPORTE

(Texto inalterado).

ARTIGO 5 quater
DIREITOS DO TITULAR DE UMA PATENTE DE
PROCESSO DE FABRICAGAO DE PRODUTO
SOBRE OS PRODUTOS IMPORTADOS

Na revisdo da Haia, ndo existia esta parte do artigo 5,
segundo a qual, o titular de uma patente protegendo um

processo de fabricagao de determinado produto, tera, com
relagdo aos produtos da mesma espécie introduzidos no
pais, todos os direitos que a legislagdo do mesmo lhe
conceder, em virtude da patente desse processo, com refe-
réncia aos produtos fabricados no préprio pais.

ARTIGO 5 quinquies
TUTELA DOS DESENHOS E
MODELOS INDUSTRIAIS

Este aditamento estabelece a obrigatoriedade de protego dos
desenhos e modelos industriais em todos os paises da Unigo.

ARTIGO 6

Este importante artigo da Convencgao teve sua estrutura
totalmente reformada, tornando mais dificil o estudo compa-
rativo. O principio da protegao felle quelle, por exemplo, que
encabegava o artigo sexto da revis3o da Haia, passou a
alojar-se, no texto de Estocolmo, no aditamento quinguies.
A incorporagdo de diversos complementos ampliou a com-
posigdo do artigo de duas para sete segdes, contando agora
o art. 6 com as emendas 6 bis, ter, quater, quinquies, sexies
e septies.

PRINCIPIOS DIVERSOS DE
DIREITO MARCARIO

O artigo inicial tem contetido novo, estabelecendo:

i) no primeiro paragrafo, a autonomia dos palses membros para
determinar as condigdes de depdsito e de registro das marcas;
i) a vedagao da recusa ou invalidagao de uma marca cujo
depositante seja nacional de pals diverso ao do depdsito,
por n&o ter sido depositada, registrada ou renovada no pals
de origem (em outras palavras, a existéncia de depdsito ou
de registro valido no pals de determinado nacional nio
constitui condigéo prévia para que o mesmo possa obter o
primeiro registro de uma marca num pals estrangeiro);

iii} o principio da independeéncia das marcas registradas (a
revisdo da Haia s6 garantia tal principio com relagao as
patentes, no art. 4 bis).

ARTIGO 6 bis
MARCAS NOTORIAMENTE CONHECIDAS

Embora substancialmente ndo tenham alterado o principio
fundamental contido no art. 6 bis, merecem aqui registro as
modificagbes nele observadas:

i) terminologicas: o texto renovado substituiu as expressoes
"ex-officio" por "administrativamente”, e "cidad4o de outro pals
contratante” por "pessoa amparada pela presente Convengao",
ii} ainsergao da palavra "nele" no texto de Estocolmo toma
inequivoco o pals onde a marca deve ser considerada
notoriamente conhecida: o do registro ou uso;

espago reservado d inser¢do de publicidade
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iii) aumentaram as sangdes: a par do compromisso de
recusar ou invalidar o registro, os paises membros assumi-
ram o de proibir 0 uso da marca que constitua reprodugéo
de outra notoriamente conhecida;

iv) insergao de nova hipétese de incidéncia: além da repro-
dugao ou imitagao, a tradugdo (suscetivel, iguaimente, de
estabelecer confusdo) de marca notoriamente conhecida
sofrera as sangdes do art. 6 bis;

v) 0 novo enunciado estende a aplicagdo da norma conven-
cional & hipétese de que a parte essencial da marca consti-
tua reprodugio ou imitagao de outra notoriamente conheci-
da, de forma a estabelecer confusdo com esta;

vi) ampliagdo do objeto da tutela especial: as marcas sim-
plesmente usadas foram equiparadas aquelas registradas,
para o efeito de poderem ser consideradas como notoria-
mente conhecidas pela autoridade competente;

vi) a maior objetividade do texto corrigido se reflete, ainda,
na referéncia & marca "utilizada para produtos idénticos ou
similares”, em vez de "utilizada para produtos do mesmo
género ou de género semelhante;

vii) 0 prazo minimo para requerer o cancelamento (Haia enun-
ciava anulagdo) da marca impugnada foi aumentado de trés
para ¢inco anos, a contar da data do registro (par. 2);

viii) quanto ao prazo para requerimento da proibigao do
uso da mesma (cf.item iii supra), a previsdo do mesmo e a
fixagao da duragao foram deixadas ao arbitrio de cada
pals;

ix) a pena de proibigao de uso foi estipulada também para
as marcas registradas ou utilizadas de ma té, anteriormente
sancionadas apenas com a anulagdo (cancelamento na
linguagem de Estocolmo). Note-se que, com relagao a tais
marcas, continua vedada, segundo o art. 6 bis, par. 3, a fixagéo
de prazo para interposigao das medidas cabiveis.

ARTIGO 6 ter
PROTEGAO A SIMBOLOS NACIONAIS

O art. VI bis da revisgo da Haia foi dividido, de forma que
seus paragrafos 4° e seguintes passaram a formar o art. 6
ter. Além dessa alteragao organica, o artigo recebeu cinco
normas inovadoras:

i) a proibigao de registro, como marca, de armas, bandeiras
e outros emblemas e sinais oficiais pertencentes aos paises
membros foi estendida pelo sub-par. 1-b aos simbolos de
organismos internacionais intergovernamentais de que pelo
menos um pais membro faga parte, desde que tais sinais
nao tenham sido j4 objeto de acordos internacionais vigen-
tes. No caso dos organismos internacionais, suas denomi-
nagbes também mereceram esta protegdo. Contudo, as
disposigtes desse sub-paragrafo so se aplicam aos sinais
que tiverem sido comunicados, pelas organizagdes interna-
cionais, aos palses da Uniaio, por intermédio da Reparticao
Internacional (segundo o sub-par. 3-b do art. 6 ter);

ii) foram ressalvados da regra proibitiva os titulares de
direitos adquiridos de boa fé antes da entrada em vigor da
Convengao no pais que deva aplica-a (sub-par. 1-C);

iii) 0 mesmo sub-par. ressalva também a hipétese de que o
uso ou registro do sinal em questdo n&o sugira ligagéo com
o simbolo oficial, ou nZo induza o publico em erro;

iv) ao par. 3 do art. 6 ter foi aditada uma frase excetuando a
obrigagao de notificagdo (comunicagdo aos demais paises)
no que se refere as bandeiras dos Estados;

v) a sangao prevista para o registro da marca em caso de
ma-fé passou a ser 0 cancelamento, em vez da anulagdo
imposta segundo a Revisdo de 1925 (par. 7 do art. 6 ten).

ARTIGO 6 quater
CONDIQOE§ DE VALIDADE DA
CESSAO DE MARCA

As seguintes s3o0 as inovagdes introduzidas nesta parte:

i) nos paises cuja legislagao exija, para validade da cessdo
de uma marca, que o estabelecimento comercial seja simul-
taneamente transferido (n3o ¢ o caso do Brasil), bastara a
transferéncia da parte da empresa situada no pals em
questao, com o direito exclusivo de al fabricar ou vender 0s
produtos assinalados com a marca cedida;

ii) o par. 2 ressalva que, independentemente dessa disposi¢ao,
os palses membros n&o sdo obrigados a considerar valida
a cess3o da marca, caso o uso pelo cessionario possa induzir
o publico em érro quanto & proveniéncia, natureza ou qua-
lidades dos produtos assinalados com a marca cedida.

ARTIGO 6 quinquies
PROTEGAO TELLE QUELLE

O par. A-1 corresponde ao primeiro paragrafo do art. Vi da
verso da Haia e mantém o principio da obrigatoriedade de
admissao para registro, e de protegdo, pelos palses da
Uniao, de qualquer marca regularmente registrada no pals
de origem. Com pertinéncia a este principio, novos s&o 0s
seguintes aspectos:

i) substituicao da expressao "tal como foi registrada”por "na
sua forma original’”,

i) ao definir o pals de origem, o texto revisional inova por
referir-se ao estabelecimento do requerente, nacional desse
pais, como sendo efetivo e real, enquanto para a revisdo da
Haia bastavam a efetividade e a seriedade (o par. A-2
corresponde ao 8° par. do art. VI da Haia).

O par.B e seus sub-par. correspondem ao par. 2° do art. vi
e respectivas divisdes do texto da Haia e n&o foram modifi-
cados. A revisdo de Estocolmo apenas acrescentou, no que
diz respeito as marcas contrarias & moral ou a ordem
publica, que fica ressalvada a aplicagdo do art. 10 bis, o qual
assegura protegao contra a concorréncia desleal.
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O dispositivo do par C-1 estava localizado no par. 52 (no
sentido de "segao de texto"), na revisdo da Haia. Foi-lhe
aditada uma regra nova, segundo a qual as marcas ndo
poderdo ser recusadas pelo tnico motivo de diferirem das
marcas registradas no pais de origem, apenas por elemen-
tos que ndo alterem o carater distintivo, nem modifiquem a
identidade das marcas, na forma sob a qual foram registra-
das no referido pais de origem (par. C-2).

O par. Dformou uma divisdo nova, mas a norma nele contida
ja vigia segundo o 12 par. do ant. VI da revisdo da Haia.
Apenas ressaltou-se de forma mais explicita, na revisdo de
Estocolmo, a obrigatoriedade de registro no pais de origem,
como condig¢do indispensavel para a aplicabilidade da pro-
tecéo "telle quelle” (o texto da Haia, inclusive, j& previa a
apresentagao de um “certificado de registro regular, expedi-
do pela autoridade competente do pais de origem” -cf. ultimo
par. do art. Vi-).

O conteudo dos paragrafos E e F do art. 6 quinquies
encontrava-se na parte final do art. VI da versio da Haia.

ARTIGO 6 sexies
MARCAS DE SERVICO

Nos termos desta nova se¢do do art. 6, os palses da Unisio
se comprometem a proteger as marcas de servigo, sem
contudo, serem obrigados a prever o registro de tais marcas.

ARTIGO 6 septies
REGISTRO E USO DE MARCA POR
REPRESENTANTE NAO AUTORIZADO

Encontra agora regulamentagio na Convengao da Unido de
Paris o direito do titular de uma marca cujo agente ou
representante tenha depositado um pedido de registro para
amesma, em seu proprio nome, sem a autorizagao daquele,
e sem justifcar seu procedimento, de se opdr ao registro,
requerer seu cancelamento ou a transferéncia de titularida-
de a seu favor, ex vi do disposto no subpar. 1 desta nova
segao do art. 6.

O titular podera opor-se n3o apenas ao registro, mas tam-
bém ao uso desautorizado de sua marca pelo representante,
com as reservas do subpar. 1.

Foi introduzida também a faculdade de as legislagdes na-
cionais determinarem um prazo razodvel para o exercicio,
pelos titulares das marcas, dos direitos previstos no art. 6
septies.

ARTIGO 7
VEDAGAO DE EMBARGO AO
REGISTRO DA MARCA EM RAZAO
DA NATUREZA DO PRODUTO

(Texto inalterado).

_ ARTIGO 7 bis
PROTEGAO DAS MARCAS COLETIVAS

A registrabilidade e a protegdo das marcas ooletivas foram
preservadas, com dois incrementos:

i} inclus@o da possibilidade para o pais de recusar a prote-
¢80, caso a marca seja contraria ao interesse publico;

i) ressalva de que nao constitui condig3o para a protegdo
damarca coletiva que a coletividade possua estabelecimen-
to no pais em que a protegao é requerida, ou que se tenha
constituido em conformidade com a legislagao desse pais;
a auséncia de tais favores ndo pode causar a recusa da
protegdo das marcas coletivas.

_ ARTIGO 8
PROTEGAO DO NOME COMERCIAL
INDEPENDENTEMENTE DE REGISTRO

(Texto inalterado).

ARTIGO 9
APREENSAO DE PRODUTOS IMPORTADOS
CONTENDO MARCA ILICITAMENTE APOSTA

(Mera renovag&o da redag&o do texto).

ARTIGO 10
PROTEGCAO DAS INDICAGOES
DE PROCEDENCIA

Aprevis3o da apreensao, nos moldes do art. 9, dos produtos
portando falsa indicag@o de procedéncia, foi mantida, com
as seguintes alteragdes:

i) o texto de Estocolmo especifica que a utilizagdo da falsa
indicagéo pode ser direta ou indireta;

it} segundo a revis&o da Haia, a falsidade se referia ao nome
de uma localidade ou de um pafs determinado, enquanto o
texto de Estocolmo reporta-se, de modo genérico, & proce-
déncia do produto;

i) a condigdo anteriormente considerada cumulativa (ne-
cessidade de que a falsa indicag3o de procedéncia geogra-
fica estivesse acompanhada de um nome comercial ficticio
ou imitado) tornou-se alternativa: a falsidade pode referir-se
a procedéncia do produto, seja a identidade do fornecedor
(produtor, fabricante ou comerciante);

" iv) inversamente ao enunciado da Haia, segundo o qual a

falsidade de informag&o do nome comercial era motivada
por intengdo fraudulenta, o texto atualmente em vigor n8o
cogita do elemento subjetivo;

v) foram incluldos, entre as partes reconhecidas como inte-
ressadas, os fornecedores estabelecidos no pals em que se
fizer uso da falsa indicagdo de procedéncia.

i
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ARTIGO 10 bis
PROTEGAO CONTRA A
CONCORRENCIA DESLEAL

O fundamental compromisso dos paises da Uni&o de asse-
gurarem protegdo efetiva contra a concorréncia desleal,
fortaleceu-se com 0s seguintes acréscimos:

i) o primeiro dos exemplos citados n&o se refere mais aos
fatc;s, mas aos atos suscetiveis de causar confuso (subpar.
3-1);

ii) a confusdo causada pelos atos de concorréncia desleal
nao diz mais respeito unicamente aos produtos do concor-
rente, podendo afetar também o estabelecimento ou a ativi-
dade industrial ou comercial do concorrente (subpar. 3-1);
iii) do mesmo modo, o descrédito causado por falsas alega-
¢des, que o subpar. 3-2 préibe, pode atingir tanto os produ-
tos, quanto o estabelecimento ou a atividade industrial ou
comercial do concorrente;

iv) o subpar. 3-3 acrescenta ao elenco exemplificativo de
atos proibidos as indicagdes ou alegagdes cuja utilizagdo
seja suscetivel de induzir o publico em érro sobre a natureza,
modo de fabricagdo caracteristico, possibilidades de utiliza-
¢do ou quantidade das mercadorias.

ARTIGO 10 ter

Os palses membros nada alteraram no compromisso de
assegurarem recursos legais apropriados & repressao dos
atos a que os arts. 9, 10 e 10 bis se referem.

ARTIGO 11
PROTEGAO TEMPORARIA PARA
APRESENTACAO DE PRODUTOS EM
EXPOSIGOES INTERNACIONAIS

A reforma do texto manifesta-se unicamente na retificagéo
de duas expressOes anteriormente vagas: como termo ini-
cial dos prazos de protegao temporaria (que sdo aqueles
disciplinados no art. 4, C-1 da nova vers&o), o texto de
Estocolmo estabelece a data de apresentagdo, ndo de
introdugdo do produto na exposigao, e faculta a exigéncia
de provas no lugar de documentos justificativos para a
comprovagao da aludida data e da identidade do produto.

i ARTIGO 12 )
FUNGAO INFORMATIVA DA REPARTICAO
CENTRAL DE CADA PAIS

Os trabalhos de revisdo conduziram & especificagao das
informag0es que deverdo ser regularmente publicadas no
boletim perfodico oficial do servigo especial de propriedade
industrial, a saber: a) os nomes dos titulares das patentes
concedidas, com uma breve descri¢gdo das invengbes pa-
tenteadas, e b) as reprodugdes das marcas registradas.

ARTIGO 28,1 .
RESOLUGAO DE CONTROVERSIAS

Em fungao da retirada, pelo Brasil, da declaragao no sentido
de que n3o se considerava vinculado pelo disposto na alinea

1 do art. 28 da revisdo de Estocolmo, esse dispositivo
passou a vigorar no nosso Direito. Consequentemente,
qualquer controvérsia, ndo solucionada por negociagoes,
que o Brasil venha a ter com um ou.mais paises da Uniéo,
a respeito da interpretagdo ou aplicagdo da Convengéo,
podera ser levada ao Tribunal Internacional de Justiga, por
qualquer dos paises litigantes, a menos que acordem sobre
outro modo de solugio.

ARTIGOS 13 a 30

Como j4 assinalado, os demais dispositivos contidos nos
arts. 13 a 30, cujo teor é estatutdrio e administrativo, ja
estavam e permanecem em vigor segundo otexto darevisao
de Estocolmo.

IV. SINTESE CONCLUSIVA

O presente trabalho de interpretagdo comparativa demons-
trou que os revisores da Convengdo, apesar de terem
modificado a fisionomia de diversos artigos, tiveram o ma-
ximo cuidado com a preservagao dos principios basicos nela
consagrados.

O decurso de quatro décadas entre as revisdes aqui com-
paradas nfo se revela unicamente na modernizagdo da
terminologia e da redagdo. As alteragbes observadas (dis-
pusemo-nos a destaca-las todas) visaram objetivos mais
relevantes: seja tornar o texto mais objetivo e explicito, seja
incluir definigdes basicas, particularizar o tratamento das
diferentes hip6teses, ou ainda, adotar critérios mais claros.
Por outro lado, constatamos a introdugdo de principios
novos, como o direito de nomeagao do inventor e a elimina-
¢a0 da caducidade dos desenhos e modelos industriais com
fundamento na faita de exploragéo.

Muito mais extenso, 0 novo texto procurou valorizar a pro-
priedade industrial e fortalecer a proteg&o contra a concor-
réncia desleal, sobretudo pela previsdo de medidas mais
eficazes, evitando-se incluir o elemento subjetivo na carac-
terizagao das violagoes. Foi atendida a finalidade prevista
na prépria Conveng3o, de submeter-se a revisdes, com
vistas a nela se introduzirem "melhoramentos suscetiveis de
aperfeigoar o sistema da Unido" (art. 18, 1 do texto de
Estocolmo).

