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VOCE NAO PODE PERDER!

De 20 a 22 de agosto, em Curitiba, PR, o
XV Semindrio Nacional de Propriedade Intelectual discutird sobre

A Propriedade Intelectual como Instrumento de Competitividade
para a Pequena e Média Empresa do Século XXI

Promocgio: ABPI — Associagio Brasileira da Propriedade Intelectual

Apoio: INPI — Instituto Nacional da Propriedade Industrial
ABRAPI — Associacio Brasileira dos Agentes de Propriedade Industrial
CITPAR — Centro de Integracio de Tecnologia do Parani
AECIC — Associagio das Empresas da Cidade de Curitiba

Programacdo:

Domingo, 20 de agosto

17:00hs. — Abertura Solena na Opera de Arame, antecedida de um espeticulo musical ou de
" balé, com a presenca do Exmo. Sr. Prefeito de Curitiba, Dr, Raphael Greca.

18:30hs. — Coquetel de boas vindas, na Opera de Arame,

Segunda-feira, 21 de agosto
8:00hs — Registro dos Participantes.
9:00hs — Conferéncia Inaugural pelo Prof. Egas Moniz de Aragio (Curitba, PR).
9:30hs — Inauguragio da Exposicio Paralela

10:30hs — Curso de Licenciamento, pela Dra. Juliana Laura Bruna Viegas (Trench Rossi ¢ Watanabe
Advogados, 5do Paulo, SP) ¢ Dr. Nuno Tomaz Pires de Carvalho (Usiminas, Belo Horizonte, MG,

12:30hs — Almogo.

14:00hs — Sessio Plendria A Patente como Instrumento de Competitividade para a Pequena

e Média Empresa.
Palestrantes: David Fussell (VemurSource International Consulting, Inc. - St Augustine,
Florida) e Prof. Flivio Aleerthum (USP, 5o Paulo, SP).

16:30hs — Painel de Marcas.

18:00hs — Coquetel de Confraternizagio.

Terca-feira - 22 de agosto.

8:00hs — Registro dos Panticipantes,

©9:00hs — Painéis: Mercosul ¢ Patentes.
11:00hs — Painel de Informdtica,
12:30hs — Almogo.

14:30hs  — Mesa Redonda de Empresdrios discutindo o tema do Semindrio,
Convidados: Dr. Jorge Aloysio Weber (Presidente da Federagio de Indistrias do Estado do
Parand), Dr. Hermann Helnemann Wever (Siemens do Brasil, Sio Paulo, 5P), Dr. Omar
Carneiro da Cunha (Rio de Janeiro, RD, Dr. José Augusto Coelho Fernandes (CNI, Rio de
Janeiro, RI),

16:00hs — Debate entre os empresdrios ¢ os participantes do Semindrio,
17:30hs — Sessiio de Encerramento, com a presenca do Exmo. S Governador do Estado do

Parand. Dr. Jaime Lerner, e do Procurador Geral do Estado do Parand,
. Ronald Leite Schulman.

Grupos de Trabalho: Como nos anos anteriores, serdo realizados, no sibado e domingo (19 e 20 de agosta),
reunides com Grupos de Trabalho, constituidos por Associados da ABPI, para a discussio de
oportunos temas sobre: Marcas, Patentes, Transferéncia de Tecnologia, Licenciamento, Franguia, Biotecnologias,
Indicactes Geogrificas, Software, Direitos Autorais e Mercosul.

Malores Informacgdes:
R. HAMAM EVENTOS 5/C LTDA.
Rua Ticito de Almeica, 148
01251-010 - Sdo Paulo, 5P
Tels: (0113 63-5744/65-3893/65-0818
Fax: (011) 63-3336
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For Marcelo Rocha Saboda
Em linhas gerais, o autor traga a sistematica legal da tutela
juridica de Propriedade Industrial no Brasil,
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FPor Michae! I, Bednarek

0 autor comenta o métedo ¢ os resultados de uma pesquisa
sobre a variacio do custo de obtencio de patentes de pais
para pals,
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Por Paulo Velois Pires

(s eventos juridicos, segundo o autor, colaboraram para a
consolidagao da legislacio brasileira sobre transferéncia de
tecnologia.

INfRACAO PaRcIAL 0U Suscompivacoes 24
Par lvan B. Ahlert

Através do questionamento de diversas decistes, o aulor
aborda um assunto que ainda gera muita polémica sob a dtlca
juridica,

As Marcas Farmaciumicas o Brasi: GenERicos £ Protecio
Por Luiz Leonardos

Segundo o autor, a incoeréncia na regulamentacio, aliada &
lentidio dos tribunais, contribui, & muito, para uma relacio
conturbada entre o governo ¢ a inddstria farmacéutica,

Os Conraros bE Fravquis € 0 Diremo Avtimeuste 36

Por Nuro Tomaz P de Carvalho

Mesmo com a Lei n¥ 8.935 em vigor, o autor alerta que os
contraios de franguia nio estho imunes 4s Imposicoes
antitruste,

Notics pa ABPI 42

A edipdo deste exemplar da Revista da ABP1 fof tarmiém
possivel gragas ao patrocinio dos seguinies escritdnos e NI}TICL!'.S Do INPI 44
institwigoes: Trench, Rossi e Watanabe - advogados,
Dannemann, Siemsen, Bigler & lpanema Moreira; Noricias pa ABAPI 46
Clarke-Modet do Brasil Lida.; Machada, Mever Sendaez e :
Opice - advogadas, Guerra & Associados; Advocacia InFor AL N
Lanir Orlando; Daniel & Cia.; Momsen, Leonardos & Cia. Vieira ORME DA PROPRIEDADE INTELECTUAL N MUHII[I 48 -
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ecomeca a discussao
publica a respeito da
nova lei de propriedade
industrial, aprovada
pela Camara dos Depu-
tados e sob anlise nas diversas
Comissoes do Senado Federal. O
exercicio argumentativo dos
pros e contras as restricoes a pa-
tenteabilidade de determinados
segmentos, como o alimenticio,
o farmacéutico e o dos produtos
quimicos reacende uma emoci-
onada discussao no Congresso
Nacional. Como ja salientado
por varios de nossos associa-
dos, 0 debate restringe-se a pou-
cos temas polémicos, altamen-
te ideologizados, o que dificulta
em muito a compreensao do al-
cance e daimportancia do novo
diploma legal. A desinformacao
€ uma constante em toda abor-
dagem que se faz desta matéria
tao complexa e detalhada.
Um dos pontos mais importantes
nessa polémica toda é o referen-