No caso do Brasil, a travessia entre a entrada em vigor da
revisao da Haia e a de Estocolmo durou quarenta e cinco
anos, no que diz respeito aos arts. 1 a 12. O Decreto n2 635
colocou o pals novamente em sintonia com o resto do mundo
no que se refere a propriedade industrial, significando tam-
bém um passo importante na dire¢do da harmonizagdo e
modernizagao do sistema, para a integrag&o regional. Algu-
mas das alteragdes ja constam de nossa legislagao interna
(como a protegéio dos desenhos e modelos industriais, p.
ex.) ou ja sao praticadas na esfera administrativa ou judicial.
A vigéncia do novo texto da Convengdo incita a analise da
adequagdo do Projeto de Cddigo da Propriedade Industrial
a seus dispositivos, ao estudo das consequéncias € das
alternativas de implementagao, e inspira novos argumentos
para a defesa da propriedade industrial no Brasil.
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091/91, firmou o INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL orientagio
fvoravel & aplicagfio administrativa do Art.
6 bis, da Convengio de Paris, segundo o
qual:
"Art. 6 bis 1) Os palses da Unido compro-
metem-se arecusarouainvalidar o registro,
quer administrativamente, se a lei do pais o
permitir, quer a pedido do interessado, e a
proibir o uso de marca de fabrica ou de
comércio que constitua reprodugdo, imita-
¢&o ou tradugo, suscetiveis de estabelecer
confusdo, de uma marca que a autoridade
competente do pals do registro ou do uso
considere que nele ¢ notoriamente conhe-
cida como sendo j& marca de uma pessoa
amparada pela presente Convengéo, e uti-
lizada para produtos idénticos ou similares.
O mesmo sucedera quando a parte essen-
cial da marca constitui reprodugéo de marca
notoriamente conhecida ou imitagéo susce-
tivel de estabelecer confuséo com esta”.

Afaste-se, desde logo, qualquer duvida
quanto a vigéncia no Brasil do referido texto
da Convengédo de Paris, uma vez que o
Decreto n® 75.572, de 08.04.75, que pro-
muigava o texto da Revisdo de Estocolmo,
com reserva relativa aos Arts. 1 a 12, da
mencionada Convengéo, declarava expres-
samente que em relagéio aos mesmos, con-
tinuava aplicavel o texto da Haia, de 1925.
Esta dualidade de textos aplicaveis da Con-
vengéo de Paris ficou, porém, superada
pelo Decreto n® 635, de 21 de agosto de
1992 estendendo a adesao do Brasil aos
Arts. 1 a 12 e 28, alinea 1, do texto de
Estocolmo. Segundo os Tratadistas, este
texto tem por finalidade proteger os indus-
triais ou comereiantes contra a concorréncia
desleal que se revelaria mediante o pedido
de registro de marcas idénticas ou seme-
thantes antes que o mesmo fosse feito pelo
titular da marca notoriamente conhecida.
Trata-se de uma protegdo excepcional que
derroga a regra da territorialidade das mar-
cas, admitindo-se a protegao das marcas
notoriamente conhecidas, mesmo que para
elas ainda ndo se tenha pedido registro. O
comentario de BODENHAUSEN é bastante
esclarecedor:

"Ladisposition a 'examen a pour but d’eviter
'enregistrement et 'usage d'une marque de
fabrique ou de commerce susceptible de
créer une confusion avec une autre marque
qui est notoirement connue dans le pays de
cet enregistrement ou de cet usage, bien
que cette autre marque notoirement connue
ne soit pas, ou pas encore, protégée dans
ce pays par un enregistrement qui empé-
cherait normalement 'enregistrement ou
Fusage de la marque en conflit. Cette pro-
tection exceptionnelie d’'une marque notoi-
rement connue a semblé justifiée pour le
motif que I'enregistrement ou l'usage d'une
marque similaire susceptible de créer une
confusion constitue, dans la plupart des cas,
un act de concurrence déloyale, et peut
également étre considéré comme portant
préjudice aux intéréts de ceux chez qui elle
crée la confusion. La question de savoir si
une marque de fabrique ou de commerce
est susceptible de créer une confusion avec
une marque notoirement connue sera tran-
chée par l'autorité compétente du pays en
cause. En le faisant, cette autorité devra
examiner la question du point de vue des
consommateurs des produits auxquels s’ap-
pliguent les marques. La disposition & I'exa-
men précise qu'une telle confusion peut naf-
tre en cas de reproduction, imitation ou tra-
duction de la marque notoirement connue
ou méme - voir la derniére phrase de l'alinéa
1) - si ce n’est qu’une partie essentielle de
la marque qui constitue la reproduction de
la marque notoirement connue ou une imi-
tation susceptible de créer une confusion
avec celle-ci".
(Guide D’Application de la Convention de
Paris pour la Protection de la Propriété In-
dustrielle - Bureaux Internationaux Réunis
pour la Protection de la Propriété Intellec-
tuelle - BIRPJ, 1969 - Genebra - pags. 93/94)
Veja que o texto ora comentado dispde,
expressamente, que os paises contratantes
comprometem-se, etc. Assim, & este um
dos principios imediatamente aplicaveis da
Convengao de Paris, que nfo depende de
implementagdo pelo ordenamento juridico
interno. Paralelamente a normas que po-
dem ser interpretadas como contendo uma
obrigagao dos paises membros paralegislar
em conformidade com a Conveng&o, como,
por exemplo, nos Arts. 10 ter e 11, a Con-
vengao estabelece também regras minimas
visando, desde logo, a uma certa uniformi-
dade de principios e que ndo dependem de

qualguer legislagdo interna, sendo, portanto,
desde logo, aplicaveis. Assim, entre outros,
o direito de prioridade encontrado no Art. 4,
a protegdo aos nomes comerciais indepen-
dentemente de registro (Art. 8) e a protegéo
as marcas notoriamente conhecidas como
disposto no Art. 6 bis, sendo que agora
prevalece o respectivo texto revisto em Es-
tocolmo, como acima referido.

GAMA CERQUEIRAndo comenta o Art.
6 bis da Convenglio de Paris em maior
extensdo, limitando-se quase atranscrever-
ihe o texto, mas, assim, admitindo que é ele
aplicavel. PONTES DE MIRANDA, porém,
examina em maior profundidade a matéria:
"No plano internacional, a teoria das marcas
notoriamente conhecidas levou & protegéo
das marcas que s&o notoriamente conheci-
das sem serem marcas usadas no lugar, isto
é, no Estado. Ocorreu isso com o Art. 6 bis
da Conveng&o da Unio, introduzido na Con-
feréncia da Haia (1925) e retocado na de
Londres (1934). Alguns malfeitores registra-
vam marcas ainda ndo usadas no pais e,
nao tendo havido oposigao, o registro ficava
incélume ainda & agao de nulidade, pois ndc
era marca ja usada. Achou-se que o remé-
dio era receber-se a teoria das marcas no-
toriamente conhecidas, tdo em favor entre
alguns juristas”.
(Tratado de Direito Privado, 22 Edi¢ao, Edi-
tor Borsoi, Rio, 1956, vol. 17, pag. 49).
E, acrescenta:
"A notoriedade, a que se refere o art. 6 bis
da Convengso, é a notoriedade para o pu-
blico, apreciada pelo publico, - n&o a do uso
- (R. KRAYENBUHL, Essai sur le Droit des
Marques, 70 s.): a notoriedade do conheci-
mento pelo publico mostra que teve bom
éxito a marca, talvez devido ao tempo do
uso, talvez devido as qualidades do produ-
to, talvez devido aos reclames, para acele-
rar a formagio mesma da notoriedade?
Como, porém, julgar-se essa notoriedade?
Quem é o publico, que tenha de conhecer,
notoriamente, a marca? O expediente é de
técnica proviséria. E de esperar-se que os
atos interestatais encontrem outro. Amarca
pode ser de determinado produto e ter-se
pedido o registro para outro (e.g. "Kodak"
para bicicletas, na Alemanha). Se a confu-
s&0 ¢é possivel, o art. 6 bis incide. As vezes
o intuito & fazer crer-se na mesma empresa
de produgo, para angariar maior prestigio
("Ford" para maquinas de costura)"”.
(Op. cit. pags. 49/50)
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Importa, assim, averiguar, em que con-
digdes devera ser aplicada a regra da pro-
tegdo as marcas notoriamente conhecidas
do Art. 6 bis, da Convengéo de Paris.

O Parecer da Procuradoria-Geral do Ins-
tituto Nacional da Propriedade Industrial, de
inicio referido, apds historiar as razdes que
levaram o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial a ndo aplicar em determinada
fase o dispositivo, passando agora a reco-
nhecer a sua validade e aplicabilidade, men-
ciona trés oportunidades em que esta pro-
tegao poderia ser buscada pelos interessa-
dos ou até mesmo aplicada de oficio.

Em primeiro lugar, na primeira fase do
exame de um pedido de registro de marca,
isto &, até mesmo antes de se concluir pela
sua viabilidade, permitindo que o pedido
seja indeferido, desde logo, com a aplicagdo
ex-officio, do Art. 6 bis. Em seguida, pode-
ria esta aplicagao resultar de oposigdes ou
recursos formulados, de acordo com o Ant.
79, §s 4° e 52, do Cédigo da Propriedade
industrial e, finalmente, ainda perante ¢ Ins-
tituto Nacional da Propriedade Industrial,
através de processo de revisdo administra-
tiva previsto no Art. 101, do Cédigo da Pro-
priedade Industrial.

Surge al o problema de saber se a ar-
guicao de conflito da marca cujo registro é
pleiteado com outra notoriamente conhecida
como ja pertencente a titular de outro pais
membro da Convengao de Paris, pode ser
examinado no processo de revisdo adminis-
trativa, em virtude da enumeragéo taxativa
das hipéteses de admissibilidade encontra-
da no Art. 101, do Cddigo da Propriedade
Industrial, configurando o que se poderia
considerar como "numerus clausus".

De fato, assim o seria, se ndo houvesse

ali um remissdo expressa ao Art. 64, do
mesmo Caédigo, o qual dispde:
"Art. 64 - S3o registraveis como marca 0s
nomes, palavras, denominagdes, monogra-
mas, emblemas, simbolos, figuras e quais-
quer outros sinais distintivos que nao apre-
sentem anterioridades ou colidéncias com
registros ja existentes e que ndo estejam
compreendidos nas proibigdes legais”.

Como se vé, portanto, sdo suscetiveis
de exame no processo de revisdo adminis-

trativa as condigdes intrinsecas de validade
do sinal escolhido para funcionar como mar-
ca e, além disso, a verificagdo de ndo esta-
rem as marcas compreendidas nas proi-
bigdes legais.

N&o estabelece o Art. 64 qualquer res-
tric&o ao texto em que se encontre a proibi-
¢do legal. Seja ele do proprio Codigo da
Propriedade Industrial ou de qualquer outra
lei, se o sinal escolhido incidir na proibigéo
legal, ndo sera registravel como marca e,
assim, podera a sua registrabilidade ser
reexaminada no processo de revisdo admi-
nistrativa por forga da remisséo expressa ao
Art. 84, encontrada no Art. 101, do Cdédigo
da Propriedade Industrial. Nem se entende-
ria que fosse de modo diferente, uma vez
que incumbe ao Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial executar, no &mbito na-
cional, as normas que regulam a Proprieda-
de Industrial (Art. 22, da Lei n2 5.648, de
11.12.79).

Resta, apenas, indagar se o Art. 6 bis,
da Convengao de Paris constitui ou ndo
uma proibigéo legal. Certamente ninguém
negara que uma vez aprovada pelo poder
competente, de acordo com o Art. 49, |, da
Constituigao de 1988, a Convengéo ou Tra-
tado Internacional se incorpora ao ordena-
mento juridicointerno, sendo de se destacar
a respeito, o trabalho de HAROLDO VAL-
LADAO, sobre o Direito Industrial Interna-
cional, publicado na Revista Juridica, n© 24,
Janeiro/Margo de 1974:

"Incorporados ao direito brasileiro acham-
se os textos Convengdes e Tratados Inter-
nacionais aprovados por lei, ratificados e
promulgados pelo Brasil.

S&o iguais as outras leis, entdo vigentes e
prevalecem sobre as leis existentes segun-
do demonstramos (vd. Haroldo Valladéo,
DIP, I, 32 Ed. 1971, Capit V, e, em particular,
o Capit. VlI, n? 8) citando textos (Vd. meu
Proj. Lei Extradigao, art. 1, propostc e ado-
tado no Cod. Brasil. do Ar. art. 12, Cod.
Tributario Nacional, art. 98), e jurisprudén-
cia do Supremo Tribunal Federal, que se
completaram ultimamente com os dois co-
nhecidos acorddos dos Ministros Oswaldo
Trigueiro, Rec. Extr. 71.154 (4/VIII/1971),
Rev. TJ. 58/70 e ss., e Bilac 'Pinto

(29/V/1971) Rev. T.J. 58/744, a propdsito
das Convengdes de Genebra sobre a Lei
Cambial e Lei do Cheque, uniformes.
Destaque-se do primeiro acérddo estaemen-
ta: "Aprovada essa Convengao pelo Con-
gresso Nacional, e regularmente promulga-
da, suas normas tém aplicagdo imediata,
inclusive naguilo em que modificarem a le-
gislagdo interna". (Pag. 59).

Assim, sendo inegavel a vigéncia, no
Brasil, da Convengao de Paris, ndo se pode
negar aplicagio a qualquer de seus dispo-
sitivos.

Especificamente a respeito da Conven-
¢do de Paris, devem ser lembrados, entre
outros, o antigo acérddo da 12 Turma do
Supremo Tribunal Federal, na Apelagéo Ci-
vel n2 7.508, o Voto do Ministro Philadeipho
Azevedo, no Acérdao do Supremo Tribunal
Federal, na Apelaggo Civil n2 7.872, e, mais
recentemente, os Acorddos das 42 e 52 Tur-
mas, do antigo Tribunal Federal de Recur-
sos, na Apelagdo Civel n® 64.420, e na
Apelagdo em Mandato de Seguranga n®
95.207.

Por outro lado, a atual Constituigio, em
seu Art. 52, § 22, erige a nivel constitucional
os principicos dos Tratados Internacionais
em que o Brasil seja parte.

Assim, pelo menos a partir do regime
constitucional de 1988, nao pode restar du-
vida quanto & prevaléncia hierarquica dos
Tratados Internacionais sobre a lei ordina-
fia, de modo que, determinado o Art. 6 bis,
da Convengdo de Paris que 0s palses con-
tratantes comprometem-se a recusar ou a
invalidar ex-officio, se a legislagao o permi-
tir, ou a pedido do interessado, o registro de
marca que reproduza ou imite outra notoria-
mente conhecida, e prevendo a legislagao,
o processo de revisdo administrativa, para
0s casos em que a marca registrada incida
em alguma proibigio legal, ndo se pode
excluir da aplicagiio neste processo de re-
visdo administrativa, do conflito entre a mar-
ca questionada, face & marca notoriamente
conhecida, segundo o Art: 6 bis, da Con-
vengao de Paris.
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A Propriedade Industrial como Direito Fundamental

A Constituicio de 1988

JOSE ANTONIO B. L. FARIA CORREA

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

Q)esde a Constituicdo Politica do

império, de 1824, o Brasil vem inscrevendo
a propriedade industrial como um dos direi-
tos fundamentais. A Carta de Dom Pedro |
cingia-se & propriedade dos inventos. O di-
reito sobre os sinais distintivos na industria
e no comércio, inclusive o préprioc nome
comercial, ingressou ha primeira Constitui-
¢do da Republica, de 1891, e repetiu-se nas
que se |lhe seguiram, com textos que varia-
ram segundo a inspiragdo politico-filoséfica
do momento.

O proposito destas reflexdes ¢ exami-
nar o alcance de certas modificagBes intro-
duzidas pela Carta de 1988 em relagdo a
que imediatamente a precedeu.

A Constitui¢ao da Republica de 1988 foi
editada sob o signo de ideais libertarios que,
represados pelo sistema até entéo vigente,
explodiram de forma difusa e se mesclaram
com uma nuvem de interesses heterogé-
neos que se derramaram sobretudo nas
disposigdes transitérias.

Preocupados em imprimir & nova Carta
a vocagio social dos movimentos que aela
conduziram, os Constituintes afixaram 4 ga-
rantia da propriedade industrial e a garantia
da exclusividade dos nomes de empresa
essa etiqueta, expressa no seguinte postu-
lado:

"(...) tendo em vista o interesse social e
o desenvolvimento tecnoldgico e econdmi-
co do Pais (...)."

Muito tem-se debatido acerca da corre-
ta exegese dessa regra, que &, em essén-
cia, um principio a nortear a norma consti-
tucional.

Parece-me que duas interpretagtes, pe-
lo menos, seriam possiveis:

a) A Constituigao teria o simples propo-
sito de afirmar o principio juridico-filosofico
em que se ancora a concessao da garantia
ou

b) A Constituigao enunciaria os limites
das garantias, que deveriam, ento, pautar-
se pela observancia do interesse social e do
desenvolvimento tecnoldgico e econémico.

Na primeira hipotese, a Constituigao na-
da mais faria do que decantar o fato gené-
tico do Direito. Se o Estado concede paten-
tes e registros de marcas e, ainda, reconhe-
ce a exclusividade do nome de empresa, ¢

porgue vé nisso fator de atendimento aos
interesses da sociedade. A fungdo da ora-
¢&o em tela seria, portanto, puramente pe-
dagdgia, dando a conhecer a sociedade o
conteudo teleolégico da regra. Seria, entéo,
apenas enunciativa, informativa, nao produ-
zindo gualquer efeito coercitivo.

Na segunda hipétese, estarlamos diante
de regra programatica, ater-se em conta na
atuagao estatal no tocante a matériaregida.

A ambiglidade do texto torna-lhe dificil
a leitura, impondo esforgos hermenéuticos.
Uma andlise logico-sistematica e filoldgica
parece-me favorecer, porém, a primeira in-
terpretagéo, que vé no texto simples enun-
ciado do principio informativo da lei ordina-
ria a ser editada ou recebida pela nova
ordem constitucional.

O inciso XXIX principia com norma pre-
ceptiva, dirigida ao legislador. Manda-lhe
assegurar patentes, registros de marcae a
exclusividade dos nomes de empresa. A
regra esta escrita no futuro biblico, traduzin-
do n&o o campo ontolégico, mas o campo
deontoldgico. E programagao de futuro; ¢ o
dominio do "Sollen”, do "dever-ser’. Apés o
comando, a norma constitucional acréscenta
uma oragéo subordinada a primeira, em for-
ma reduzida de gerundio: “...tendo em vis-
ta". O sujeito dessa oragio é, nitidamente,
a "lei", que é sujeito da primeira oragéo, a
principal. Tem-se, assim, que "a lei tera em
vista...". “Ter em vista" significa planejar,
visar. Com a concess&o de patentes, com o
registro de marcas, com a garantia de ex-
clusividade ao nome comercial, ¢ legislador,
portanto, alcangara o que planeja, ou seja,
o0 interesse social e o desenvolvimento tec-
nolégice e econdmico do pais. Aregra cons-
titucional poderia ser reformulada da se-
guinte maneira:

"Alei assegurara aos autores de inventos
industriais privilégio temporario para sua
utilizagdo, bem como protegéo as criagdes
industriais, & propriedade das marcas, aos
nomes de empresas e a outros signos dis-
tintivos, porque tera em vista (com isso) o
interesse social e o desenvolvimento tecno-
I6gico e econdmico do Pals."

A prevalecer essa interpretagfio, a ora-
¢do em exame ndo representaria fonte de
inquietagdes e prescindiria de revisao no
quadro de uma futura reforma constitucio-
nal. Interpretagdo diversa exigiria que se

visse, no postulado, uma oragédo subordina-
da adverbial de natureza concessiva, e ndo
causal. O conetivo subordinante ndo mais
seria a conjungéo "porque", introdutéria de
oragdes causais, mas "desde que", introdu-
téria de orages concessivas. E haveria que
ler o texto como "desde que observados o
interesse social e o desenvolvimento tecno-
légico e econdmico do Pais". Nao ha de ser
essa a causa finalis do dispositivo, porque
essa € uma Constituigdo que pretende in-
censar o homem e o seu trabalho, como se
infere das declaragbes feitas a época e
qualquer restriciio seria sufocante. Assim,
essa hermenéutica se chocaria com exege-
se nos moldes da escola de Jhering. Outro
aspecto que merece atengdo € o tratamento
aos nomes das pessoas juridicas. A Consti-
tuigsio Federal de 1988 empregou termo de
maior amplitude - "nome de empresa". Além
disso, no rastro da Carta antecessora e de
todas as que a precederam, desde a procla-
magéo da Republica, distingue os institutos
aplicaveis 4s marcas e aos nomes de em-
presa. Ao referir-se as marcas, o artigo 59,
inciso XXIX da Carta de 1988 claramente
proclama ser de propriedade o direito que
decorre do seuregistro. Ao tratar dos nomes
de empresa, o legislador constituinte, diver-
samente, ndo mais cuida de propriedade,
mas, isto sim, de “exclusividade", ou seja, o
simples direito de "excluir". Acompanhan-
do-se o pensamento de Pontes de Miranda,
tem-se, aqui, manifestag&o volitiva do legis-
lador constituinte, confirmando ser de natu-
reza pessoal o direito sobre o nome comer-
cial, com a conseqlente atragio da regra
de prescrigfo vintenaria e ndo quinquenal.

Em conclusao, parece-me que a Consti-
tuigdo Federal vigente da tratamento razo4-
vel aos direitos sobre todas as criagdes no
campo da industria, aos direitos sobre as
marcas e aos direitos sobre os nomes de
empresa, trazendo o acento dos principios
que nortearam os trabalhos. Ainda que, ob-
viamente, se the pudesse aprimorar o texto
relativo a matéria, a reformanéo ¢ prioritaria
e deveria ser feita em uma atmosfera mais
tranqulila, depois de o Pais sanar problemas
mais graves e livrar-se de qualquer resistén-
cia resultante de seu tfrauma terceiro-mun-
dista.

k—d
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Da Protecao Possessoria dos Bens Imateriais

WALDEMAR ALVARO PINHEIRO

Advogado - Socio de Pinheiro, Nunes, Arnaud & Scatamburlo S/C.

Z/t le monde s'éveilla. L’'on cher-

cha en s’éveillant, comme a tatons, les
lois: 'on ne les trouva plus..." (Cardeal de
Retz, Memoires).

1. N&o & nosso propdsito - nem seria
licito - reabrir aqui uma contenda cente-
naria, em que duas correntes de opinido
se mostram inconciliaveis: Prestam-se os
interditos possessorios a protegédo da pos-
se dos direitos pessoais e da propriedade
imaterial? Nosso Unico proposito é o de
tentar ressaltar, por um lado, a incompa-
tibilidade de tal prote¢éo com a teoria da
posse de lhering, adotada pelo Cddigo
Civil; e, por outro lado, o de dar relevo as
dificuldades praticas de sua aplica¢ao na
hipotese.

2. A notavel obra de Ihering, como se
sabe, refutou a totalidade das teorias da
posse entdo em voga, entre as quais as
de Rudorff, Thibaut, Roder, Gans, Puch-
ta, Bruns e Stahl. Mas seu principal alvo
foi o insighe Savigny, a quem o préprio
Ihering reconhece "a gloria indestrutivel e
inatacavel deter restaurado (...) o espirito
da jurisprudéncia romana", e cuja nobre
figura nos entremostra, como num instan-
taneo, o escritor suigo Frédéric Soret,
intimo de Goethe, e presente em uma
recep¢ao noturna dada pelo grande poe-
ta em outubro de 1823. Ficou o escritor
impressionado com o célebre professor,
"em sua grande estatura, sua figura de

Cristo e seus cabelos negros flutuantes a
moda nazarena"(F. Soret, Conversations
avec Goethe).

3. Publicada a obra de lhering, parece
que nada restou da teoria de Savigny -
esta escrita em trés dias, segundo a tra-
di¢do. Atacou-a lhering, como ele proprio
o diz, ndo apenas nos detalhes, mas em
suas proprias bases. "O modo segundo o
qual o proprietario exerce de fato sua
propriedade, diz lhering, deve ser o crité-
rio da existéncia da posse." (Fondement
des interdits posséssoires, trad. Meule-
naere, Paris, 1882, pag. 143). Acrescenta
o notavel jurista que essa regra é funda-
mental em Direito Romano e que "s¢ ela
nos livra das contradigdes e das dificul-
dades que se prendem & teoria de Savig-
ny"... O proprio lhering resume, em pou-
cas palavras, sua teoria da posse. "A
posse das coisas, escreve, é a exteriori-
dade da propriedade." (ob. cit. pag. 165).
Afirma ainda: "Chamar a posse das coi-
sas exterioridade ou visibilidade da pro-
priedade, é resumir em uma palavra toda
a teoria possessoria'.

4. Ora, desde que o Cdédigo Civil ado-
tou a teoria de lhering, parece evidente
gue os interditos ndo se prestam para a
protegdo dos direitos pessoais nem ados
bens incorporeos, porque eles, desprovi-
dos dos atributos da visibilidade e da
exterioridade, nao podem ser objeto de
posse. "Para o Coédigo, diz Clovis em
comentario ao art. 485, a posse € a visi-
bilidade do poder que a lei reconhece ao

proprietario". E ainda: "Os direitos pes-
soais sdo estranhos ao conceito da pos-
se". E finalmente, referindo-se a erudita
e conhecida monografia em que Lino de
Morais Leme defendeu a posse dos direi-
tos pessoais, conclui: "Aletra e o sistema
do Cadigo, porém, ndo lhe ddo razdo".

5. No Brasil, alias, toda a doutrina
classica, ja antes do advento do Coédigo
Civil, era refrataria & protegéo dos direitos
pessoais através dos interditos. O autori-
zado Astolfo de Rezende, por exemplo,
ja acentuava que os tribunais brasileiros
"e com especialidade o Supremo Tribunal
Federal tém decidido, de modo uniforme
e constante, que os interditos possesso-
rios s6 tém por objeto a defesa da posse
das coisas corpdreas ou da quase-pos-
se dos direitos reais, e jamais devem ser
concedidos para proteger a posse de di-
reitos pessoais” (Astolfo Rezende, As
Acdes Possessorias, Rio, 1914, n2 35,
pag. 116).

6. Estudando essa jurisprudéncia, re-
fere o ilustre autor decisdo segundo a
qual,-vigorando no nosso direito as mes-
mas disposi¢bes e os mesmos principios
fundamentais do direito romano, que néo
permitem ampliar-se a nogéo juridica da
posse ao simples exercicio ou gozo de
direitos, que n3o tém por objeto coisas
corporeas, ndo € pois suscetivel de pro-
teg&o possessoria "o direito resultante de
um privitégio, concedido por carta paten-
te (...) visto que esse direito ndo tem por
objeto coisa corpdrea e, na auséncia de
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todo elemento material, ndo pode ser
amparado e protegido como quase-pos-
se." (ob. loc. cit.). E, citando a Ord., L. 32,
T. 48 pr.; L. 28, T. 18, § 2% Mello Freire, L.
22, 7. 69 §§ 30 e 31; Ribas, Consolidagao
do Processo Civil, n%. 746 e 756, asse-
gura que "o interdito retinendae posses-
sionis s6 tem lugar no caso de coisas
corpéreas e quase-posse de direitos
reais", como, de resto, todos os interditos
(ib., pag. 118). Quanto as decisdes em
contrario -~ que as ha - diz eloquentemen-
te oilustre jurista: "Ainda quando houves-
se milhares de precedentes, dar carta de
cidade a jurisprudéncia oposta a lei, im-
portaria na destrui¢gdio da Constituigdo,
porque o Poder Judicidrio, assim, se arro-
garia o Poder Legislativo, pela mais mons-
truosa das acumulagdes.” (ib., pag. 121).

7. ¥ranscreve ainda 0 mesmo jurista
conhecida ligdo do Conselheiro Lafayet-
te, ao refutar a doutrina oposta. Diz ele:
E tacil demonstrar o erro dessa doutrina.
A posse pressupde um fato fisico (a de-
tengao, na posse propriamente dita; o
exercicio material do direito, na quase
posse), que pde um homem em contato
com a coisa; esse fato pode ser objeto de
violéncias, contra as quaisl alei confere a
prote¢&o dos interditos”. E assinala que
a mesma doutrina ¢ sustentada por Sa-
vigny e por Maynz (ib., pag. 127). Em
obra mais copiosa, estende-se o douto
jurista sobre a mesma tese. Mostra, ali,
que a mesma controvérsia que lavrou no
Brasil, ocupou os mais, ilustees doutores
de Portugal. E acrescenta: "Mas a maio-
ria, sendo a totalidame dos escritores bra-
sileiros, apoiados pela jurisprudéncia, ado-
tou a teoria romana, achando que a idéia
de possé é absolutamente inaplicavel aos
direitos pessoais, porque em relago a
esses direitos ndo se concebe a possibi-
lidade de viol&ncia, ou perturbagdes fisi-
cas que caregam do remédio dos interdi-
tos. As violéncias, diz Lafayette, que se

podem praticar contra o individuo, para
impedi-lo de exercer aqueles direitos, ofen-
dem diretamente a sua liberdade, sdo
delitos contra a sua pessoa, e ndo se
podem considerar como atos de pertur-
bagéo ou usurpagéo.”" (Apud Astolfo Re-
zende, A Posse e sua Prote¢do, Sdo Pau-
lo, 1937, vol. |, n227, pag. 68). Em suma,
quer antes, quer depois do advento do
Cédigo Civil, ndo cabe no nosso direito a
invocagdo dos interditos possessorios
para a protegdo de direitos pessoais ou
de direito real sobre bens incorpéreos.

8. De Astolfo Rezende é ainda esta
ligdo: "Se antes do Cédigo Civil podia
esta questéio ser objeto de dissidios e
discussdes, por influéncia do direito ca-
nénico e dos eloguentes argumentos de
RuiBarbosa, hoje a divergéncia esta morta
pelo texto preciso do art. 485 do Cdédigo
Civil: objeto da posse s6 pode ser uma coi-
sa sobre que se possa exercer dominio,
ou algum dos seus poderes, umavez que
a posse, consoante a definicéo do Cédi-
go, é o exercicio de fato do dominio, ou
de algum de seus poderes. Ora, o domi-
nio, ou direito de propriedade, compreen-
de, td0 somente, o direito que tem por
objeto direto e imediato as coisas corpé-
reas. Ndo sdo suscetiveis de dominio,
na sua acepgao especifica, as coisas in-
corpdreas; e se ndo podem ser objeto de
dominio, ndo podem ser objeto de posse."
(A Posse e sua Protegao, vol. I, n2 31).

9. Com efeito, segundo o principio
adotado pelo Cédigo Civil, sé os direitos
patrimoniais sdo suscetiveis de posse.
"Seu objeto, assinala ainda Astolfo Re-
zende, sé podem ser coisas materiais,
fisicas, tangiveis, sobre as quais se pos-
sa exercer um poder de fato, como ja
diziam os romanos: possideri autem
possunt quae sunt corporalia quia nec
possideri intelligitur jus incorporale.”
(ob. cit., vol. |, n220). Nao é licito, por isso

mesmo, falar em posse de direitos. "A
posse, acrescenta o eminente autor, é
sempre, e somente, a detengdo de uma
coisa corpdrea ou material; sé essa coisa
pode constituir o seu objeto.” (ib. n2 30).

10. Quanto a jurisprudéncia, cita As-
tolfo Rezende no final de sua obra mais
copiosa nada menos de vinte e um acér-
déos, a maioria do Egrégio Supremo Tri-
bunal Federal, que assegura a doutrina
exposta (A Posse e sua Protegdo, cit.,
vol. 1l, n® 336, pags. 530 e ss.). Dentre
essas decisdes ha uma cuja ementa é a
seguinte: "Os interditos proibitérios nao
s&0 meios aptos para a protegao dos direi-
tos autorais." (n2 170, pag. 561). Deci-
sdes idénticas figuram ainda nos seguin-
tes repertérios: Arquivo Judiciario, 3/221,
33/200, 42/62; Revista do Supremo Tri-
bunal Federal, vol. LIll, pag. 19, vol. LXXIV,
pag. 419, vol. LXIX, pag. 246 e 247, vol.
XLVII, pag. 550, vol. LXXIII, pag. 53).

11. A doutrina e a jurisprudéncia que
acabam de ser citadas referemsse de
modo quase exclusivo & posse dos direi-
tos pessoais. Em verdade, porém, cres-
cem as dificuldades quando o bem que
se quer proteger & uma propriedade in-
corporea: invengdes, marcas de fabrica,
direitos de autor, etc. E que esses bens,
sendo incorpéreos, tém também, se assim
se pode dizer, natureza ubiqua: sua natu-
reza intelectual, diz Alois Troller, torna-os
independentes de sua fixagdo material e
de seu emprego, o que lhes d& "um poder
particular caracterizado no dominio da
fabricagdo e davenda". Assim, acrescen-
ta, umainvengao pode servir em todos os
palises como regra para a fabricaggo ili-
mitada de um produto, e uma obra litera-
ria, musical ou artistica pode ser reprodu-
Zida em diversos lugares ao mesmo tem-
po. S&o por isso "bens intelectuais precio-
sos gque, sem nada perderem em subs-
t&ncia ou qualidade, podem ser comuni-

PRESTIGIE O AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
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cados n3o importa onde, ndo importa
quando e tdo frequentemente quanto se
queira com a ajuda de sinais sensorial-
mente perceptiveis" (Alois Troller, Précis
du droit de la propriété industrielle, Bale,
1978, pag. 34).

12. Assim, por um lado, $e a posse,
segundo lhering, é protegida como a ex-
teriorizagéio da propriedade e pela sua
visibilidade, sua exterioridade (ob. cit,
pag. 42), parece evidente que uma pro-
priedade invisivel (pois que imaterial) ndo
pode ser protegida pelos interditos: em-
prestar o atributo da visibilidade aos
bens incorpdreos & o mesmo que atribuir-
lhes o poder fisico de deitar sombra. £
corolario destes assertos € que, tendo o
Cédigo Civil adotado a teoria de lhering,
vigente seu art. 485, nao se prestam os
interditos para defesa da posse dos bens
imateriais. Parece, por outro lado, que
essa protegao, se admitida, e anémala,
irreal, incompativel com o instituto. E a
hipétese, mutatis mutandis, do que diz
Ihering a prop6sito da posse in abstracto
de Puchta: "é um poder fisico sem reali-
dade fisica - uma imagem projetada so-
bre a parede pela lanterna magica da
teoria!" (ob. cit. pag. 161).

13. A impropriedade da pretendida
protegéo evidencia-se ainda por varias
outras circunstancias. Em primeiro lugar,
com efeito, dos trés interditos possesso-
rios do direito romano e que subsistiram
no direito atual, isto &, o interdicto reti-
nendae possessionis, destinado a ma-
nutengdo da posse, o interdicto recupe-
randae possessionis, destinado arecu-
peragdo da posse perdida, e 0 interdito
proibitério, preceito cominatério ou em-
bargos & primeira, destinado a prevenir
ataques contra a posse, so este ultimo &

utilizado para defesa da posse dos bens
imateriais: nunca se viu e nunca se vera
um mandato de reintegragdo de posse
que tenha por objeto bem incorporeo, e a
exclusdo forgada de dois, dos trés remé-
dios possessorios tradicionais ja demons-
tra o que ha de forgado, de artificial, de
improprio na invocagao de tais remédios.
O mandado proibitério, tal como utilizado
entre nds, tem mais propriamente o cara-
ter de uma “injunction" do que de um
remédio possessorio, tal como concebi-

do na doutrina classica. Mais se afigura

um subterfugio, um Ersatz.