te & adequacdo de nossa lei inter-

na aos preceitos do Acordo do
novo GATT em vigor no Brasil
desde 12 de janeiro de 1995. Um
dos capitulos deste imenso tra-
tado internacional é denominado
de TRIPs, sigla relativa aos Aspec-
tos de Propriedade Intelectual Re-
lacionados com o Comércio, ou,

no original, Trade Related Intelec-
tual Property Rights. Essa verifica- |
cao da “consisténcia” dalei inter-
na com TRIPs gera mais confusao
e indefinicao em razao direta do
seu desconhecimento por parte
da maioria das pessoas. De fato,
€ um tratado de dificil compreen-
$a0. Além de novo, sua redacio |
nao obedece a forma tradicional
dos tratados, o que dificulta ain-
damais sua ja complexainterpre- |
tacao. Com certeza, vao ser ne-

cessarios varios anos para que

possamos ter uma visdo geral |
abrangente e completa de todos |

0s seus dispositivos.

A Revista da ABPI, assim, enten-
deu de programar uma de suas
proximas edicoes, provavelmen-
te a de niimero 16, como um ni- ‘
mero especial destinado a tratar
exclusivamente de temas relati-
vos a TRIPs. Alguns artigos nes- ‘
se sentido ja se encontram em
poder do Editor para publica-
¢do, e estamos aguardando ou-
tros. Junto a esse futuro nime-
ro, procuraremos providenciar
uma separata com o texto do
acordo para nossos associados.

José Roberto d' Affonseca Gusmao
Diretor-Editor
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ROPREDADE INDUSTRLL E SUA TUTELA JURDICA

MarceLo RocHa SaBota

Pisgraduade em Direito pela LERS
Assessor Legisiative da Clmarg des Depuitados - Brasilia - DF
Colabarador de Alooforade Ade. Assoc S0

Sumério: — 1. Introducdo — Il Histérico da Propriedade Industrial e de sua Tutela — [L.1 Em Geral — 11.2 Direito Brasileiro — Il Natureza Juridica —
IV Protecao nas Esferas Civil e Penal — IV.1 Tutela Civil — V.2 Tutela Penal — V. Execucdo e Tutela Cautelar — V.1 Execucio — V2 Tutela Cautelar —

V1. Conclusoes

“Cuidado com a pirataria... !"
(De um cartaz nos corredores do INPI no Rio de Janeiro, em 1991.)

I. InTRODUCAD

No direito brasileiro, a Propriedade Industrial é regida pela
Lein®5.772/71 (intitulada “Cédigo da Propriedade Industrial™),
que arrola dispositivos referentes tanto is marcas de inds-
tria, comércio e servicos, como também aos privilégios, as
expressoes ou sinais de propaganda e, ainda, 4 transferéncia
de tecnologia.

Todavia, e tendo em vista a generalidade do termo “tutela”
empregado no tema de nosso trabalho, nao € sé a Lein® 5.772/
71 que rege a protecao aos sinais distintivos e aos privilégios
no Brasil. Também o Decreto-Lei n® 7.903/45, arts. 169-189, que
trata dos crimes em matéria de Propriedade Industrial, manti-
do em vigor por forca do art. 128 do CPI, e inimeros atos ad-
ministrativos, e ainda normas de fundo (do Cédigo Civil, do
Cédigo Comercial, da Lei das S/A - Lei n® 6.404/76, da Lei de
Registro de Comércio - Lei n® 4.726/76), e de forma (dispositi-
vos do Cddigo de Processo Civil e do Cadigo de Processo Pe-
nal aplicdveis em acoes relativas a protecio de Propriedade
Industrial) também inserem-se em estudo que pretenda abra-

¢ar toda a amplitude da tutela juridica a Propriedade Industri-

al no direito brasileiro.

NOTAS

I. Versio condensada (Rio, mimeo., fev 1994). A versio original do
trabalho teria servido de base i nossa dissertacio de mestrado,
que deixou de ser apresentada devido & compromissos profissio-
nais assumidos & época. Agradecemos os (evidentemente exage-
rados} elogios e o estimulo dos advogados Jodo Luiz C.Rocha e
Luis Carlos Alcoforado (Brasilia-DF), o mesmo valendo para os
agsociados Carlos Henrique Frées, Luiz Leonardos, Hugo Casi-
nhas, Elisabeth K. Fekete, Paulo Mauricio C.de Oliveira, OscarJosé
Werneck Alves, Fedro Bhering e Valdir Rocha (de Veirane Advoga-
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Finalmente, salientese que a Constituicio Federal de 1988,
repetindo dispositivo analogo (porém nao idéntico) daEC 01/
69 (art. 153, pardgrafo 24), em seu art. 5°, XXIX, manteve em
nivel constitucional a protecdo aos sinais distintivos e aos pri-
vilégios no Brasil. Tal fato, aliado & aplicabilidade entre nés da
“Convencao da Unido de Paris de 1883 para a Protecao da Pro-
priedade Industrial”, s fez reforcar nossa intuicao preliminar
acerca da real relevincia do tema juridico escolhido neste en-
saio. Com efeito, ¢ unanime no meio juridico o reconhecimen-
to da crescente importéncia juridica da Propriedade Industri-
al e da chamada “propriedade intelectual” como um todo -
objeto até mesmo de uma organizacao especializada integran-
te da ONU - a OMPI, Organizacio Mundial da Propriedade In-
telectual, com sede em Genebra - Suica.

Para Leonardos, foi com a promulgagao da CF/88 que, pela
primeira vez, encontra-se expressa em nivel constitucional®,
“A preocupacao social é de um desenvolvimento mediante o
reconhecimento dos direitos de Propriedade Industrial, o que
era apenas implicito nas constituicoes anteriores.”

Tal dado, que é novo, da ampliacdo da protecio constitucio-
nal dos sinais distintivos e dos privilégios no direito brasileiro
junta-se a outros, menos novos, menos formais e de cariter
sdcioecondmico, e que certamente vieram redundar no dis-
positivo constitucional tal como este € hoje, com o advento da
nova Constituigao da Repiblica.

dos Associades, a quem devemos um especial agradecimento pelo
depoimento i época do auge dos debates em torne da nova Lei da
Propriedade Industrial). O homenageado dispensa maiores apre-
sentagoes - jurista, advogado e escritar; um homem de bem e um
homem bom — humanista e filantropo, desempenhou papel fun-
damental na Propriedade Industrial brasileira.

2 Leonardos, Luiz = in “Anais do [X Semindrio Nacional da Proprie-
dade Industrial”, Rio, ABPI, 1989,

3
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Integrando, segundo Martins®, o chamado “Fundo de Comér-
cio”, ao lado da “Propriedade Comercial” (lugar do estabeleci-
mento), do nome comercial e de seus acessorios e do “avia-
mento” ou propriedade imaterial, a Propriedade Industrial é
instrumento fundamental no exercicio da atividade comercial
e industrial, tendo em vista o fato de consistir elemento atrati-
vo da freguesia, em Gltima andlise. Nesta mesma linha de racio-
cinio, aponta Tavares Paes o fato de que as marcas “Coca-Cola”
e “Coke™ foram recentemente avaliadas em US$ 3 bilhdes (1),
sendo assim de capital importincia na economia moderna,
dado o fato de os sinais distintivos e os privilégios possuirem
inegdvel valor econdmico e integrarem o ativo das empresas e
indistrias. :

Sendo assim, a Propriedade Industrial reveste-se de impor-
tancia nao so juridica - mas também social e econdmico-finan-
ceira - nos dias de hoje. E foi esta miltipla importancia que
nos levou a escolher o tema do nosso trabalho, que, a par de
um ligeiro histdrico da protecéo dos sinais distintivos e dos
privilégios no direito patrio e comparado, tracard, em linhas
gerais, toda a sistematica legal da tutela juridica da Proprieda-
de Industrial no Brasil. A natureza juridica dos sinais distinti-
vos e dos privilégios, suas virias modalidades; os aspectos
civis e penais da tutela de tais institutos (e ai incluindo-se a
tutela cautelar e a questio da Execucao de Sentencas relativas
a acdes envolvendo a concessio ilegal, bem como o uso
indevido de marcas, expressdes de propaganda e privilégios
em geral).

Il. Historico pa PROTECAD A0S Sivals DisTinTivos
E AOS P}gmuzmﬂs

IL.1  Em Geral

Tém origem remota os sinais distintivos e os privilégios, as-
sim como a protecao legal aos mesmos, e isso nos mais diver-
s0s sistemas juridicos - no Ocidente e no Oriente, nos paises
de direito codificado e costumeiro, o fendmeno do apareci-
mento e da tutela juridica da Propriedade Industrial tem
fincadas suas raizes desde as mais remotas eras.

Segundo Tavares Paes®, “a necessidade de marcar ou assina-
lar os seus produtos teve o produtor, desde as mais remotas

3 Marting, Fran = Curso de Direito Cormnercial, Rio, Forense, 1984,

4, Tavares Paes, P R. - Propriedade Industrial, 550 Paulo, Saraiva,
14987.

5 Tavares Faes, ER. - verbete “marca de comércio”, in "Enciclopédia
Saraiva do Direito”, Vol. 51, 540 Paulo, Saraiva, 1977,

eras”, Gama Cerqueira®, indubitavelmente a maior autoridade
em Propriedade Industrial no Brasil, aponta, com base em
Braun, o mundo romano e também a Grécia como origem das
marcas.

Foi, porém, na Idade Média, com a evolucao e expansio do
comércio, que as marcas passaram a gozar da protecao do
direito. Assim, era a corporacao medieval que expunha o pro-
duto, com marcas corporativas, registradas no local préoprio.
Ensina Lattes™

*() uso de marcas de fabricas, SIGNUM, BULLA, MARCA, foi no
comércio medieval muito freqiiente e também imposto pelos
estatutos, ja a todos os mercadores em geral, ja para certas
mercadorias, mas deviam ser notificadas e registradas na
corporacao dos mercadores, sendo entdo inscritas no livro
préprio de matricula deste. Era proibido usar sinais andlogos
ans ja registrados ou mudar sinais ja habituais com o fim de
trazer confusdo com os preexistentes”,

No entanto, releva notar que a extensio da propriedade dos
inventos e das marcas aos seus autores é relativamente recen-
te. Neste sentido vale citar o magistério de Martins®;

“Até a Revolugdo Francesa, em geral os inventos nao perten-
clam aos seus autores, sendo propriedade comum de certas
corporacoes ou do Estado, que outorgava privilégios de ex-
ploracao dos novos inventos pela livre vontade do soberano.
Foi na segunda metade do séc, XVIIl que o direito de proprie-
dade dos inventores foi reconhecido, passando estes a ter o
privilégio de explorar com exclusividade as suas invengdes
por um tempo limitado™.