14. Note-se ainda que, por um lado,
quem viola uma patente, uma marca, um
direito de autor, ndo priva o titular de sua
posse, ndo comete esbulho: o que ocor-
re é uma biparticdo da posse, pois 0
titular permanece no exercicio dela con-
comitantemente com o violador. E que o
esbulho é um ato concreto, uma prética,
um ato fisico de dasapossamento, e O
violador do bem imaterial pratica a supos-
ta espoliagdo a distancia. A lei, por outro
lado, prevé a legitima defesa da posse,
isto é, o desforgo imediato. Mas néo se
concebe o uso desse poder de defesa
quando se trata de bem incorpéreo. Fi-
nalmente, & principio fundamental da ma-
téria que ndo obsta & manutengéo e a
reintegragéo a alegagado de dominio, pois
que a posse ¢ protegida por si mesma, €
ja constava do Digesto a regra de que
nihil commune habet proprietas cum
possessione. Mas o titular de uma pa-
tente, de uma marca, de um direito de
autor, provaveimente ndo se animara a
pedir prote¢ido possessoria sem exibir
seu titulo de propriedade.

15. Um fato historico talvez sirva para
ilustrar a matéria ou pelo menos para ame-

nizar esta monotona digressao. Heliodo-
ro, bispo de Trica, cidade da Tessalia, e
contemporaneo de Teodosio o Grande
(346-395), escreveu o que se considera
a Gltima obra prima, o derradeiro monu-
mento completo que nos chegou da lite-
ratura grega, durante arenascen¢a helé-
nica antes da decadéncia bizantina - o
romance denominado Os Amores de Tea-
genes e de Cariciéia. Mas o Sinodo da
provincia, descontente com a obra profa-
na de Heliodoro, intimou-o a suprimir a
obra ou deixar o bispado. E ele preferiuo
livro, renunciando ao baculo. Bayle, con-
tudo, sustenta em seu Dictionnaire his-
torique et critique (1697), que a opgao
de Heliodoro era impossivel, porque c¢-
pias do livro j& se haviam espalhado por
todo o mundo grego, e assim nao dispu-
nha Heliodoro de nenhum poder de bar-
ganha. Pergunta-se entao: Um interdito
proibitério resolveria o impasse? E certo
que Alfred e Maurice Croiset, em sua.
Histoire de la Littétature Grecque
(1900), atribuem a autoria do romance
nao ao bispo de Tessalia, mas a um seu
homénimo, grego da Fenicia, e nesse
caso ndo se trataria de um fato historico e
sim de um erro histérico.

16. Sabe-se também que Racine, ain-
da menino, e quando estudante de grego
em Port-Royal, encantando-se com 0 ro-
mance de Heliodoro, teve sucessivamen-
te apreendidos pelos padres dois exem-
plares da obra, ambos queimados. Dian-
te disso, o que restou-a Racine foi deco-
ra-la, livrando-se de novos confiscos: per-
deu, por esbulho o corpus mechanicum
da obra, mas permaneceu senhor do seu
corpus mysticum, insuscetivel de esbu-
iho. Que remédio teriam os padres para
eliminar do cérebro de Racine a memoria
da obra?
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22 Vice-Presidente da Associagao Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial

un pedido de patente é um do-

cumento, através do qual o autor de uma
invengdo requer ao Estado, através do or-
géo competente (no Brasil o Instituto Nacio-
nal da Propriedade Industrial - INPI), que Ihe
concedadireito de exclusividade temporaria
para o uso e exploragédo de sua invengao,
em troca da "entrega”da mesma a socieda-
de apdés o término do prazo de vida da
patente. Aguele direito de uso exclusivo tem
um corolario que ¢ o direito de excluir ter-
ceiros de fazerem uso da invenggo paten-
teada, durante aquele prazo de vigéncia da
patente.

Assim, a patente é um direito oponivel
erga omnes, dentro do territério do pais
considerado, o que torna extremamente im-
portante para o Estado cercar-se de todas
as garantias, no sentido de que a patente
concedida ndo fira direitos adquiridos de
terceiros que ja praticavam a invengao an-
tes do depdsito do pedido de patente consi-
derado, assim como para deixar bem claro
0 que, exatamente, estd sendo protegido
pela patente a fim de n3o gerar inseguranga
na sociedade.

Das premissas acima decorrem os cha-
mados requisitos de patenteabilidade, os
quais a menos de questdes de forma, sdo
basicamente os mesmos para qualquer pais:

(i) a invengdo deve ser nova, ou seja,
nunca ter sido tornada acessivel ao publico
antes data de depésito do pedido de patente;

(i) a invengéo deve ter aplicagéo pratica
na industria, ndo sendo consideradas paten-
teaveis concepgbes puramente tedricas; e

(iii) a invengao nao deve ser Obvia para
um técnico no assunto.

Como decorréncia daqueles requisitos
de patenteabilidade e diante das considera-
¢Oes feitas acima no que toca a responsa-
bilidade que tem o Estado frente a socieda-
de, cada pals determinou a forma e o con-
tetdo que deve ter um pedido de patente,
para que, caso se torne em uma patente
concedida, seja seu texto claro para a so-
ciedade que podera, entdo, saber os limites
da protegao concedida pela patente.

Por outro lado, no entanto, a patente
exerce uma finalidade social, qual seja, a
de permitir que os ensinamentos nela con-
tidos sejam transmitidos para a sociedade
apos sua expiragio, de modo que a socie-
dade possa deles fazer uso.

Em vista das exigéncias acima delinea-
das, o texto de uma patente deve possuir

um relatério que explique em detalhes pelo
menos uma forma de colocar em pratica a
invengao, contendo aquele relatério, quan-
do necessario, exemplos de realizagdes pra-
ticas da invengdo, descrigbes de testes,
ensaios de laboratorio, etc...

No que concerne a definigao dos direi-
tos conferidos pela patente ao seu titular, as
legislagdes dos diversos palses determi-
nam que a patente deve conter em seu texto
uma parte denominada de "quadro reivindi-
catorio” ou, simplesmente, reivindicagdes.

S&o as reivindicagdes que informam a
terceiros o que aquela patente protege, quais
os limites da proteg&o concedida ao titular da
patente e, consequentemente, o que tercei-
ros podem e ndo podem fazer para n&o
violarem os direitos ao titular da patente.

A lei brasileira atual, em seu artigo 14,
paragrafo 2°, estabelece que "as reivindi-
cagoes, sempre fundamentadas no rela-
tério descritivo, caracterizaréo as parti-
cularidades do invento, estabelecendo e
delimitando os direitos do inventor".

Assim, quando se discute a validade de
uma patente frente a técnica anterior ou
quando se determina se uma dada patente é
infringida por um determinado produto posto
no mercado, e no texto das reivindicages
que se focalizam as discussdes e andlises.
Interpretag@o de uma reivindicacao

Para que se entendam as dificuidades
encontradas na interpretagdo de uma rei-
vindicagao, € necessario que se considere
alguns fatores que influem na abrangéncia
conferida pela mesma e, consequentemen-
te, na propria protegdo por ela dada ao
titular da patente.

Os principais daqueles fatores sao os
seguintes:

1. Manda a légica que a redagio dada
a uma reivindicagdo seja a mais ampla pos-
sivel, de modo que a invengao seja protegi-
da como um todo, ou seja, todas as formas
possiveis de realizagao da invengao fiquem
cobertas pelo texto da reivindicagdo. Por
outro lado, a reivindicagdo nZo pode ser
ampla a ponto de cobrir invengdes que ain-
da néo foram realizadas ou mesmo imagi-
nadas pelo inventor.

2. A redagéo de uma reivindicagdo de-
pende da perfeita compreenséo, por parte de
quem escrever, da idéia inventiva, ou seja,
da idéia a partir da qual derivam todas as
formas de realizagfo possiveis da invengao
objeto da patente. Dito de outra forma, se
dez pessoas escreverem uma reivindicagio
para a mesma invengao, certamente ter-se-

a dez reivindicagdes diferentes, tanto em
forma como em conteldo.

3. A correta determinagdo do alcance a
ser dado a uma reivindicagdo depende, em
grande parte, da "cultura técnica”, tanto do
inventor, como de quem escreve a reivindi-
cagdo.

Nao ¢ dificil imaginar que, com tantos
fatores de ordem subjetiva influenciando a
prépria redagdo de umareivindicagao, mais
dificil ainda se configure a interpretagfio da-
quela reivindicagéio.

Nao se pretende aqui listar regras de
interpretagéo de reivindicagdes, o que cer-
tamente ndo conseguiria esgotar o assunto
e muito menos resolver um problema que
muda caso a caso.

O objetivo do presente artigo €, antes
disso, frazer a luz o préprio problema e
deixar bem clara a necessidade de especia-
lizag@o na matéria, para que qualquer pes-
soa possa assumir a responsabilidade de
escrever um pedido de patente de modo a
proteger uma dada invengdo da melhor for-
ma possivel.

Infelizmente, em nosso pals a profissédo
de Agente da Propriedade Industrial ainda
se encontra em uma espécie de limbo cria-
do, em um primeiro momento, pelos Caédi-
gos de Propriedade Industrial elaborados
sob regimes de excegdo e, em um segundo
momento, pelo proprio érgdo encarregado
de examinar e conceder patentes no pais, o
INPI, que se recusa a reconhecer que aque-
la profissdo esta legalmente regulamenta-
da pelo Decreto-Lei n2 8.933 de 26 de Ja-
neiro de 1946 e ¢, de fato, exercida com
seriedade por varios profissionais altamen-
te preparados e qualificados no pals, os
quais tém, entretanto, que conviver e mes-
mo concorrer com pessoas totalmente desti-
tuidas das necessarias qualificagdes para
aquele trabalho. Se a concorréncia, em si,
néo representa problema direto para os pro-
fissionais preparados, por outro lado ¢é alta-
mente nociva ao mercado fazendo com que
os inventores sejam prejudicados por pedi-
dos de patente mal redigidos e mal acom-
panhados.

Fica aqui o alerta: inimeras invengdes
de peso s&o literalmente jogadas em domi-
nio publico pelo simples fato de que os
correspondentes pedidos de patente sao
mal redigidos, em uma flagrante violagao ao
direito dos inventores de terem suas inven-
¢Oes protegidas, como alias determina a
Constituigdo Federal.

Com a palavra o Ministério da Justicga.
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Patentes: Falta de Uso e Abuso

Hora de Repensar
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Analista de Patentes de Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

zxiste alguns conceitos que sur-

gem por uma razéo especifica e se perpe-
tuam apenas porque ndo s&o mais questio-
nados ou reavaliados ao longo do tempo.

Anogdo de que a falta de uso do objeto
de uma patente constitui por si 6 um abuso
é um desses conceitos.

Em nossa legislagao de propriedade in-
dustrial - lei ne 5772 de 21.12.1971 - a
possibilidade da caducidade por falta de
explordgao efetiva da invengo patenteada
decorreu de uma politica de substituigao de
importagdes, que favorecia qualquer medi-
da que colocasse em dominio publico o
objeto de uma patente, para que esse pu-
desse ser explorado livremente em prol de
uma desejada "capacitagio tecnolodgica".

Para alcangar os objetivos tragados por
essa polftica, decisdes proferidas a nivel
administrativo pelo Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial (INPI) e decisdes judi-
ciais até mesmo "entortaram"” as determina-
¢des do art. V da Convengo da Uni&o de
Paris, revisdo de Haya, no que diz respeito
a previsao de que as medidas para sanar
um eventual abuso "néo poderao prever a
caducidade da patente, a néo ser que a
concessao de licengas obrigatérias néo
seja suficiente para prevenir esses abu-
sos". Ora, se na esmagadora maioria dos
casos - se ndo em todos - em que terceiros
requereram a caducidade de uma patente,
o0 "abuso" que fundamentou o requerimento
tratava exclusivamente da falta de explora-
¢do efetiva da invengfio, entdo & evidente
que a concessao de uma licenga compulsé-
ria seria suficiente para prevenir o abusc, ja
que o licenciado passaria aexplorar ainven-
¢&o.

Infelizmente, ao que sei, um entendi-
mento correto e isento do art. V no sentido
acima apenas ocorreu no caso C. Van der
Lely N.V., julgado pelo Ex.mo Dr. Ney Mag-
no Valadares, Juiz da 22 Vara Federal do Rio
de Janeiro. Da decis&o constou o seguinte:
"A caducidade da patente somente po-
deré ser prevista como sangéo pelo de-
suso, quando a concesséo de licenga
obrigatéria nao for eficaz. Em caso de
falta de uso efetivo do invento, o abuso
seré prevenido pela concesséo de licen-
¢as obrigatérias e, na hipétese de tal
medide mostrar-se ineficaz, s6 entéao po-
dera ser decretada a caducidade da pa-
tente”.

Membro da Comissio de Patentes da ABPI

Hoje se percebe que essa politica de
substituigdo de importagdes nédo surtiu ple-
namente os efeitos desejados e ja se encon-
tra em estudo uma nova lei de propriedade
industrial visando a proteger mais adequa-
damente os direitos dos inventores.

Em outros paises em que ndo predomi-
na uma tal politica, é possivel que a obriga-
¢éo de exploragso da patente, além de evi-
dente finalidade de estimular a produgo,
decorra de uma vis&o de que predominam
patentes para as chamadas "invengdes pio-
neiras". Este género de invengéo refere-se
aquelas criagdes que efetivamente repre-
sentaram algo totalmente inédito, como a
lampada de Thomas Alva Edison ou o tele-
fone de Alexander Graham Bell. Ainda que
pudessem ser derivadas de teorias ja de-
senvolvidas anteriormente pelos proprios
inventores ou por terceiros, essas "inven-
¢Bes pioneiras" viabilizaram, pela primeira
vez, a realizagio pratica daquilo que ante-
riormente apenas se vislumbrava concei-
tualmente.

No caso das invengdes pioneiras, a ex-
ploragio beneficia de modo especial a so-
ciedade, que obtém acesso a criagdes mui-
to Gteis e que outrora nao estavam disponi-
veis.

Na realidade, contudo, existe uma larga
predominancia de invengdes de aperfeigoa-
mento. Ou seja, ndo se trata, com tanta
freqiiéncia, de colocar a disposigéo da so-
ciedade um produto totalmente inédito. Tra-
tam-se, isto sim, de produtos que, em si, j4
estavam disponiveis, mas que agora sao
propostos em uma modalidade melhorada.
Naturalmente, o fato de uma tal invengao de
aperfeigopamento n&o ser colocada & dispo-
si¢gao do publico ndo impede o acesso ao
produto’em si, mas apenas a sua versao
mais avangada.

No caso das patentes para invengdes
de aperfeigoamento, a palavra "monopolio”
perde o sentido em sua acepg&o pejorativa.
Um "monopdlio" no sentido de agambarcar
um produto com a finalidade de majoragao
de pregos apenas pode ser obtido quando
n&o ha no mercado produtos equivalentes
que representem para o consumidor uma
op¢ao de compra, quando um dado produto
esta sendo comercializado a pregos muito
elevados.

Havendo para o consumidor opgles que,
a principio, suprem a falta de um produto
patenteado, ndo faz sentido falar-se em abu-
so quando o titular n&o explora sua inven-
¢ao0. Evidentemente, a situagdo muda se o

titular, além de ndo explorar a invengéo,
ainda se recusa a conceder licengas de
explorago a terceiros sem uma justificativa
razoavel. Em outras palavras, acredito que
uma situagdo de inagdo do titular para com
sua patente ndo caracteriza, automatica-
mente, uma situagdo de abuso. Porém, o
abuso se evidencia se esse titular se vale
de seus direitos de exclusividade para sim-
plesmente impedir terceiros de fabricarem
seu invento e coloca-los & disposigfo da
sociedade, quando ele mesmo ndo demons-
tra qualquer interesse em fazé-lo.

Em uma economia de mercado, as re-
lagdes comerciais devem ser, tanto quanto
possivel,isentas de interferénciado Estado,
que assume uma funglo de fiscalizagéo e
interfere apenas na ocorréncia de situagdes
abusivas que tendem a prejudicar o sistema
como um todo. Neste contexto, ¢ absurdo
estipular indiscriminadamente e de ante-
ma3o a obrigagio de exploragdo do invento
patenteado, quando sequer se conhecem
as condigdes que o mercado apresentara
na época em que a lei estabelece que essa
explorag#o terd que ser iniciada.

Poucos tem a vis&o de que a possibili-
dade legal de requerer a caducidade de
uma patente ou uma licenga compulsdria
por falta de exploragdo efetiva pode ter o
efeito exatamente inverso ao esperado. O
que a lei pretendeu foi obrigar o titular a
colocar seu produto & disposigio da socie-
dade dentro de um determinado espago de
tempo, a partir da concessao da patente.
Contudo, muitas vezes, quigd na maioria
delas, n&o é o proprio detentor da patente,
gue a explora, mas um licenciado, que pode
ser uma subsidiaria ou coligada ou, ainda,
uma empresa com a qual o detentor da
patente ndo tem qualquer ligagsio formal.
Quando o licenciado € uma subsidiaria do
titular, n@o ha, geralmente, qualquer proble-
ma de entendimento sobre as condigBes
para exploragdo do objeto da patente.
Quando, por outro lado, o titular negocia
uma licenga com uma empresa com a qual
naoc tem ligagao, podem ocorrer divergén-
cias que prolongarao as negociagdes, even-
tualmente até além do prazo estipulado na
lei para inicio da exploragao. No decorrer da
negociagéio, pode ocorrer, como de fato ja
ocorreu em alguns casos de que tenho co-
nhecimento, que o candidato & licenga pre-
fira romper a negociagao e aguardar o mo-
mento oportuno para requerer a caducidade
ou uma licenga compulséria em condigdes
mais favoraveis para si. Ou seja, em vez de
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chegar imediatamente a um acordo com o
titular, pode o candidato a licenga adiar o
inicio da explorago, a espera do momento
em que a lei lhe permitira requerer a cadu-
cidade da patente - quando podera explorar
o objeto da patente sem qualquer 6nus - ou
requerer uma licenga compulséria, que po-
deré Ihe favorecer quanto ao montante dos
royalties, visto se tratar de uma situagdo em
que o titular sera obrigado a negociar.

Principalmente quando o objeto da pa-
tente trata de aperfeigopamento em um pro-
duto de um setor oligopolizado, a obrigagéo
de exploragdo pode retirar das maos do
pequeno inventor individual a poder de ne-
gociagdo, uma vez que os detentores do
oligopdlio - sabendo que ninguém, sendo
eles, tem condigdes de fabricar o produto
patenteado - podem se negar a firmar um
acordo de licenga, preferindo aguardar até
o momento de requerer a caducidade ou
uma licenga compulséria com base na falta
de exploragéo efetiva do invento.