A seguir, apontando também a antiguidade do fendmeno dos
privilégios e dos sinais distintivos e da necessidade da sua
protecao, este autor salienta o fato, de notavel importancia
histdrica, de que, até aldade Média, aqueles nao tinham, como
ocorre atualmente, finalidade JURIDICA - assim, s6 podiam as
marcas, até o advento da Revolucio Francesa e de seu idedrio
liberal, com o aparecimento das Declaracdes de Direitos e ga-
rantias individuals, nao constituindo propriedade industrial
ou do comerciante, serem usadas no intuito de distinguir os
seus produtos dos produtos semelhantes — ndo tinham, em
suma, significado patrimonial. Ainda para este autor, foi o de-
senvolvimento das relagdes comerciais entre os individuos e
0s povos, ocorrido a partir da Idade Média, que permitiu aos

6. Gama Cerqueira, Jodo da - Thatado da Propriedade Indusirial,
Vol. 2, 330 Paulo, RT, 1982

Citado em Carvalho de Mendonga, L X.— Tratado de Direito Comer
cigl Brasiteiro Mol V. Rio, Freitas Bastos, 1954,

B Op, cit.
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sinais distintivos e aos privilégios integrar, como elemento
patrimonial, o ativo das empresas e inddstrias. Foi aquela re-
volugao e seu idedrio, ao lado da industrializagio ocorrida em
larga escala na Europa a partir da Revolugao Industrial na In-
glaterra, que permitiu aos inventos e as marcas deslocarem-
se da propriedade do Estado & propriedade dos inventores
(no que respeita aos privilégios) e dos comerciantes e indus-
triais (no tocante s marcas e as expressoes de propaganda).
Data também dessa época a prescricao das primeiras sancdes
e penas aos que fizessem concorréncia desleal, usurpando
marcas de outrem, estando essas marcas registradas’.

Afirma Leonardos” que a Revolucao Francesa é o verdadeiro
termo da evolucio do direito de Propriedade Industrial, que a
partir dessa deixa de se caracterizar como ato de arbitrio do
soberano, “muitas vezes destinado a favorecer algum favorito
do momento, e consolidando-se como direito subjetivo do in-
ventor a obter o reconhecimento pelo seu esforgo de criacao”,
Para este autor, ndo obstante o fato de o Estatuto dos Mono-
pdlios inglés de 1623 haver limitado o poder do monarca, re-
conhecendo o direito de obter patente a quem, de fato, contri-
buisse para a introducio de novas indistrias, o que foi segui-
do dois séculos depois no Brasil com o Alvara Régio de 1809
do principe regente D. Joao (pelo qual afirmou-se a conveni-
eéncia de que os inventores e introdutores de alguma nova
méquina e invengao nas artes gozassem do privilégio exclusi-
vo por um prazo de 14 anos), foi mesmo o espraiamento do
reconhecimento dos direitos individuais, fruto do ja mencio-
nado idedrio liberal daquela revolucao que levou  adocao de
leis de patente nos diversos paises. Foi assim, recebendo os
elogios de Mirabeau e Boufflers, que a Lei Francesa de 1791,
em seu art, 1% consagrou o direito de propriedade do autor

a. Thidem,
1. Op
11.  ibidem.

sobre toda descoberta ou nova invengio em todos os ramos
daindistria". Para Bandeira, foi “sob a égide do sistema capi-
talista, sendo uma de suas instituigdes mais proprias” que
nasceu a Propriedade Industrial. Foi na entao préindustrial
cidade italiana de Veneza, hd mais de cinco séculos, que criou-
se 0 “Estatuto das Patentes”, que tinha como fundamento bé-
sico a definicdo da propriedade tecnolégica.

Entretanto, a marca, como objeto de propriedade industrial, &
de data mais recente, 50 aparecendo seu conceito moderno
em fins do séc. XVII e principios do séc. XVIIl. Finaliza este
especialista, que presidiu o INPI:

“Desde o principio as funcdes a serem cumpridas pelas paten-
tes e marcas sofreram modificacdes substanciais temporais
de promover e apoiar o desenvolvimento econdmico e social,
mas sempre mantendo o fundamento basico de protecio a
Propriedade Industrial™”,

Miguel Reale, por sua vez, vislumbra no Direito Romano os
primeiros vestigios da “necessidade de regras destinadas a
preservar contra a ilicita exploracao alheia a tudo que seja
fruto do espirito inventivo de uma pessoa vista como titular
de um direito sobre o produto de sua criacdo”.

Assim, na Lex Cornelia os problemas da invencio e da sua pri-
oridade j4 se acham postos - “o valor de descobrir-se ou cons-
truir-se algo, e o valor da precedéncia desse ato no tempo”.
Referendando o ensinamento undnime, este autor aponta a
Idade Média como marco na definicao de contornos mais niti-
dos da regulacdo do uso e de protecao dos privilégios e dos
sinais distintivos - foi a idéia de distinguir, com sinais, os
inventos ou produtos, a fim de assegurar privilégio de uso a
seu titular, que marca o inicio de uma evolucio rumo ao com-
plexo Direito Industrial de nossos dias®.

i2. Ba‘n_dhe_ira_. Arthur C.—in “Anais do Il Seminario Nacional da Propri-
edade Industrial”, Rio, ABPI, 1982

13.  Reale, Miguel - Aplicacdo da Convengao de Paris no Brasil”, in
“Anais do Il Semindrio Nacional da Propriedade Industrial”,op. cif,
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Engina Arita: “Na Idade Média, conheciam-se dois tipos bési-
cos de marcas: 1) Marca de mercadores ou comerciantes, cuja
finalidade era estabelecer a propriedade dos produtos por ela
assinalados; e 2) Marca de produgéo, cuja fungéo era indicar a
origem ou procedéncia. Enquanto o primeiro tipo de marca
estabelecia tao-somente o vinculo de propriedade, o segundo
era utilizado por associacdes para garantir qualidade e regu-

lamentar o acesso a determinadas profissoes. Estas marcas

de producio eram de uso obrigatdrio e supde-se que estabele-
ciam responsabilidade ao produtor, no que concerne a quali-
dade dos seus produtos.”