Portanto, a obrigagao de uso pode, em
casos especificos, causar o adiamento do
inicio da exploragéo efetiva em vez de for-
¢a-lo de imediato, prejudicando o titular da
patente e da sociedade.

Medidas, como a caducidade e a licen-
¢a compulsoéria, tém como finalidade evitar a
ocorréncia de abusos no exercicio dos direi-
tos conferidos pela patente. Quando um
titular, que nao dispde de recursos préprios
para a fabricagao do objeto de sua patente,
procura com afinco um licenciado que tenha
condigdes de fazé-lo e n3o o consegue,
onde esta o abuso passivel de puni¢ao?

" Como ja dito, o Estado deveria interferir
nas relagdes econdmicas apenas para evi-
tar a prética de abusos. No caso das paten-
tes, a falta de uso pode de fato resultar em
abuso em determinadas situagbes, porém
néo necessariamente. Por outro lado, mes-
mo a exploragao efetiva do objeto da paten-
te pode levar a situagSes de abuso, por
exemplo quando o titular da patente se vale
de seus direitos de exclusividade para co-
mercializar o produto patenteado a pregos
injustificadamente elevados.

Da parte do interessado na exploragio
do objeto de uma patente, ¢ incoerente que
ele recorra diretamente a um instrumento
de forga, como a caducidade ou a licenga
compulsoria, sem que tenha ao menos ten-
tado obter uma licenga voluntaria. Esse com-
portamento apenas demonstra a pretenséo
do interessado de se beneficiar do invento
de terceiros sem pagar-thes o devido tribu-
to. Quando o interessado procura, de boa
fé, negociar -um acordo de licenciamento e
o titular da patente n&o a explora e se nega
a conceder uma licenga em termos razoa-
veis € sem uma justificativa aceitavel, entéo
sim se configura uma situagio de abuso
passivel das penas acima.

Nesse sentido, é interessante a forma
como se coloca a questao da licenga com-
pulsériano art. 41 dadecis&o 311 do Acordo

de Cartagena, ndo obstante o fato de se
prever também a obrigagéo de exploragéo.
Ali se estabelece que, ocorrendo alguma
das situagbes previstas no artigo, a autori-
dade competente outorgara uma licenga
compulséria "a solicitud de qualquier in-
teressado que no haya obtenido una li-
cencia contractual en condiciones razo-
nables". Me parece razoavel supor que
uma licenga compulséria apenas sera con-
cedida, nesses termos, se o requerente pro-
curou anteriormente obter uma licenca volun-
taria junto ao titular da patente.

Analisando a questéo sobre outro enfo-
que: o sistema de protegio patentaria ndo
foi criado unicamente em favor do inventor;
pelo contrario, pretendeu-se que a maior
beneficidria do sistema fosse a prépria so-
ciedade. Isto porque a concessao de paten-
tes tem por finalidade primeira estimular a
atividade criativa, de modo a promover um
avango tecnol6gico mais rapido e mais in-
tenso. A partir do momento em que o inven-
tor sabe que podera dispor de exclusividade
sobre sua criagao por um dado perfodo de
tempo, ele se sente estimulado a explorar
seu invento, ja que dal resultara um benefi-
cio para ele. Do contrario, se o inventor sabe
que, a partir da divulgagao de sua criaggo,
qualquer um podera imita-la e explora-la
comercialmente, entdo é relativamente evi-
dente que ele se sentird desencorajado a
divulgar seu invento. E especialmente im-
portante lembrar que uma patente pode
constituir-se no Unico instrumento capaz de
garantir, para o pequeno empresario, um
"lugar ao sol"em um setor de mercado oli-
gopolizado por grandes empresas. Dal no
faz sentido afirmar-se que o sistema de
patentes tende somente a beneficia-las, em
detrimento do restante da sociedade.

Um artigo muito interessante a respeito
das vantagens da admiss&o da propriedade
privada foi publicado na Revista lIC, Vol. 20,
N° 1/1989, de autoria de Michael Lehmann.
Sob pena de simplificar em excesso o que
o autor coloca de forma bastante interes-
sante, podemos sintetizar o que ele expde
em uma idéia basica: na cabega das pes-
soas, 0 que é de todos n&o & de ninguém,
ou, reproduzindo um ditado alem&o a que o
autor serefere: "O que & de graga néo tem
valor". Na opini&o do autor, da qual com-
partitho, o estabelecimento do conceito de
propriedade, com consequente atribuigso
de posse e responsabilidade ao individuo,
resulta na otimizagao do aproveitamento de
recursos do bem possuido. Isso podemos
observar nas ruas: o bem publico nunca é
t&o bem tratado como o bem privado; a
mesma pessoa que em casa preza seus
bens e cuida deles, fora dela nZo pensa
duas vezes antes de sujar a rua ou danificar
um telefone pubilico.

Disso tudo resulta que a propriedade
sobre o invento nao deve ser desconstituida
sob pretextos de ordem duvidosa. A simples
falta de exploragéio efetiva, em minha opi-

nido, € um desses pretextos e ndo deve
constituir, sem outras consideragdes, fun-
damento para se decretar a caducidade da
patente ou obrigar o titular a conceder uma
licenga de exploragdo. Mais uma vez, qual-
quer sangdo ou limitagio imposta ao titular
de uma patente deve ser aplicada apenas
na hipétese da ocorréncia de abusos no
exercicio dos direitos de exclusividade por
ela garantidos.

Recentemente adotada na integra, por
forga do Decreto n2 635 de 21/08/1992, a
revisdo de Estocolmo da Convengéo de
Paris determina em seu artigo 5 que "Cada
pais da Uniao tera a faculdade de adotar
medidas legislativas prevendo a conces-
séo de licengas obrigatérias para preve-
nir os abusos que poderiam resultar do
exercicio do direito exclusivo conferido
pela patente, como, por exemplo, a falta
de exploragéo”.

Em primeiro lugar, ainda que bastante
mais recente do que a revisdo de Haya -
anteriormente reconhecida pelo Brasil quan-
to aos aspectos mais substantivos da Con-
vengdo - a revisdo de Estocolmo data de
1967, vigindo, portanto, ja ha 25 anos, po-
dendo estar ultrapassada quanto a alguns
dos conceitos nela contidos. Em segundo
lugar, quando o texto coloca " por exemplo,
a falta de explorag#éo”, deve se ter em
mente que a falta de exploragéo pode, de
fato, resultar em abuso. Contudo, como es-
clarecido anteriormente, a falta de explora-
¢&o por si s6 ndo representa um abuso em
uma diversidade de situagdes, daf a neces-
sidade de se analisar caso a caso e de n&o
se aplicar, indiscriminadamente, sangdes
contra o titular que ndo explora seu invento.
A meu ver, o texto do artigo 5, como acima
transcrito, permite essa interpretagéo.

Esse ponto de vista é reforgado pelo
préprio inciso 4 do art. 5 da Convengao,
onde se determina que: "N&o podera ser
pedida licenga obrigatéria com o fundamen-
to de falta ou insuficiéncia de exploragéo,
antes de expirar o prazo de (...); a licenga
sera recusada se o titular da patente justifi-
car sua inagéo por razdes legitimas. (...)".
Ou seja, se ha razdes legitimas que justifi-
cam a falta de exploragao, entdo nido se
configura um abuso que sujeita o titular &
sangao da licenga obrigatéria.

E conveniente, portanto, que a nova lei
de propriedade industrial a ser votada no
Congresso Nacionai contenha disposi¢des
de acordo com as quais a patente estara
sujeita & concesséo de licengas compuls6-
rias, caso o eventual requerente da licenga
comprove que o titular esta exercendo seus
direitos de forma abusiva. A caducidade
deve, entdo, ser aplicavel quando, apés um
determinado perfcdo de tempo, a conces-
s&0 da licenga compulséria n&o foi suficien-
te para impedir a continuagfo da situagao
de abuso. N&o se deve, contudo, explicitar
a falta de uso, por si s6, como abuso



25

DOUTR

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII||lIIlIIIII|IIII|IIIIIIIIIIIIIIIII|IIIlIIIIIIIIIHIIIllllIIIIIlIIHIIIIlIllIIIIIIIllIIIIIII||I||IIIIIIIIIIIIIIIIIII||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIHIII OPINIAO

Brasil

Ao Alvorecer de Um Novo Dia Desastroso para a
Protecio da Propriedade Industrial

JOSE CARLOS TINOCO SOARES

Advogado - Socio de Tinoco Soares & Fitho S/C

Doutor em Direito da Propriedade pela Faculdade de Direito da Universidade de Sdo Paulo

Q)urante décadas e décadas vi-

mos dedicando o fruto de nossas pesqui-
sas, aqui e além de nossas fronteiras, ao
campo irrestrito da propriedade imaterial.

Evidente que essas pesquisas nao
poderiam ficar a mercé de nosso trabalho
profissional e muito menos & sua limitada
utilizagdo. Era preciso que fossem anali-
sadas, comparadas com a doutrina mais
abalizada, com os preceitos de lei, com 0
costume e com os estudos feitos paraasua
utterior adogao. Desse computo geral sur-
giram paulatinamente: "TRADUGAO DAS
MARCAS" "MARCAS NOTORIAS"; “MAR-
CAS TRIDIMENSIONAIS"; "CONFLITOS
ENTRE MARCAS OU TITULOS DE
OBRAS": "OS DIREITOS DE PROPRIE-
DADE INDUSTRIAL COMO INSTRU-
MENTOS PARAADEFESA DO CONSU-
MIDOR": "MARCAS COLETIVAS, DE
CERTIFICAGCAO E DENOMINACOES DE
ORIGEM'; "MARCAS vs. IMPORTAGOES
PARALELAS"; "PROTEGAO DOS PRO-
GRAMAS DE COMPUTADORES"; "PU-
BLICIDADE COMPARATIVA, REPRODU-
TIVA EIMITATIVA"; "PUBLICIDADE EN-
GANOSA" "VISUAL INTERNO E EXTER-
NO DO ESTABELECIMENTO (trade-
dress)", et. etc. Chegamos, inclusive, a
fazer uma proposta (12 Seminario ASPI
1984) de Revisao do Cdédigo da Proprie-
dade Industrial, invocando as MARCAS

DE CONSTRUQOES MARCAS EM CO-
RES, PRIVILEGIO DE INVENCAO PARA
PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEN-
TIDO SECUNDARIO (secondary mea-
ning), etc.

Nzo paramos ai, posto que muito ja
foi e outro tanto esta sendo feito nao
como de nossa exclusiva lavra, se bem
que muito até o &, mas, com o condao
anico e preciso de alertar, divulgar, fazer
presente tudo aquilo que foi sobejamente
testado e aprovado pelos mais diversos
e desenvolvidos paises do mundo, onde,
alias, a protegédo além de ser ampla se
encontra a espera de novos meios, mais
eficientes e objetivos direitos de Proprie-
dade Industrial.

No que diz respeito & protegéo mar-
caria os estudos estéo dirigidos agora a
marca sonora e a marca olfativa com
algumas decisdes, inclusive, nos Esta-
dos Unidos da América. Particularmente
em relagao as patentes ha, em muitos
paises, as de Adi¢do, para Variedades de
Plantas e de Animais, para os Semi-con-
dutores, as de Confirmagdo, as Secret
patents, as de Importagdo, para os M-
croorganismos, e, notadamente para os
“srodutos farmacéuticos e medicinais”.

Nesse longo interregno surgiram o
"PCT", Tratado de Cooperagéo em Mate-
ria de Patentes, a Patente Européia, e em
razao do Mercado Comum Eurcpeu, to-

dos os paises que o integram, desde ha
muito, vem harmonizando as suas leis
para que haja pelo menos uma grande
aproximagao sobre a efetiva protecéo e
defesa de direitos de propriedade indus-
trial.

Em recente publicagdo do jornal EL
PAIS, Pascual Segura, apregoando que
na Espanha, desde 1986, iniciou-se um
forte sistema de protegao de patentes e
que a partir de 08.10.1992, passara acei-
tar a patente de produto quimico-farma-
céutico”, real¢a os beneficios que a Italia
auferiu desde a sua implantagdo naguele
pais.

Os Estados Unidos, México e Cana-
da estdo na iminéncia de firmar e colocar
em execugao o Acordo do NAFTA g, éste
altimo pais ja deixou claro que envidara os
maiores esforgos para que sua lei passe
a amparar a patente dos produtos quimi-
co-farmacéuticos, e, de outra parte, o
México reivindica a manutengao da pro-
tecao da sua denominag&o nacional que
éa "TEQUILA" Esse acérdo, pelo que se
observa, em futuro bem proximo néo fica-
ra limitado aqueles trés paises, mas, po-
dera abranger, como alids j& anunciam,
todos os demais das Américas. Sobre a
Ameérica do Sul, estamos nés enfrentan-
do o problema de como harmonizar as
Leis da Argentina, Brasil, Uruguay e Pa-
raguay, com vistas ao Mercosul.

FAX: 55-11.578-1252 (FR. lll} -

tinoco soares & filho s/c ltda.
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No particular tanto a Argentina como
0 Brasil detém os seus projetos de nova
Lei de Propriedade Industrial. Sobre o
nosso pais, lamentavelmente, tivemos no-
ticia que gragas a press3o de muitos que
defendem a 'industria farmacéutica”" o
referido projeto foi retirado e nfo se sabe
quando voltara a ser examinado e even-
tualmente aprovado.

Quem o fez, légicamente, deve terem
mente aquele mesmo pensamento que
sempre norteou os brasileiros de antanho
quando apregoavam em altas vozes que
"o petréleo é nosso...”

Realmente o petréleo & e continua
sendo nosso... mas, debaixo e n3o a flor
da terra porque se tivessemos naquela
ocasi&o dividido um pouco, em contra-
tando estrangeiros para a sua exploragao
como, alias, se verificou em outros pal-
ses, hoje altamente suficientes, por inter-
médio de contratos de risco e ndo sim-
plesmente por uma Estatal, nao estaria-
mos tentando outras alternativas por n&o
sabermos explora-lo. O mesmo se deu e
n&o faz muito para com a "reserva de
mercado da informatica”. Enquanto de-
fendlamos o direito de fabricar e vender,
por outra Estatal que esta, agora, na imi-
néncia de ser privatizada, os avangos no
setor em todo o0 mundo e até em paises
sub-desenvolvidos se fez sentir com gran-
de intensidade. Como consequéncia de-
sastrosa dessa defesa inconsequente de
direitos ainda fabricamos os "micros” en-
quanto que os outros ja se encontram
décadas a frente ultrapassando os "su-
per”ou “hiper” computadores. A simples
e objetiva abertura, pela segunda vez na
historia, de nossos portos, permitiu em
téo infimo espago de tempo que tomas-
semos conhecimento direto com toda a

tecnologia imposta, apenas ‘“ad argu-
mentandum”, pela indastria automobilis-
tica, isto é, sem referenciar as demais.

Todos os paises do.mundo procuram
e cada vez mais "proteger direitos" e evitar
sempre que possivel “restringir”porque o
ser humano ndo tem limites e havera o
algo mais a merecer a proteg&o adequa-
da. E nés o que fazemos? Ao que nos
parece e a evidéncia confirma, vivemos,
ainda, completamente alheios a esse
constante e flagrante desenvolvimento.
Isto ocorre porque somos ‘“nacionalis-
tas”. Defendiamos a borracha e o café e
n&o os exportamos mais... temos efetiva-
mente o petréleo, mas, n&o sabemos re-
tira-lo e explora-lo a nzo ser de forma
desastrosa por uma empresa deficitaria
que continuamente aumenta o seu valor
de mercado para suportar os milhares e
milhares de funcionarios publicos nao
muito interessados no seu mister.

O grito tem sido de maneira alardean-
te contra a proteg¢do através da patente
dos produtos farmacéuticos e/ou medici-
nais sob a peia de que os estrangeiros
querem a primazia e a exclusividade para
sua fabricagao e comercializag&o.

Olvidam-se, no entanto, os mal infor-
mados que a patente ¢ limitada ao tempo,
apos o qual passa o seu objeto a integrar
o dominio publico. Neste dominio publico
vivemos h4 longos e longos anos e qual
o beneficio que nos foi trazido pelos "na-
cionalistas" em relagéo aos seus produ-
tos, aos produtos copiados? Em que grau
houve o desenvolvimento da industria na-
cional do setor? Quantos laboratérios no-
VOs surgiram paraviver livremente a essa
mercé? S&o indagagdes sobejamente fa-
ceis de serem respondidas porque como
bem assinalam as estatisticas pouco ou

praticamente nada fizemos durante todo
esse interregno, mas, isto sim, ficamos
alheios aos mais desenvolvidos medica-
mentos, ndo porque ndo poderiamos co-
pia-los, mas, essencialmente porque nio
sabiamos e ndo sabemos como.

Os paises, altamente civilizados e
aqueloutros que se lhes seguem procu-
ram de todas as formas possiveis e ima-
ginaveis "proteger”, e, jamais, em tempo
algum 'restringir” direitos, por isso que
progridem, investem, diversificam, am-
pliam e extravasam os seus limites terri-
toriais. A protegédo com patente dos pro-
dutos farmaceuticos e medicinais para
eles é o simples, cerriqueiro, o infimo,
posto que ja se encontram ha longo e
longo tempo em estagio muito mais avan-
¢ados, como nas "variedades de animais”,
no "DNA" no "Genoma Humano", “in the
protection for artificial inteligence”, ou ain-
da em "Protection for human intelligence"
(Cf. AIPPI Helsinki Symposium - Fron-
tiers of Patent Law, April 15-17-1991).

Cremos que é chegado o momento
de encarar uma realidade que diga-se de
passagem, com muito atraso, ja deveria-
mos ter feito, e, admitir o consenso uni-
versal de proteger, congregar, pactuar,
associar, receber e transmitir direitos em
nivel de igualdade.

Se, eventualmente assim n&o for, o
que serd lastimavel, continuaremos com
a imensiddo geografica que temos, com
uma populagdo assustadoramente alta a
viver, alheios ao mundo, numa completa
obscuridade e como sempre o fizemos a
“dormir num bergo esplendido", ndo que-
rendo, por via de consequéncia, chegar
ao Alvorecer de um Novo Dia.

espago reservado a inser¢do de publicidade
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A Caducidade da Marca Como Incentivo a Pirataria

Advogado - Sacio de Pinheiro Neto - Advogados

1 - A questdo da caducidade do registro
de marcas, prevista no art. 94 da Lei n®
5.772/71 - Codigo da Propriedade Industrial
(CP1), tem contribuido para, nos ultimos
anos, incentivar no Brasil a pirataria de mar-
cas famosas. O uso de marca registrada no
Brasil € compulsério, sob pena de declara-
¢do da caducidade do respectivo registro,
obtido no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INP!). Concedido o registro, o seu
titular (ou uma empresa licenciada, com um
contrato de licenga averbado no INPI), de-
vera iniciar o uso da marca dentro dos dois
anos seguintes & concessdo do registro.
Iniciada a explorag&o da marca, nao podera
haver interrupg@o por mais de dois anos
consecutivos.

2 - Instaurado o processo de caducida-
de da marca, por qualquer interessado, o
titular do registro devera comprovar o seu
uso no Brasil, nos Ultimos dois anos, ou
justificar o desuso, por motivo de forga maior,
para elidir a caducidade do registrc. A com-
provagéo é feita mediante a apresentagao
de notas fiscais da venda do produto ou da
prestacao do servigo objeto da marca, nos
dois ultimos anos que antecederam o pedi-
do de caducidade.

3 - Individuos espertos, no entanto, des-
cobriram que, paradoxalmente, essa deter-
minag&o da lei poderia contribuir paraincen-
tivar a pirataria de marcas e nao hesitaram
em se valer desse subterfugio. Nos ultimos
anos, houve uma enchurrada de pedidos de
caducidade apresentados ao INPI. A estra-
tégia desses individuos constitui em reque-
rer, em nome de suas empresas, O registro
de marcas famosas, geralmente de proprie-
dade de empresas estrangeiras, hotoria-
mente conhecidas em todo o mundo, reque-
rendo, ao mesmo tempo, a caducidade do
registro dessas marcas no Brasil. Sem con-
digdes de comprovar 6 uso de suas marcas,
por estarem em desuso no Brasil, seja por
restrigo as importagdes, seja pela politica

Mauro J. G. Arruda

econdmica que vinha sendo adotada pelo
govérno brasileiro, as empresas estrangei-
ras ndo conseguiam obstar a declaragio da
caducidade e a concess&o do registro de
suas marcas aos "piratas" por parte do INPI,
que simplesmente limitava-se a cumprir a
determinacéo contida no CPL.

4 - A partir dai, as legitimas proprietarias
das marcas ficavam sujeitas a todo o tipo de
chantagem; muitas delas tiveram que dis-
pender altas quantias para reaver o que, por
direito, ja lhes pertencia. A proliferagéo des-
sa estratégia fez com que surgissem empre-
sas especializadas nessa pratica. Almpren-
sa vem noticiando fartamente, nos ultimos
meses, 0 inguerito administrativo que foi
instaurado pelo presidente do INP1 arespei-
to dessa questao; as noticias d&o conta de
que seis mil processos de registro de mar-
cas estariam prestes a ser cancelados pelo
INPI. O Brasil ganhou mais alguns pontos
no "ranking" dos paises campedes na pira-
taria de marcas.

5 - Ha que se examinar, no entanto,
quais seriam as consequéncias da caduci-
dade, pelo desuso, do registro de marcas
famosas. Até ha pouco tempo, o INP, dife-
rentemente da interpretagdo que vem sen-
do adotada pelos tribunais do Pals, recusa-
va-se sistematicamente, a aplicar o dispos-
to no art. 6bis da Convengao de Paris (dis-
pde sobre a prote¢do da Propriedade indus-
trial). A Convengao de Paris, da qual o Brasil
é signatario, desde 1883, € aplicada como
norma de direito interno em nosso pais, por
forga do disposto no Decreto Federal n®
75.572/75. Sé recentemente é que, median-
te parecer da sua procuradoria, o INPI de-
cidiu aplicar o disposto no art. 6bis da Con-
vengao de Paris. As ultimas publicagdes na
Revista da Propriedade industrial demons-
tram esse fato.

6 - O art. 6bis da Convengéo de Paris
determina que os palses contratantes com-
prometem-se a recusar ou a invalidar o

registro de uma marca de fabrica ou de
comeércio que for uma reprodugdo ou imita-
¢3o de outra, notoriamente conhecida, como
ja pertencente a um cidadio ou empresa
domiciliada em qualquer dos demais paises
contratantes, utilizada para produtos idénti-
cos ou semelhantes.

7 - Ora, a marca € um bem intangivel
que se adquire pelo uso. Cabe a lei apenas
ratificar e tutelar o direito ao seu uso exclu-
sivo, mediante a formalidade do registro
especffico. Como menciona GAMA CER-
QUEIRA: "A intervengao do Estado, no do-
minio da propriedade industrial, por interme-
dio de seus funcionarios administrativos,
ndo tem por fim criar ou conferir direitos,
mas apenas reconhecer e garantir direitos
subjetivos preexistentes, organizando a sua
protec&o juridica”. (In Tratado da Proprieda-
de Industrial - Vol.|, Parte |, pag. 168)

8 - Como conclusdo, se eventualmente
for deciarado caduco o registro de determi-
nada marca, por falta de uso, isto n&o signi-
ficara que a propriedade dessa marca possa
ser livremente apropriada por terceiros, mor-
mente se for notoriamente conhecida como
pertencente a outra empresa. Mesmo por-
que, o artigo 6bis da Convengéc de Paris
impede que o registro dessa marca possa
ser concedida a terceiros e o énus do legf-
timo titular da marca, decorrente da decla-
ragdo da caducidade do registro, ndo pode-
ra ir além de ter que requerer novamente o
registro da marca em seu nome.

9 - Mesmo as empresas brasileiras, titu-
lares de marcas famosas, que estiverem
nessa situagdio, poderdo se beneficiar da
aplicagédo do artigo 6bis da Convengéo de
Paris. Isto porque o artigo 42 do CPl manda
aplicar aos brasileiros em igualdade de con-
digdes, qualquer dispositivo de tratado ou
convengdes internacionais a que o Brasil
aderir.
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O art. 89 do CPI

Uma Anailise Critica

HELIO FABBRI JR.

Advogado - Socio de Advocacia Pietro Ariboni S/C

CONSULTA: Possibilidade de cess&o
de parte do patriménio marcario de uma
empresa, para uma sociedade controla-
da, do mesmo grupo econémico, supe-
rando a restrigdo do art. 89 do Cédigo da
Propriedade Industrial.

1. Como primeiro elemento a ser analisa-
do ha que se ter em mente a lei em vigor
(Lei 5772771 - Cédigo da Propriedade
Industrial), que textualmente estabelece:

Art. 89. Atransferéncia para o cessio-
nario devera compreender TODOS OS RE-
GISTROS OU PEDIDOS DE MARCAS
IGUAIS OU SEMELHANTES EM NOME
DO CEDENTE, SOB PENA DE CANCE-
LAMENTO ex officio dos registros ou pe-
didos de registros ndo transferidos.

Da leitura da sobredita norma de Di-
reito Material, tem-se como induvidoso que
enquanto norma cogente veda expressa-
mente a cesséo de parte do patrimdnio
marcario de uma empresa, em se admi-
tindo que as marcas remanescentes ao
"split patrimonial” ostentem "semelhan-
¢as"ou "igualdade” para com aquela ob-
jeto da hipotética cessao.

O escopo do legislador, com absoluto
acertamento, diga-se, procurou, ndo soé
com o dispositivo ora estudado, mas com
toda a vasta gama legislativa inerente a
Propriedade Industrial, que me permitirei a
seguir abordar rapidamente, foi a tutela das
relagdes concorrenciais em si, e seus ade-
rentes efeitos sobre o consumidor, enquan-
to destinatéario final daqueles esforgos de
ordem financeira e laborativa, dispendidos
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pelo empresario, no afa da conquista do
nicho de mercado escolhido.

2. De perfunctoria analise de outros dis-
positives contidos nos diplomas legais
tuteladores da Propriedade Industrial, resta
induvidoso o esforgo legislativo na re-
pressdo & concorréncia desleal, que a
guisa de exemplo pode ser vislumbrado
guando deitamos ateng&o ao "animus" do
legislador ao determinar que a "protegao
dos direitos relativos & propriedade in-
dustrial se efetua mediante a repress&o
a concorréncia desleal" (art. 2, "d" da lei
5772/71), ou ainda, de forma objetiva, no
proprio Decreto Lei 7903/45, que, tem em
seu bojo a protegéo/repressdo aos atos
ali tipificados como sendo elementos, que
tornariam propicio o surgimento de inse-
guranga nas relagdes concorrenciais.

Ora, as duas consequiéncias logicas
para a existéncia de um ordenamento
voltado para a manutengao da leal con-
corréncia s&o: a) a j& citada prote¢&o dos
resultados obtidos através do esforgo em-
preendedor do empresariado e b) o res-
peito ao inatacavel direito do consumidor
de livre e conscientemente escolher o
produto de sua confianga e preferéncia.

3. Tem-se hoje, com o advento da Lei
8078/20, a impossibilidade de tratar-se
do tema Propriedade Industrial, sem es-
tabelecer um "link"” muito claro com o
direito do consumidor, que, até ent3o, era
tratado de forma subsidiaria a protec&o
daqueles interesses tutelados pelo legis-
lador marcario.

4. Portanto, com o aperfeigoamento e
sofisticagdo das relagdes de consumo
vimos, gradualmente, o surgimento de
todo o ordenamento juridico hoje em vi-
gor, que ao final, resguarda os interesses
daqueles envolvidos diretamente nos atos
caracteristicamente empresariais, como ma-
nifestagao sécio-econdmica, quais sejam:
os leais concorrentes e o consumidor.

5. Uma vez feitas estas consideragoes,
remeto-me ao mote do presente escrito.

O teor do artigo 89, ora em exame,
por tudo o quanto j4 consignhado, é medi-
da que de fato se impde, para a salva-
guarda daqueles principios norteadores
das relagBes entre empresas e consumi-
dor. No entanto, apresenta-se hoje um
problema de ordem pratica, que gostaria
de submeter ac debate. Em se falandu ue
cessdo de marca entre empresas do
mesmo grupo econdmico, entendo que a
vedagdo insculpida no supra citado artigo
mostra-se, se ndo gravosa ao extremo,
em flagrante discordancia com a realida-
de empresarial moderna.

6. Em sendo certo que a cessdo de uma
marca, nos moldes previstos pela norma
legal indicada, tem sua razéo primeira de
existir, na seguranca das relagbes con-
correnciais e de consumo, n&o menos
certo é admitir o seu afastamento, no
caso especialissimo de se tratarem, ce-
dente e cessionario, empresas do mes-
mo grupo econdmico.

7. Nao podemos nos furtar, ndo como
mero observadores da atividade empre-
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sarial, mas enquanto profissionais envol-
vidos no préprio aperfeicoamento estra-
tégico da atividade produtiva, a consignar
que a realidade fatica esta por nos mos-
trar que cada vez mais tem-se o surgi-
mento de grandes conglomerados em-
presariais que tornam por espraiar-se por
uma série de atividades produtivas.

A formagio de grupos econdmicos
(verdadeiros conglomerados de empre-
sas interligadas pelo controle acionario
e gestional por parte de uma unidade
lider) normalmente apresenta-se gerido
por uma empresa "holding" que por turno,
ndo raras as vezes, desempenha fungao
de detentor do poder de controle sobre as
demais "unidades produtivas", sem prati-
car atividades industriais ou comerciais
proprias.

Ditos grupos econémicos podem re-
sultar da verticalizagdo da atividade
produtiva ou da diversificagdo das
mesmas, 0 que pode vir a conduzir ao
"splitting" das atividades originariamente
desenvolvidas pela empresa-lider, num
numero de empresas coligadas, cada
qual dispondo de "know-how" préprio.

O problema surge com a utilizag&o da
"housemark", que, conforme sabemos,
pode vir a formar (fator de estratégia em-
presarial) uma familia marcéaria, com a
mesma raiz, para identificar produtos es-
pecificos, em geral afins ou correlatos o
que, pelo artigo 89, constituiria impossi-
bilidade juridica de solug&o outra, que
ndo seja a classica concentragéo do pa-
triménio imaterial na empresa-lider e a
utilizag&o via licenga, por parte das em-
presas controladas.

Em assim sendo, e tendo-se sempre
em mente que justamente como reflexo
desta complexidade de relagdes, oriun-
das do dinamismo empresarial, ja pude-
mos observar casos, em que o Judiciario
tratou de afastar a normalegal, por apre-
sentar-se, naquele caso especifico, em

descompasso com a realidade prética,
sem que com isto, e na verdade muito ao
contrario, estar-se-ia maculando o espiri-
to do legislador de entdo.

Refiro-me ao caso COMIND, julgado
em Mandado de Seguranga n® 100.415
perante o extinto Tribunal Federal de Re-
cursos, publicado no Diario da Justiga de
23.08.84, que, resumidamente, tratava
da seguinte situagdo:

"O Comind - Banco de Investimentos
S.A.impetrou mandado de seguranga con-
tra ato do Presidente do INPI, que lhe
negou o registro da marca de servigo
"Comind", na classe 36 da classificagao
aprovada pela Portaria 243, de 31.12.71,
sob o fundamento de que idéntica mar-
ca ja fora registrada anteriormente, tam-
bém de servigo, na mesma classe 36,
em nome de Comind Financeira S.A.
Crédito, Financiamento e Investimen-
to” (extraido do Relatério do Ministro An-
tonio Torredo Bras (Relator)).

Por maioria de votos, entendeu a 62
Turma ser pertinente o afastamento da
norma legal impeditiva, por dois motivos:
primeiro porque ambas as empresas fa-
ziam" parte do mesmo grupo empresarial
econdmico ao qual se filiavam vérias em-
presas, dentre elas a impetrante", tratan-
do-se, portanto, "de sociedades coliga-
das, cujo comando acionario pertencia
ao Banco do Comeércio e Industria de Sao
Paulo S.A." (..) "A vedagéo legal ndo
alcanga as empresas filiadas de um mes-
mo grupo, porque, em tal hipétese, seria
incogruéncia falar-se em marca alheia,
cuja protecdo & o objetivo visado pela
referida norma juridica. A marca pertence
a matriz, que controla e dirige as socie-
dades coligadas, "ex vi" do artigo 243, §
2, da lei 6404/76".

Em segundo fugar, pois "a possivel
confusdo de marcas s6 interfere naregis-
trabilidade quando seja geradora de con-
corréncia desleal".

8. Necessario frisar, que na redagéo final
do acordao, ficou expressamente consig-
nado (por forga de embargos de declara-
Ao opostos ao referido Mandado de Se-
guranga), que, "na hipétese, porém, de
transferéncia, devera esta compreender
todos os registros.

9. Entendo que a decisdo mostrou-se
serena, e, sobretudo, acertada, porquan-
to abordou a problematica representada
pelo fato de serem as empresas em ques-
tao componentes de um mesmo grupo
econdmico, ensejando no afastamento
da vedagdo legal do artigo 65, item 17,
ndo se distanciando do mote legislativo
(a0 vedar a transferéncia de parte do
patriménio marcario, em caso de cesséo
para uma terceira empresa) que é a pro-
tegao do interesse publico.

10. Por tudo quanto aqui comentado, per-
mito-me conciuir, conclus&o esta que sub-
meto a apreciagao dos colegas, que, efe-
tivamente, a cess&o de parte do patrimé-
nio imateria!l (nos moldes da capitulagéo
do artigo 89), quando ocorrido entre em-
presas do mesmo grupo econdmico, ha-
veria de ser entendida como um fator de
ordem estratégica, sem arranhadura dos
principios norteadores da legislag&o mar-
céaria, uma vez que preserva a salutar con-
corréncia leal, bem como o interesse do
consumidor, que, ndo seria exposto a
gualquer tipo de inseguranga, mormente
se mantivermos o norte de que aquele
grupo empresarial sempre seré o primei-
ro a garantir sua imagem junto ao merca-
do em geral, fator que, em tese, garantiria
que em caso de uma hipotética venda de
empresa cessionaria controlada haveria
de ser excluida do ativo negociado a sub-
marca visceralmente vinculada a "house-
mark” que identifica o grupo econdmico,
de forma que o consumidor tera, sempre,
a certeza de contar com as garantias que
dito grupo sempre |he ofereceu.

PRESTIGIE O AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Profissdo regulamentada pelo Decreto-Lei n2 8.933
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Indicacao de Proveniéncia

EMENTA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL
MARCA DE VINHO
INDICAGAO DE PROVENIENCIA.
INVIABILIDADE DE UTILIZAGAO POR
INDUSTRIA BRASILEIRA, QUANDO
SE TRATA DE PRODUTO
INTERNACIONALMENTE CONHECIDO,
E INDICATIVO DE REGIAO DE
CULTIVO EM OUTRO PAIS.

A marca Schwarze Katz, indicativa de
vinho aleméo produzido em distrito de Zel,
n&o pode ser utilizada por empresa brasilei-
ra produtora da bebida. inteligéncia do Co-
digo de Propriedade Industrial e da Conven-
cdo de Paris (Lei 5772/71, art. 65, item 10 e
Decreto ne 75572/75, art. 10).

ACAO IMPROCEDENTE EM 12 GRAU.
SENTENGA REFORMADA. APELO PRO-
VIDO.

APELAGAO CIVEL N2 591040688
QUARTA CAMARA CIVEL

GARIBALDI

STABILISIERUNGSFONDS FUR WEIN,
APELANTE;

ADEGAS VINICOLAS REUNIDAS LTDA.,
APELADO.:

ACORDAO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, em QUARTA CAMARA Ci-
VEL do Tribunal de Justiga, A UNANIMIDA-
DE, REJEITAR A PRELIMINAR DE INCOM-
PETENCIA E JULGAR RENUNCIADO O
AGRAVO RETIDO, DANDO PROVIMEN-
TO A APELAGAO, de acordo com as notas
taquigraficas e pelos fundamentos constan-
tes no presente acérdido.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do sig-
natario, os Excelentissimos Senhores Des.
GERVASIO BARCELLOS, e Des. JOSE MA-
RIA ROSA TESHEINER.