Assim, em relacao aquela fase, hoje ndo mais existem a
obrigatoriedade de uso de marca, a identificagio do proprie-
tirio com o objeto da marca e ainda a definicao de responsa-
bilidade como fungéo da mesma. E esta parte do patriménio
do seu titular". Interessante também, no que toca & origem
histérica dos sinais distintivos e de sua protecao legal, é a
questdo da distincao existente entre o dmbito de protecio
conferido no Direito Romano e nos ordenamentos atuais.
Assim, e a partir da Idade Média, passando pelas Revolugdes
Industrial e Francesa até chegar aos nossos dias, verifica-se
notdvel alargamento no dmbito da protecio e especialmente
no que respeita aos privilégios. Entre ns, vale transcrever a
ligdo de Domingues no particular:

“Muito embora os romanos ja concebessem a teoria dos bens
incorpéreos, quae tangi non possunt, ndo incluiam na mesma a
IDEIA INVENTIVA que dé solucao a um problema técnico. Na
verdade, nada mais faziam que identificar o direito com o ob-
jeto material, o produto acabado, o invento, Assim, protegiam
apenas a invencao ou obra de arte comum, objeto tangivel,
ndo tutelando a idéia inventiva e criadora que lhe dera ori-
gem. O Direito Romano cogitava apenas da coisa, res, que a
invenco criara, e assegurava a seu titular o uso e gozo do
referido bem material™".

Este autor, unindo-se ao ensinamento comum, vai também
apontar a ldade Média como ber¢o dos privilégios, segundo
sua concepgao moderna. Prossegue:

*E na ldade Média que encontramos a origem dos privilégios como
um ato pessoal e discriciondrio da vontade do monarca, favor ou
liberdade com que o soberano agraciava algum stdito”.

Assim, o mais antigo privilégio de que se tem noticia foi

14.  Arita,Hissao -"0 Papel das Marcas Comerciais no Desenvalvimen-
to Econémico e Tecnoldgico dos Paises em Desenvolvimento®, in
“Anais do | Semindrio Nacional da Propriedade Industrial”, Rio,
ABPI, 1981,

15. Domingues, Douglas G.= Direrto fndustrial = Patentes, Rio, Forense,
1930,

“o concedido em 1236 pela autoridade municipal de Bordeaux
a um certo Bonafusus de Sancta Columbia e Companhia, para
tecer, calandrar e tingir tecidos de |a de costumes ao modo
flamengo, francés e inglés, pelo prazo de 15 anos, com exclusi-
vidade™.

A seguir, esse autor também menciona a cidade de Veneza, na
Itdlia, como lugar onde os privilégios aparecem de forma
estruturada, e também a Inglaterra, com a real concessao de
patentes (As literal patents, cartas abertas a todos os siditos
do reino e forma usual de conceder honrarias, dignidades e
direitos exclusivos de compra, venda, fabricacao de algum
produto, ou ainda direitos de monopdlio s guildas ou a emi-
nentes cidadaos)".

Relevando o valor juridico histdrico do Statute of Monopolies
firmado na Inglaterra em 1623 (caso Darcy versus Allein), pas-
sando pelo Patent Act norte-americano de 1790, até chegar &
Lei Francesa de 1791 e aos também norte-americanos Acts de
1793, os privilégios empreenderam longa caminhada até che-
gar a sua concepgao atual.

Ainda quanto aos privilégios, ensina Requido que € na passa-
gem do regime da disciplina corporativa do privilégio real que
tem-se o grande marco no reconhecimento destes rumo a atu-
al forma. Assim, “a patente, que é diploma oficial que assegu-
ra o monopdlio de exploracao do invento, passou a ser deferida
pelo principe™, Registrando a pitoresca noticia da defesa fei-
ta por Francis Bacon do principio do privilégio para novas in-
vengoes na Camara dos Comuns em 1602, este autor, baseado
em Rotondi, também reivindica para a cidade italiana de Veneza
o titulo de bergo dos direitos sobre invencéo industrial, com a
concessao de uma patente ligada & histéria da imprensa, na
forma de “direito tempordrio ao desfrute monopolistica™, e
tendo sancdoc tipica no confisco da producdo dos
contraventores, elementos estes que anteviam, para Requido,
o instituto nos seus delineamentos definitivos, prevalecente
até 0s nossos dias".

Outrossim, no que toca as marcas de indistria, comércio e
servicos, foi também so com as leis francesas de 1803 e 1857
que estruturou-se a protecao legal das mesmas, tais como com-
preendidas hoje - organizando-se o registro e incluindo-se as
contrafacdes nas penas dos crimes por falsificacdo de docu-
mentos privados, com perdas e danos. E a licio de Requido®.

16, thidem

17,  Requido, Rubens - Cursa de Direite Comercial, 530 Paulo, Saraiva,
1974.

18, Ibidern.

19, Mhidenn.
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I.2  Direito Brasileiro

Segundo Silveira, o mais antigo privilégio de que se tem noti-
cia no Brasil data de 18 de novembro de 1752, quando Edito
Real concedeu a Antonio Francisco Marques o mesmo a fim
de instalar uma fibrica de descascar arroz pelo prazo de dez
anos. Na vigéncia do privilégio ninguém podia empregar as
maquinas inventadas pelo concessiondrio, mas era permitido
a qualquer pessoa adquirir o arrog, tratado por ditas maqui-
nas, de qualquer pessoa que o vendesse®.

Entretanto, fatores varios e de virias ordens (econdmicos,
sociais e politicos) fizeram com que, e mencionem-se a Carta
Régia de 1766, o Alvard de 1785 e os de 1808 e 1808, s6 na
Constituicio Imperial de 1824 viessem os “inventores™ a ter
acolhidas, na forma de garantia de direito civil, suas “desco-
bertas” e “producdes”. Prescrevia o art. 179, n* 26, daquela
Carta, verbis:

“Os inventores terdo a propriedade de suas descobertas ou
das suas produgdes. A lei lhe assegurard um privilégio exclu-
sivo € temporério ou lhes remunerard em ressarcimento da
perda que hajam de sofrer pela vulgarizacao”.

Para Carvalho de Mendonga, foi nessa disposicao pioneira,
vez que s6 meio século depois, no Congresso de Propriedade
Industrial de Paris, em 1878, seria reconhecido o direito do
inventor como direito de propriedade®. Ganhou cunho consti-
tucional assim a disposi¢do do Alvara de 1809, o que, segundo
Domingues, coloca o Brasil em 4° lugar em matéria de legisla-
cao de patentes, atrds apenas doStatute of Monopolies de 1623,
do Patente Act de 1790 e da Lei Francesa de 17912, Para esse
autor, foi este preceito constitucional, regulamentado pela Lei

ETZI-. Silveira, Newton ="RT Informa”, in "Revista dos Tribunais™ n= 114/17,
Sao Paulo, 1974,

21.  Carvalho de Mendonga, L X.— op. cit., parte 1, n2 109,

2. Domingues, Douglas G.- op. cif

de 28 de agosto de 1830, que, juntando-se ao Decreto n® 2712/
1860, ao Aviso de 22 de janeiro de 1881, a Lei n® 3129/1882, ao
Regulamento de 1923 e ao Decreto n® 24.507/34, caracterizam
a protecdo legal dos privilégios no Brasil até a Codificacao®.
Para Requido, constitui dado curioso o fato de que a Constitui-
¢ao Imperial de 1824 s6 mencionou os inventores, garantindo-
lhes privilégios. Foi 56 na Constituicao Republicana de 1891
que o direito as marcas, no 27 § do art, 72, verbis: A lei asse-
gurard também a protecdo das marcas de fabricas"- foi final-
mente reconhecido entre nés*. Para este autor, deve-se em
grande parte ao caso da marca "Areia Preta” (tal litigio envol-
veu a firma Meuron & Cia., em 1875, quando Rui Barbosa, na
qualidade de advogado da mesma, ingressou em juizo a fim de
defender aquela marca de rapé de usurpagio - o tribunal nio
acolheu as razdes daquele notével jurista, vez que entendeu
que “nem o cddigo criminal, nem outra lei qualifica delito o
fato em que se assentou o processo”. Foi entio que a socieda-
de e seu patrono representaram ao Parlamento Nacional, o
que acabou por provocar a elaboracio e a promulgacao da Lei
de 1875, primeira a assegurar a propriedade das marcas no
pais), no século passado, a “arrancada” rumo i tutela efetiva
da Propriedade Industrial no Brasil. Redundando na Lei de 1875,
seguiu-se-lhe a Lei n® 3.346 de 1887 (Projeto de Ouro Preto), e
apos a Lei n"1.236 de 1904, até chegar a fase codificada (Codi-
gos da Propriedade Industrial de 1945, 1967, 1969 e, finalmen-
te, o que vigora atualmente - Lei n® 5.772, de 21 de dezembro
de 1971)~.

Mais sucinto, também Tavares Paes menciona o processo de
Meuron & Cia., como génese da tutela juridica efetiva das mar-
cas e privilégios no Brasil. Correlacionando-as ao desenvolvi-

23, [Ibidem.
24, Requiao, Rubens - op cit

25, [idemn.
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mento tecnoldgico e A industrializacdo, para este autor tam-
devemos ao insigne Rui Barbosa a primeira lei marcéria,
que redundaria afinal no preceito da Constituicio Republica-
na de 1891*. A primazia historica do Brasil na tutela juridica
dos sinais distintivos e dos privilégios mereceu do entdo Mi-
nistro da Indistria e do Comércio Castelo Branco considera-
¢oes enaltecedoras: “Esta primazia histérica se reflete no pre-
sente, com a estrutura e o funcionamento de nosso sistema de
Propriedade Industrial”. Arrematando em seguida:
“Pois toda esta tradicao e todo este rigor da Propriedade In-
dustrial brasileira representa um compromisso bésico de nos-
sa historia. O Brasil sempre procurou conciliar o respeito a
propriedade das invengdes e ao fundo de comércio e empre-
sas, de um lado, e o imperativo de desenvolver esta terra, de
acordo com a necessidade do povo brasileiro, de outro. Quan-
do D. Joao Vl estabeleceu a primeira patente brasileira, em 1809,
ele o fez como parte de um ‘pacote econdmico’- o primeiro de
todos eles - em que a Propriedade Industrial era apenas um
entre varios instrumentos do desenvolvimento industrial™™,

. Narureza Jurinica

A natureza juridica dos direitos de Propriedade Industrial cons-
titui-se em tema dos mais controvertidos na doutrina relati-
vos aos privilégios e aos sinais distintivos - tanto patria como
estrangeira. Porém, antes de consideragdes pertinentes dire-
tamente & natureza juridica dos privilégios e dos sinais distin-
tivos, faz-se necessirio rever certas nocoes hasicas,

Integra a teoria geral do direito civil 0 estudo do OBJETO DOS
DIREITOS. Estes, ensina Caio Mario, constituem-se em COISAS
e BENS, ambos integrantes do conceito juridico de
PATRIMONIO. Os bens, por sua vez, dividem-se em bens
CORPOREOS e bens INCORPOREQS, quando considerados em
si mesmos, e ainda em MOVEIS e IMOVEIS®, “A doutrina clas-
sifica os bens sob varios critérios, nao para a satisfacao pura
de uma tendéncia logica do espirito, mas em razio das rela-
oes juridicas que suscitam™,

Assim, salientando o fato de que, enquanto as coisas corpdreas
se transferem pela compra e venda, as incorpéreas pela ces-
sao, este autor afasta a Propriedade Industrial dos direitos mais
propriamente dominiais (cf. o art. 674 do CC), e afirma que é

26.  Tavares Paes - Propriedade fndustrial, op. cit.

27, Castelo Branco,).H.- inAnais do VI Semindrio Nacional da Propri-
edade Industrial”, Rio, ABPL, 1986,

28.  Silva Pereira, Caio Mario de - Instituigdes de Direfto Cioil Vol.1, Rin,
Forense, 1982.

na tecnologia moderna, na doutrina e na lei que vai a Proprie-
dade Industrial, ao lado da literdria, da artistica e da cientifica
e da propriedade de um fundo de comércio, buscar a qualifi-
cagio de PROPRIEDADE INCORPOREAY. Prosseguindo, € no
que toca & distingdo entre bens mdoveis e imowveis, os bens
objeto de propriedade incorpdrea (e ai incluidos os direitos
de Propriedade Industrial, como ja visto) sao méveis por DE-
TERMINACAO LEGAL, vez que a lei os trata expressamente
como tal (cf. o art, 48, I, do CC, aplicivel por analogia aos
direitos de Propriedade Industrial previstos na Lei n” 5.772/
71, e ainda o art. 2° da Lei n® 5.988/73). Assim, “bem mdvel de
mesma categoria € ainda a PROPRIEDADE INDUSTRIAL, com
o0 direitos originados do poder de criacdo, de organizagio e
de invencio, na utilizagio exclusiva das marcas de indastria e
comércio e do nome comercial, e protegendo os direitos as-
sentados na capacidade de imaginagdo criadora contra a utili-
zagao alheia e a concorréncia desleal™'.