Porto Alegre, 30 de setembro de 1992.
DES. RAMON G. von BERG
Relator

RELATORIO

O DES. RAMON G. von BERG - (RE-
LATOR,) - STABILISIERUNGSFONDS FUR
WEIN ingressou com AGAO ORDINARIA,
de preceito cominatério, cumulada com per-
das e danos, contra ADEGAS VINICOLAS
REUNIDAS LTDA., pleiteando indenizagéo
por danos causados com o uso indevido da
marca "Schwarze Katz", alusiva a concei-
tuado vinho de proveniéncia alema, preci-
samente das margens do Rio Reno e afluen-
tes, lado oeste do territério alemao, que ¢
utilizada pela Vinicola requerida junto ao
mercado nacional. Discorre que a legisla-

¢80 alema respectiva a indicagso de vinhos
concebe a adog&o do nome do distrito origi-
néario do produto, de modo a configurar re-
lagdo produto-origem. No Brasil também se
adota procedimento similar, a teor do texto
contido no art. 32 do Dec. 73.267/783. O pro-
duto comercializado pela ré incide nessa re-
gra, pois que traz todas as caracteristicas
principais do rétulo identificador do produto
procedente da regifio alema de Mosel-Saar-
Ruwer, notadamente o distrito "Schwarze
Katz", visando patrocinar falsa ou inexata
imaginag&o do produto ao consumidor nacio-
nal, além de configurar ato ilicito de concor-
réncia desleal. Pede a procedéncia da agio,
coma condenagfo daré aretirar do mercado
as garrafas do vinho da marca "Schwarze
Katz", aplicando-se-lhe multa cominatéria, e
ao ressarcimento dos danos que sofreu com
a pratica da ré. Junta documentos.

Contesta a ré as fis. 55/68, suscitando
preliminares de ilegitimidade ativa "ad cau-
sam", eis que incomprovada a constituigao
legal da autora frente as autoridades do seu
pais de origem; auséncia de legitimo inte-
resse, dado ao fato de nédo operar atividade
mercantil idéntica & sua arequerente; defei-
to de representagdo, porquanto incompro-
vada a detengao de poderes pelos firmata-
rios da procuragio passada em nome da
demandante; inépcia da inicial, j4 que néo é
a autora titular do registro da marca que
intitula, sendo carente ela de causa de pe-
dir; também reclama auséncia de caugio,
em cumprimento a regra a que alude o art.
835 do CPC. No tangente ao mérito, enten-
de que o embasamento legal a que se so-
corre a autora se apresenta incompativel
entre si, visto que a discussdo acerca da
concessdo ou ndo de marca contempla o
plano administrativo, da competéncia do Ins-
tituto Nacional de Propriedade Industrial.
Comenta que a tradugdo literal do texto da
marca indica a expressao "Gato Preto”, a
qual por si s6 nao indica pratedaéncia e nio
induz confus&o com marca outra, além do
que sequer confere qualidade ao produto.
Nega o patrocinio de concorréncia desleal,
considerando-se n&o violado o respectivo
dispositivo legal. O uso de expressio es-
trangeira é plenamente aceitavel na indus-
tria vinicola nacional, tendo como objetivo
dar ao produto divulgagsio de refinamento,
como so6i acontecer em diversas partes do
mundo, néc encontrando vedagso legal tal
pratica. Quanto a utilizagio da figura do
gato, comporta autorizagiio para uso da
marca, concedida por seu autor Carlos
Quintas Alvarez. Cita jurisprudéncia e re-
quer o julgamento de improcedéncia da
contenda.

Replicou a autora as fls. 81/91, acostan-
do larga documentagao acerca da regulari-
zagdo da sua representagdo no feito (fls.
92/143), com manifestagdo da ré as fls.
143/151. As partes se pronunciaram varias
vezes nos autos, tendo sido lavrado despa-
cho saneador as fls. 206/208, onde o Dr. Juiz
de Direito indeferiu a parte da inicial, alusiva
ao pedido de perdas e danos e designou
fosse feita prova pericial.

A autora insurgiu-se contra o indeferi-
mento parcial da inicial, via agravo retdo
atrelado as fis. 223/225.

As partes formularam quesitos e indica-
ram assistentes técnicos. Vindo os laudos
em apenso, com manifestagéio das partes.
Encerrada a instrug#o, com a vinda de me-
moriais (fis. 491/497 e 498/533).

Sentenciando (fls. 535/540), o Magistra-
do monocrético, com esteio na prova peri-
cial feita, julgou improcedente a agao.

Irresignada, vem a autora em razées de
apelagéo renovar seus argumentos e reite-
rar suas ponderagdes, pretendendo ver re-
formada a decisao monocratica.

Contra-arrazoado e preparado, foram
os autos encaminhados para aprego desta
instancia colegiada.

Eis o relatorio.

VOTO
O DES. RAMON G. von BERG -
(RELATOR) .

| - DA QUESTAO DA COMPETENCIA.

Apelante e apelada suscitam a distribui-
¢a0 por prevengdo ao eminente Des. BAL-
DUINO MANICA, visto ter ele, quando ainda
integrante da colenda 32 Camara Civel, sido
o relator do mandado de seguranga e agra-
vo de instrumento aforados pela auto-
ra/apelante.

Realmente, conforme se verifica pelos
documentos de fls. 451/454, a referida Ca-
mara julgou o agravo de instrumento n<
589062355. Isso em 29 de margo de 1990.

Ocorre, contudo, que nao s6 o Desem-
bargador BALDUINO MANICA aposentou-
se recentemente, como também o Dr. CE-
ZAR TASSO GOMES deixou de ser Juiz de
Direito Substituto de Desmbargador, e o Dr.
Flavio Pancaro da Silva igualmente.

N&o ha, portanto, como redistribuir o
feito & colenda 32 Camara Civil, especialmen-
te ap6s a delongada redistribuigdo de fls.
616/619, cujo incidente iniciou em setem-
bro/91 e somente terminou em 02. 09.92,
quando distribuido a este relator.

Desacolho, pois, a pretensso.

Sr. PRESIDENTE - (DES. GERVASIO
BARCELLOS) - Acompanho o eminente
Relator.



JURISPRUDENCIAI|I|IllIIIIIIIIIlIIIIIIINIIIlllllllIIJNUHHIHHHIIIIIlIIIIIIIlHIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICOMENTARIO

Des. JOSE MARIA ROSA TESHEINER
- De acordo.

Il - QUANTO AO AGRAVO RETIDO -
(fis. 223/5).

A petiggo inicial continha, cumulativa-
mente, pedido de condenagéo em perdas e
danos, decorrente da exploragdo, pela de-
mandada, da marca Schwarze Katz. Ocorre
que o despacho de fis. 206/208 indeferiu a
inaugural, nesse particular.

Disso resultou o agravo retido, constan-
te a fls. 223/225, onde a demandante/ape-
lante pleiteia a reconsideragdo da deciséo.

Ocorre, contudo, que dito agravo retido
néo foi repristinado nas razdes recursais.

Tenho, conseqlientemente, por renun-
ciado o agravo retido, na forma do § 12, "in
fine" do art. 522 do CPC.

Sr. PRESIDENTE - (DES. GERVASIO
BARCELLOS) - Acompanho o eminente
Relator.

Des. JOSE MARIA ROSA TESHEINER
- De acordo. .

Il - DAUTILIZAGAO, POR EMPRESA BRA-
SILEIRA, DE MARCA ESTRANGEIRA.

Sustenta a demandante, na pega vesti-
bular, que amarca Schwarze Katz, originaria
de distrito da cidade de Zell, Alemanha, se
constitui em regido demarcada, onde s&0 pro-
duzidos vinhos de fama internacional, e que,
via de consequiéncia, n&o podem ser utilizados
por vinicolas de outros palses (como, no caso,
o Brasil), em decorréncia de ter sido este fima-
tario da Convengao de Paris, como também do
préprio Cédigo de Propriedade Industrial em
vigor.

Jaaantitese da demandada consiste na
argumentagao de que, embora se trate de
indicagao de procedéncia, disso nao resulta
infragdo aos diplomas mencionados, visto
que o mesmo ocorre com a marca Holly-
wood, relativa a cigarros, Carioca, relativaa
café, e Neuville, produtora de vinhos fran-
ceses.

Acrescenta a isso o uso da expresséo
champanha, e a decisao jurisprudencial a
respeito, considerando n&o incorrer em uso
indevido da nomenclatura.

Ha que se fazer, portanto, um apanhado
do que se constitua, na pratica, a apropria-
¢d0, por parte da demandada, da designa-
¢fio utilizada na Alemanha, e a posigéo da
doutrina e da jurisprudéncia a respeito.

Destaco, nesse passo, que a marca ou
designagao do produto, pela demandada, €
Schwarze Katz enquanto que os vinhos
aleméies sdo designados pela mesma ex-
pressdo antecedida de Zeller, relativo a ci-
dade, Zell, resuitando Zell Schwarze
Katz, ou, em nosso vernaculo, gato preto
de Zell.

Nos rétulos de ambos os produtos apa-
rece, em sua parte central, a figura de um
gato preto.

insiste a demandada, em suas contra-
razdes, que nao pode a autora/apelante
valer-se da pretensdo, visto que a regifo
onde s&o produzidos os vinhos n&o é a de
Zell, mas sim a de Mosel-Saar-Ruwer.

"Data venia", esse argumento ndo se
presta para arredar o direito da demandante,
porquanto ha nitida distingio entre ambas,
visto que, enquanto que a Ultima refere-se &
macro-regido, a primeira (Zell) corresponde
a cidade ou distrito onde se produz o vinho
questionado.

Alias, o mapa de fl. 5, trazido pela auto-
ra, que inicia na cidade de Koblenz, famosa
n&o s6 por seus vinhos, como também pela
conservagao dos seus monumentos histéri-
cos, como a fortaleza de cerca de mil anos;
passa por Cochem, muito conhecida por
seu festival do vinho, seu castelo antiqufs-
simo, suas pragas floridas e bem cuidadas;
e prossegue em dirego a Zell, onde se acha
o distrito de Schwarze Katz, ¢ suficiente-
mente esclarecedor.

Aduz ainda a demandada que tem au-
torizagao para a utilizagéo do desenho, que
ihe foi concedida pelo seu autor, Carlos
Quintas Alvares (fis. 75/76), onde se verifica
a figura de um gato preto sobre barris, orla-
dos por folhas e cachos de uvas.

Ora, "data venia", a utilizagdo desacompa-
nhada da expressao Schwarze Katz poderia
até servir para a designagéo de qualquer
produto relacionado ao consumo do vinho,
tal como copos, jarras ou recipiente para
manter a sua temperatura.

Porém, no caso vertente, o que ocorre
é que a figura do gato vem associada a
marca, e serve para indieagdo de um vi-
nho, tal como se produz e exporta, ha Ale-
manha.

Essa, portanto, a questdo nuclear, ou
seja, perquirir se & possivel, & industria bra-

sileira, utilizar-se da marca e do simbolo
(gato preto) que identifica o vinho produzido
na Alemanha.

A demandada/apelada cita, em prol de
sua tese, doutrina de PONTES DE MIRAN-
DA, onde o saudoso Mestre preleciona:

"No art. 101, paragrafo Unico, conside-
ram-se de fantasia e pois registraveis para
designar produtos ou artigos:os nomes geo-
graficos de lugares que nédo sejam noto-
riamente conhecidos como produtores dos
artigos ou produtos. Entdo, marcam, sem
indicar proveniéncia"(fls. 594).

"Data venia", a este relator ndo se aplica
aligdo do inolvidavel jurista, visto que amarca
tornou-se até mais conhecida do que a re-
gido, e, via de conseqliéncia, ndo se pode
discutir a sua designagio como proveniente
de determinado lugar em especial, mas sim
de um pals conhecido como um dos produto-
res dos melhores vinhos do mundo.

Basta dizer que, perguntando a qual-
quer apreciador de vinhos ele ira dizer cer-
tamente que a Franga produz os melhores
vinhos rosé, a Itdlia e Portugal os melhores
tintos, € a Alemanha os mais apreciados
brancos.

Jaaautora/apelante questionaa questéo
do laudo do perito oficial, porquanto nao tem
ele conhecimentos na area especifica, ou
seja, vinicultura, visto que sua formac&o,
além de perito criminalistico, é de engenhei-
ro-mecanico.

Parece ter alguma dose de razdo a auto-
ra/apelante nesse particular, porquanto ndo
basta a mera formag&o superior para asse-
gurar uma boa qualidade técnica na pericia,
pois, caso contrario, admitir-se-ia o bacharel
em Direito como perito no arbitramento do
valor de locativo de imdvel;, o economista
para arbitrar honorarios de advogado; o me-
dico para dizer que o conserto do automovel
ou de uma maquina qualguer se deu a con-
tento, etc.

Assim, ha que se adequar a formagéo
técnica do caso especifico a ser elucidado
pelo perito, o que parece n&o ter acontecido
no caso 'sub judice’. Todavia, como a ques-
t&0 ndo ir4 causar prejulzo & autora, € que
deixo de proclamar a nulidade aqui e agora.

" Passo ao exame, pois, das disposigdes
legais atinentes a espécie, iniciando pela
Convengao de Paris, firmada também pelo

\V/
Z\
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Brasil (Decreto n2 75.572, de 8 de abril de
1975), que, em seu artigo 10 consagra:

"As disposigbes do artigo precedente
serdo aplicaveis em caso de utilizagéo dire-
taouindireta de uma falsa indicagao relativa
a procedéncia do produto ou & identidade
do produtor, fabricante ou comerciante.”

Vé-se, :1ssim, que a Convengdo de Pa-
ris ja previa a questdo da origem ou proce-
déncia; trata-se de saber, portanto, se a
expresséo utilizada pelademandadarefere-
se ou n&o 4 origem do vinho.

N&o é outra a vedagdo do Cédigo de
Propriedade Industrial, como se colhe de
JOAO CERQUEIRA DA GAMA:

"541. O que ndo pode constituir marca
registrada.

De acordo com o art. 65 do Cédigo de
Propriedade Industrial: N&o & registravel como
marca: 17. imitagéo, bem como reprodugéo
no todo, ou em parte, ou com acréscimo, de
marca alheia registrada para distinguir pro-
duto, mercadoria ou servigo, idéntico, se-
melhante ou relativo ou afim ao ramo de
atividate, que possibilite erro, divida ou
confus&o, salvo a tradug&o nZo explorada
no Brasil;... 20. nome, denominagao, sinal
figura, sigla ou simbolo de uso necessario,
comum ou vulgar, quando tiver relag8o com
o produto, mercadoria ou servigo a distin-
guir, salvo quando se revestirem de sufi-
ciente forma distintiva.”

(Tratado da Propriedade Industrial, pags.
875/877).

E, parece que a demandada esta bem
ciente dessa questdo da origem que em-
presta 0 nhome ao produto, tanto que, nas
contra-razées, tenta descaracteriza-lo (fl. 582
a596). Todavia, o livio THE CONCISE ATLAS
OF GERMAN WINES trazido pela deman-
dante/apelante em cépias reprograficas de
fis. 578/579, pde a questao a calvo ao definir:

"Zell € a mais conhecida comunidade
vinicola (e nome de zona) do baixo Mosela,
tendo em vista, em grande parte, ao seu
memoravel distrito Schwarze Katz e o ine-
vitavel Gato Preto impresso no rétulo"(ver-
s8o em vernaculo do constante as paginas
20/21, fls. 578/579).

Evidentemente que ndo se aplica ao
caso vertente aligdo constante do ven. aresto
concernente & apelagdo civel n2 591060694,
da colenda 52 C&mara Civel, onde se discutia

a possibilidade de utilizar-se uma vinicola
da expressdc Gamay Beujolais, que, no
caso, cqrref,pondz avariedade de uva utiliza-
da na fabficaggo de vinhos.

E, a questdo da expresséo, champagne,
champanhe ou champanha ja foi amplamen-
te dissecada ao ensejo do RE n278.835-GB,
do qual foi relator.o eminente Ministro COR-
DEIRO GUERRA (RTJ 73/262), onde se exa-
minou a distingdo entre "denominagéo .de
origem" e "indicagfo de procedéncia”.

Também permanecem em vigor as dis-
posigdes da Convengdo de Paris, a despei-
to do Cédigo de Protegdo Industrial, como
se colhe do REsp 530-RJ, cujo relator para
0 acdrdéo foi o Ministro FONTES DE ALEN-
CAR (JSTJ e TRF, 73/783).

Aqui, pego venia para valer-me de acér-
déo do TJSP, assim ementado:

"NOME COMERCIAL - EMPRESA ES-
TRANGEIRA COM DOMICILIO EM PAIS
SIGNATARIO DA CONVENGAO UNIAO DE
PARIS - PROTEGCAO ASSEGURADA EM
FACE AO DISPOSTO NA CONVENGAO.

Sendo o titular do nome comercial do-
miciliado em pafs signatério da Conveng&o
Unidio de Paris & desnhecessario o registro de
tal nome no Brasil para que se Ihe garanta
protegéo.

FALTA DE USO DO NOME NO BRASIL -
IRRELEVANCIA PARA FINS DE PROTE-
GAO- ...

Mesmo que o nome comercial n&o seja
usado no Brasil pode o seu ftitular, desde
que domiciliado em pafs signatario da Con-
vengao Unido de Paris, defendé-lo contra o
uso indevido por terceiros.

(Ap. civ. 82176-1 - Rel. Des. ALVES BRA-
GA, Jurisprudéncia Brasileira, 132/178).