Orlando Gomes, outro ilustre tratadista na matéria, ensina:
“dizem-se... incorpireos os direitos que as pessoas podem ter
sobre as coisas, sobre os produtos de sua inteligéncia, ou con-
tra outra pessoa. Bem incorpdreo é o que, nio tendo existén-
cia material, pode ser objeto de direito... Sio bens incorpéreos:
Os direitos reais, os direitos pessoais, os direitos infelectuais”
(grifamos)™.

Assentada a nocio de que constituem-se os privilégios e os
sinais distintivos em modalidades de PROPRIEDADE
INCORPOREA, recaindo sobre bens imateriais, resta conside-
rar o enquadramento da Propriedade Industrial quanto a um
outro angulo juridico - e que é o da classificacio dos direitos
subjetivos em patrimoniais e extrapatrimoniais, e mais espe-
cificamente a divisao dos direitos subjetivos patrimonials em
DIREITOS REAIS e DIREITOS PESSOAIS™,

Segundo Orlando Gomes, a distinguir os direitos pessoais dos
reais “predomina a distincao baseada no modo de exercicio
do direito. O direito real se exerce numa coisa, sem interven-
¢ao de outra pessoa. O direito pessoal, por intermédio de ou-
tra pessoa, a quem incumbe satisfazer determinada presta-
¢ao, positiva ou negativa, seu objeto é esta PRESTACAQ, isto
€, a obrigagao de alguém dar, fazer ou ndo fazer alguma coisa,
como esclarece De Page, observando que, mesmo nas obriga-
¢oes de dar, o direito de crédito nao recai na coisa, mas visa a

20, [hidem.
30, fhidem.
31 fhidem.

32, Gomes, Orlando = fnfrodugdo ao Diredto Ciedl, Rio, Forense, 1979,
33 Ibidem.
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sua obtencao. Um & jus in re, o outro jus ad rem.”

Prevalece a doutrina que os considera taxativos (grifamos) - €
o critério numerus clausus, ndo estando ao livre-arbitrio das
pessoas o poder de crid-los. Os direitos reais sao erga omnes,
(s direitos pessoais, in personam™.

A seu turno, ensina Caio Mario:

“Quanto & FORMA DE DOMINACAO os direitos sao reais ou de
obrigagdo. Sao DIREITOS REAIS os que atribuem ao sujeito uma
dominago direta sobre o objeto, ora abrangendo todas as suas
qualidades, ora uma parte delas. Sao DIREITOS DE OBRIGA-
CAO ou DIREITOS DE CREDITO os que importam na
exigibilidade de uma prestacdo relativamente a uma pessoa
ou a um grupo de pessoas... O que distingue os direitos reais
dos de obrigacéo é o fato de os primeiros (jura in re) traduzi-
rem uma dominagao direta sobre a coisa, atribuida ao sujeito
e oponivel erga omnes, enquanto os outros implicam a facul-
dade de exigir do sujeito passivo uma prestacao, havendo, por
conseguinte, uma relacdo que se arma entre o sujeito ativo e
um ou mais sujeitos passivos, podendo imediatamente se re-
ferir a uma coisa. No direito real, objeto é uma coisa; no direi-
to de crédito uma prestagio positiva ou negativa do devedor,
consistente na entrega de uma coisa (dare) ou na prética de
uma ato (facere) ou numa omissao (non facere)™.

Assim, e apesar de, entre nds, Domingues se opor (este autor,
na linha de Franceschelli, considera a natureza juridica dos
privilégios e dos sinais distintivos DIREITO DE MONOPOLIO,
e nio de propriedade — falta o elemento de DISPOSICAO DA
COISA aos direitos de Propriedade Industrial, e estes, ji que

M. lbidem.
35, Silva Pereira, Caio Mario da = ap. et

6. Domingues, Douglas G.— Marcas e Expressies de Propaganda, Rio,
Forense, 1984,

37. Tavares Paes PR.= Propeiedade Industral, op. cit.
38, Martins, Fran - op, oit.

possuem funcao concorrencial no plano econdmico, se no se
podem reproduzir e vender em concorréncia licita falta dispo-
sicdo ao titular, esbarrando assim na doutrina da propriedade
dos privilégios e dos sinais distintivos no rol de atributos da
propriedade do art. 524 do CC*), € a concepgao que conside-
ra os direitos de Propriedade Industrial come DIREITO DE PRO-
PRIEDADE SOBRE BEM INCORPOREO E MOVEL que pre-
domina e prevalece entre nos. Assim entendem Tavares Paes”,
Martins®, D. Doria®, Requido®, Leonardos®, e o grande mes-
tre Gama Cerqueira, que, apontando a ocupacao (cf. os arti-
gos 592 e 593 do CC) como titulo origindrio de aquisicio de
propriedade das marcas, afirma que: “as objecdes que se er-
guem contra a aplicacao do conceito de propriedade ao direj-
to sobre as marcas ndo atingem esse direito no que tem de
essencial™®.

No plano do direito positivo tém-se diversos exemplos de aco-
Ihida desta doutrina.

Assim, o art. 5°, XXIX da CF de 1988, refere-se & propriedade
quando cuida de tutelar a Propriedade Industrial e a Comer-
cial, Transcreve-se:

“XXIX - A lei assegurard aos autores de inventos industriais
privilégio temporério para sua utilizacio, bem como protecio
as criacoes industriais, A propriedade das marcas, aos nomes
de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o
interesse social e o desenvolvimento tecnolégico econdmico
do pais (grifamos)”.