A demandada sustenta n3o ser possivel,
ao 'connaisseur’, fazer confuséo entre o vi-
nho por ela fabricado (Shwarze Katz) e aque-
le defendido pela autora ( Zeller Shwarze
Katz). "Data venia", a questdo n3o esta em
saber se o conhecedor de vinhos pode fazer
tal disting&o, mas sim se o vulgo, o homem-
meédio, pode ser levado a pensar que esta
consumindo vinho alemao, ou vinho produzi-
do e engarrafado sob a orientagao da empre-
sa alem3, E essa a protegio que deve ser
concedida, ndo sé em respeito ao consumi-
dor, como em defesa daqueles excelentes
produtos do pals europeu.

Alias, diga-se de passagem que |4, prin-
cipalmente, ha o mais profundo respeito ao
consumidor; e, mesmo que ele se dirija ao_
mais modesto estabelecimento e pe¢a um
mero 'schoppen wein’ (servido em célices),
que corresponderia ao.nosso vinho de gar-
rafdo, tera um tratamento digno de reis, com
observancia milimétrica do direito que tem,
de ter em seu copo, a quantidade que lhe é
assegurada’por lei, que, alias, 14 é observa-
da por todos.

Aqui, infelizmente, parece que o povo
esqueceu a sua capacidade, e vive a imitar;
assim, cabe, no caso, definir o que seja,
para esse fim, imitag&o:

"A imitagdo € a reprodugdo disfargada
da marca, conservando-se o que elatem de
caracteristico inserindo o contra-fator sensi-
veis diferengas.”

(ap. civ. 13.128-1-SP, rel. Des. TOLEDO
PIZZA, Jurisprudéncia Brasileira, 132/138).

Pego vénia para encerrar com um trecho
do verso de LAURO RODRIGUES, em sua
"Senzala Branca”;

"Pobre patria de vinte e tantas zonas,

que tem no seu ventre o Amazonas,

e agonizam de fome nas cidades,

Zoo de macacos galhofeiros,

plagiando o viver dos estrangeiros,

desde o batismo, as universidades..."

Finalmente, lembraria que algumas mar-
cas recentemente surgidas no mercado, sem
maiores pretensdes, como WEIN HAUS, que
significa "vinho da casa", d&o ensejo a pensar
que nem tudo esta perdido, e nem sé de
imitagdo vive o empresariado brasileiro.

Mas, no caso vertente, davidas n&o ha
que imitagdo houve, o que é vedado tanto
pela Convencdo de Paris como pelo Cédigo
de Propriedade Industrial.

DOU PROVIMENTO, pois, ao apelo,
para o fim de, reformando a ven. senteng¢a
recorrida, JULGAR PROCEDENTE AACAO,
condenando a demandada a retirar do mer-
cado as garrafas de vinho contendo a marca
Shwarze Katz acompanhada de um gato
preto.

Concedo-lhe o prazo de cento e oitenta
(180) dias, sob pena de multa diaria de um
saldrio minimo.

Condeno a demandada ao pagamento
das custas processuais corrigidas, bem como
os honorarios do perito e assistente técnico
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da autora, e verba honoréria arbitrada em
vinte por cento (20%) sobre o valor da cau-
sa, corigido desde o ajuizamento.

E o voto.

O DES. GERVASIO BARCELLOS -
De acordo.

O DES. JOSE MARIA ROSA TESHEINER -
De acordo.

O SR. PRESIDENTE -

(DES. GERVASIO BARCELLOS) -
Apelagéde Civil n2 591040688 de Garibaldi.
A decisdo foi a seguinte: "REJEITADA A

PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA E
JULGADO PREJUDICADO O AGRAVO RE-
TIDO, DERAM PROVIMENTO, UNANIME.
FEZ SUSTENTAGAO ORAL O BEL. LUIZ
GONZAGA LOBATO PELO APELANTE, E,
O BEL. JOAO FIRMINO BASTOS, PELO
APELADO.

NOTA SOBRE A DECISAOQ
GERT EGON DANNEMANN

A PROTEGAO DE INDICAGAO GEO-
GRAFICA NOTORIAMENTE CONHECI-
DA COMO PRODUTORA DE VINHOS
ALEMAES E RECONHECIDA PELO TRI-
BUNAL DE JUSTICA DO ESTADC DO
RIO GRANDE DO SUL.

O “Stabilisierungsfonds fur Wein” ( an-
tigo nome do Deutscher Weinfonds), enti-
dade de direito publico da Republica Fede-
ral da Alemanha, que tem por objetivo,
dentre outros, perseguir o uso indevido de
indicagdes geograficas alemas, produto-
ras de vinhos, em especial, aquelas situa-
das nas regides dos rios Reno, Mosela-
Saar-Ruwer e Nahe, propds uma agio
contra a Adegas Vinicolas Reunidas visan-
do condenar esta a se abster do uso, a
modo de marca, da expressdo SCHWAR-
ZE KATZ mais a figura de um “gato preto”,
que no idioma alemao corresponde aquela
expressio.

Em esséncia o Stabilisierungsfonds flr
Wein demonstrou que a expressdo
SCHWARZE KATZ corresponde a uma
zoha ou regido situada nos limites do mu-
nicipio de Zell, nas margens do rio Mosela,
famosa pela produgdo de conhecido vinho
branco, usada assim, tal como a figura do
GATO PRETO, por todos os vinicultores
daquela zona ou regifio, para indicar a
proveniéncia de seus vinhos.

Contestando a agéo, a Adegas Vinico-
las Reunidas, negou que SCHWARZE
KATZ constituisse numa indicagao de pro-
veniéncia de vinhos brancos alemaes, di-
zendo mais que ZELL, denominagéo n&o
constante dos rétulos de seu vinho em
questdo, é que possuia aquela conotago,
afirmando, ainda que o uso de SCHWAR-
ZE KATZ, e, por via de conseqléncia, da
figura do gato preto, eram perfeitamente
licitos, sem a menor implicagéio com os
impedimentos legais suscitados pela Auto-
ra, nomeadamente os artigos 65, n® 10 e
66 do Codigo da Propriedade Industrial
(Lei n2 5.772 de 21.12.1971), artigo 178,
itens [l e IV do Decreto-lei n? 7.903/45 e
art.10 da Convengdo da Unido de Paris
para a prote¢&o da propriedade industrial.

Fundado no laudo pericial de seu lou-
vado, que erradamente descartou um con-
flito entre os rétulos do vinho produzido e
vendido pela Ré, de um lado, e de vinhos
produzidos por vinicultores localizados na

regido de SCHWARZE KATZ, de outro
lado, o Dr. Juiz da Comarca de Garibaldi
julgou improcedente a agio.

Inconformada com essa setenga, o
Stabilisierungsfonds flir Wein dela apelou,
sendo o recurso distribuido a Quarta Ca-
mara Civel do Tribunal de Justi¢a do Esta-
do do Rio Grande do Sul.

Julgado a apelago, a referida Camara
acolheu as razdes nesta aduzidas, a una-
nimidade, através de acord&o assim emen-
tado:

“Propriedade Industrial. Marca de Vi-
nho. Indicagao de Proveniéncia. Inviabili-
dade de Utilizag&o por Industria Brasileira,
quando se trata de produto internacional-
mente conhecido e indicativo de regido de
cultivo em outro pals.

A marca SCHWARZE KATZ, indicativa
de vinho alem&o produzido em distrito de
Zell, ndo pode ser utilizada por empresa
brasileira, produtora de bebida. Inteligén-
cia do Cddigo da Propriedade Industrial e
da Convengao de Paris (Lei 5.772/71, arts.
65, item 10 & Decreton275.572/75, art. 10).

Agao improcedente em primeiro grau.
Setenga reformada. Apelo provido.”

Em resumo, eis os fundamentos que
levaram a douta Quarta Camara do Egré-
gio Tribunal de Justiga do Estado do Rio
Grande do Sul a dar acolhida ao pedido do
Stabilisierungsfonds fur Wein. Apds fazer
um relato do processo na primeira instam-
cia, o voto condutor do acdérdao em foco
concluiu pela impossibilidade de terceiros
ndo estabelecidos na regido de SCHWAR-
ZE KATZ valerem-se do uso dessa ex-
pressdo e de sua representagdo grafica
(figura de gato preto), & guisa de marca,
para distinguir vinhos em geral, especial-
mente brancos. Ao assim decidir, areferida
Camara Civil partiu do pressuposto de que
“os vinhos alemé&es sao designados pela
mesma express&o antecedida do gentllico
Zeller, relativo a cidade de Zell, resultando
Zeller Schwarze Katz, ou, em nosso ver-
naculo, gato preto de Zell”.

O acérdao continua afirmando que néo
procede a alegagao da Ré, segundo a qual
“a regido onde s&o produzidos os vinhos
n&o é a de Zell, mas sim de Mosel-Saar-
Ruwer”, porquanto “hé nitida disting&o en-
tre ambas, visto que, enquanto que a ulti-
ma refere-se & macro-regiéio, a primeira
(Zell) corresponde & cidade ou distrito onde
se produz o vinho questionado”. Prosse-
gue o acérddo reconhecido, & luz das pro-
vas produzidas pelo Stabilisierungsfonds

fir Wein, que “o distrito de Schwarze Katz
se acha localizado na cidade de Zell”.

No que respeita a figura do.gato o
acérddo reconheceu que a mesma “vem
associada” a expresséo emtela (Schwarze
Katz), e “serve para indicagdo de um vinho,
tal como se produz e exporta, na Alema-
nha” arrematando por dizer que “a questéo
nuclear & perquirir se & possivel, aindustria
brasileira, utilizar-se damarca e do simbolo
(gato preto) que identifica o vinho produzi-
do na Alemanha”.

Rejeita o acérddo tese sustentada pela
Ré, que baseada na doutrina de Pontes de
Miranda, ao interpretar o alcance do para-
grafo Unico, do artigo 101 do Codigo de
Propriedade Industrial instituido com o re-
vogado Decreto-Lei n2 7.903/1945, ensina
que “Consideram-se de fantasia e pois
registraveis para designar produtos ou ar-
tigos os nomes geogréaficos de lugares
que n&o sejam notoriamente considera-
dos como produtores dos artigos ou produ-
tos; entdo, marcam, sem indicar prove-
niéncia”. Fé-lo por considerar inaplicavel a
espécie porque SCHWARZE KATZ tornou-
se indiscutivelmente entre nés expressdo
conhecida como produtora “dos melhores
vinhos do mundo”.

. O acérddo em andlise salienta, por fim,
fundado nas provas trazidas pelo Stabili-
sierungsfonds flir Wein, que “Zell é a mais
conhecida comunidade vinicola (e nome
de zona) do baixo Mosela, tendo em vista,
em grande parte, ao seu memoravel distri-
to Schwarze Katz e o inevitavel gato preto
impresso no rétulo”.

Por isso tudo, a Quarta Camara Civel
do Tribunal de Justi¢a do Estado do Rio
Grande do Sul deu provimento, unanime-
mente, & apelago interposta pelo Stabi-
lisierungsfonds fur Wein, condenando a
Ré, Adegas Vinicolas Reunidas Ltda., “a
retirar do mercado as garrafas de vinho
contendo a marca Schwarze Katz acom-
panhada do gato preto”, concedendo-lhe
o prazo de cento e oitenta dias, sob pena
de multa diaria de um saldrio minimo,
condenando-a mais, “a pagar as custas
processuais corrigidas, bem como os ho-
norarios do perito e assistente técnico da
autora, e verba honoréria arbitrada em
vinte por cento (20%) sobre o valor da
causa, corrigido desde o ajuizamento”. (o
acérddo comentado foi publicado no Dia-
rio da Justi¢a do Rio Grande do Sul, de
26.10.1992). :
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Recurso Especial n29.142-0 - SP

Quarta Turma

Relator: Ministro Salvio de Figueiredo
Recorrente: Baguette Grelhados e Massas
Ltda.

Advogados: Drs. Cldvis Barreto de Oliveira
Junior e outros

Recorrido: Damer do Brasil Ind. e Com.
Ltda.

Advogados: Drs. Maria Ligia de Mattos A. P.
Gauss e outros

Interes,: Baguette Sanduicheria Ltda.
Advogados: Drs. Lanir Orlando e outros
EMENTA: Direito comercial. Marca e nome
comercial. Colidéncia. Registro. Classe de
atividade. Principio da especificidade (art.
59dalei5772/71). Interpretagfo I6gico-sis-
tematica. Recurso conhecido e provido.

| - N&o ha confundir-se marca e nome co-
mercial. A primeira, cujo registro é feito junto
ao INPI, destina-se a identificar produtos,
mercadorias e servigos. O nome comercial,
por seu turno, identifica a prépria empresa,
sendo bastante para legitima-lo e protegé-
lo, em ambito nacional e internacional, o
arquivamento dos atos constitutivos no Re-
gistro do Comércio.

Il - Sobre eventual conflito entre uma e
outro, tem incidéncia por raciocinio integra-
tivo, o principio da especificidade, corolario
de nosso direito marcério. Fundamental, as-
sim, a determinagéo dos ramos de atividade
das empresas litigantes. Se distintos, de
molde a ndo importar confusao, nada obsta
possam conviver concomitantemente no
universo mercantil.

(V.U. de 31/03/92 - D.J., 20.04.92)
Recurso Especial n2 19-866-0 RS

Quinta Turma

Relator: Ministro Costa Lima

Recorrente: The Walt Disney Company
Recorrida: Nilza Lumertz Peres
Advogados: Drs. Gelsa Pinto Serrano e ou-
tros e Egydio Barros Costa.

EMENTA: Penal e Processual Penal. Viola-
¢&o a direito autoral. Reprodugdes artisticas
para fins comerciais sem autorizagsio do
autor. Agdo penal publica incondicionada.
Apressado trancamento do inquérito poli-
cial.

| - Indevido o trancamento do inquérito poli-'

cial, que visava a apurar infrag&o penal, em
tese, praticada contra a propriedade imate-

Secdo Organizada Pelo Associado

DR. JACQUES LABRUNIE

rial, a pretexto de que as investigagdes de-
veriam ser precedidas do exame pericial
previsto no art. 527, do CPP.

Il - A violag&o de direito autoral mediante a
reprodugéo por qualquer meio, com finali-
dade comercial, sem expressa autorizagio
do autor enseja a propositura de agéo penal
publica incondicionada (CP, art. 186, in
fine).

It - Recurso especial conhecido pela letra a
do permissivo constitucional.

(V.U. de 04/05/92, D.J. 18.05.92)

Recurso Especial n2 11,767 - SP
Terceira Turma

Relator: Ministro Eduardo Ribeiro
Recorrente: Sorveteria Alaska Ltda.
Recorrida: Industria de Comestiveis Alaska
Ltda.

Advogados: Drs. Ernesto Picosse Neto e
outros e Waldemar Alvaro Pinheiro e outros.
EMENTA: Propriedade Industrial

Marca - Nao se pode impedir o uso da
marca, e a exclusividade, a quem ¢ titular
de registro no 6rgéo préprio. Violagéo do
disposto no artigo 59 do Cédigo da Proprie-
dade Industrial.

Nome Comercial - O registro na Junta Co-
mercial produz eficacia em todo o territério
nacional. O ulterior registro por terceiro,
como marca, de expressio de fantasia que
nele figura ndo impede que continue a ser
utilizado.

(V.U. em 29/06/92, D.J. 24.08.92)
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Recurso de Revisao n® 28.605/91

Segunda Turma

Relator: Ministro Hylo Gurge!

EMENTA: | - Invengao efetuada pelo empre-
gado - Participagao laborista nos lucros au-
feridos pelo empregador através da comer-
cializagfo do invento.’

Il - A existéncia de norma coletiva que dis-
cipline este tema entre as partes afasta a
aplicagéo subsidiaria do direito comum no
que for contrario aquela. E, uma vez cum-
prido pelo empregador, na integra, o que
dispde a norma coletiva, nada mais ¢ devido
ao obreiro a titulo de participag&o nos lucros
auferidos pela comercializagdo de seu in-
vento ou outro produto de seutrabalho inte-
lectual. Revista parcialmente conhecida e
provida.

]
TRE
32 REGIAO
Apelagao Civel n290.03.03499-0 - SP
Primeira Turma
Apelante: Calgados Samelo S/A
Advogado: Lanir Orlando e outro, Reginaldo
L. Estephanelli.
Apelado: The Timberland Company
Advogado: Waldemar Alvaro Pinheiro e ou-
tros
Assist.: Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI
Advogado: Rosa Maria Rodrigues Motta
Relator: Juiz Silveira Bueno
EMENTA: Propriedade Imaterial. Ag&o de
Cancelamento de marca nominativa. Utili-
zag8o de expresséo retirada do nome co-
mercial de empresa alienigena. Impossibili-
dade. Aplicag&io do artigo 6 Bis da Conven-
¢40o da Unido de Paris. Recurso Improvido.
A protegdo &s marcas e nomes comerciais
visa a impedir que alguém possa aproveitar
a qualidade e bom nome em detrimento do
esforgo empreendido pelo seu titular e repri-
mir um comportamento desleal. Constando
da legislagdo aplicavel a espécie que o
nome comercial sera protegido indepen-
dentemente de depdsito, € de se confirmar
a decisa0 recorrida que determinou o can-
celamento de marca nominativa tirada do
nome comercial de empresa alienigena.
(V.U. de 09/06/92, D.J. 03.08.92)

TIJERJ]

Apelagéo Civel ne 5815/91
Segunda Camara Clvel
Apelante: Industrias MetalUrgicas Piazza
Ltda.
Apelado: Ismael Mirando Gomes
Relatora: Des. Maria Stella Rodrigues
EMENTA: Direito & Imagem. ’
Foto de campe&o de SURF em propaganda
de marca de roupas e acessérios de socie-
dade industrial, que patrocina equipe con-
corrente.
Ato lesivo da revista que aliou a imagem &
marca, beneficiando-se a ré, que restou
omissa.
Responsabilidade de ambas na separagio
do dano. Sentenga mantida.
(V.U., de 12/03/92, D.O. de 18.05.92)
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“Estamos convencidos de que a nossa revista é uma aspiracdo da
comunidade da Propriedade Industrial e contamos com a ajuda de
todos para manté-la e, acima de tudo, aperfeicod-la.”

Emilio Scatamburlo

Em sua Mensagem publicada na edigio n® 1 desta Revista, em margo ditimo.
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