No mesmo sentido, referindo-se aos privilégios, consigna o
art. 5° do CPI:

3. Doria, Dylson = Curso de Direite Comercial, vol. 1,540 Paulo, Sarai-
va, 1983,

40, Requiao, Rubens — op. cit.

41.  Leonardos,Luiz ="A Natureza do Direito Sobre a Invencio Patente-
ada”, dissertagao de mestrado. mimeo., UGE 1983,

42,  Gama Cerqueira, Jodo da - op. cit.
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“Art. 5° - Ao autor da invengio, de modelo de utilidade, de
modelo industrial e de desenho industrial serd assegurado o
direito de obter patente que lhe garanta a propriedade e o uso
exclusivo, nas condigdes estabelecidas neste Codigo (grifa-
mos)".

(Juanto as marcas de inddstria, comércio e servicos, estabele-
ce o art. 59 do CPL:

“Art. 59 - Serd garantida no territério nacional a propriedade de
marca e o seu uso exclusivo aquele que obtiver o registro de
acordo com o presente Cédigo, para distinguir seus produtos,
mercadorias ou servigos, de outros idénticos ou semelhantes,
na classe correspondente a sua atividade (grifamos)”.

V. Pm:lm(:iﬂ nas Esreras Civil E PENAL

V.1 Tutela Civil

Eno plano da tutela civil que na prética se revelam mais litigi-
os envolvendo os direitos de Propriedade Industrial, protegi-
dos, ao lado de outros institutos integrantes da chamada pro-
priedade intelectual (nome comercial, direitos autorais, etc.)
pelo inciso XXIX do art. 5% da CF de 1988, a tutela civil 2 Propri-
edade Industrial encontra no preceito do art. 159 do CC, verbis:

“Art. 159 - Aquele que, por acdo ou omissao voluntéria, negli-

gencia, ou imprudéncia, violar direito, ou causar prejuizo a

outrem, fica obrigado a reparar o dano...” e ainda nas vérias

hipéteses de encerramento da instancia administrativa pre-
vistas no CPI (Lei n® 5.772/71), seus fundamentos basicos.

Assim, cabe acdo de procedimento comum, ordindrio ou

sumarissimo (nos casos do art. 275 e segs. do CPC), conforme

0 Caso:

A - Para anular privilégio ou registro de marca ou expressio
de propaganda concedida pelo INPI, nos termos dos arts.
56 e 57 do CPl ou 99 e 100, conforme o caso. Trata-se de
ACAO DE ANULACAO DE ATO ADMINISTRATIVO;

B - Para anular as decistes do INP] acerca de declaragio de
caducidade de privilégio ou registro de marca ou expres-
sao de propaganda, conforme art. 54 e Gnico ¢/c 97 e {ni-
co do CPL.

C - Contra as decistes finais do INPI nos recursos nos proces-
sos de cancelamento administrativo e revisao administra-
tiva de privilégios e registros de marcas ou expressdes de
propaganda respectivamente, conforme art. 58, 4° art. 101,
3 e art. 108, 1? e 2° do CPI. Trata-se sempre de agio de

43 NegrioTheotdinio - Cidigo de Processo Civil e Legislapio Proces-
sual em Vigor, nota 3 ao an. 47 do CPC, 530 Paulo, RT, 1986.

anulagio de ato administrativo, e que tem o INPI no pélo
passivo da relacdo processual. Este constitui-se em
autarquia federal com domicilio no Rio de Janeiro-RJ, e é
este domicilio que determina a competéncia nas acoes ci-
vis interpostas em face deste orgio (CPC, art. 94). No pla-
no da competéncia ratione personae, sendo o INPl uma
autarquia federal, a competéncia € da Justica Federal de
1* grau, segundo o preceito do art. 109, | da CF de 1988,
com recurso para o Tribunal Regional Federal nos termos
do art. 108, Il, da CF, e ainda para o STJ e STF se for o caso
(art. 105, I, e 102, Ill, “a” da CF).
Outrossim, cabe também agdo de procedimento comum, ordi-
nario ou sumarissimo, nos casos de concorréncia desleal ou
contrafagdo nos termos do art. 65, item 17 do CPL.
A partir do esgotamento do contencioso administrativo, a parte
que julgue ter sua marca ou expressao de propaganda imitada
ou reproduzida move a agao contra o suposto usurpador, e o
INPI tem a posicéo de litisconsorte necessario (o antigo TFR
decidiu que o INPI tem esta posicao nas agdes de anulacao de
registro de marca e quaisquer outros atos por ele praticados®)
no polo passivo de relagio processual. A aglo visa tanto a
anulacao do registro de marca (mais exatamente do ato admi-
nistrativo que concedeu o registro), quanto ao INPI, quanto
fazer com que a outra parte deixe de usar a marca, reprodu-
zindo-a. Pede-se a anulacdo do registro e que a outra parte
abstenha-se do ato de usar o sinal distintivo (obrigacio de
nao fazer). Registre-se aqui-a necessidade de cominacao de
caso de descumprimento da sentenca (art. 287 c/c 644 e 645
do CPC - a combinacao destes artigos constitui sucedaneo da
*acao cominatdria” regulada no CPC de 1939).
Outrossim, cabivel também é o Mandado de Seguranca, tal
como previsto no art. 5% inciso LXIX da CF de 1988 e Lei n®
1.533/51 no plano da legislagdo ordindria, como agdo civil na
Propriedade Industrial. Autoridade coatora serd o Presidente
do INPI no writ e competente também é a Justica Federal de 1°
grau, com recursos para o TRF, STJ e STF, e proposta no Foro
do domicilio do INPI (Rio de Janeiro - RJ) a acdo.
Finalmente, embora na prdtica seja rarissimo, cabiveis sao
também as aces possessorias (arts. 920 - 930 do CPC) em
matéria marcdria.
Em qualquer acdo civil que tenha o INPI no pdlo passivo de
relagdo processual incide o beneficio de dilatagio dos prazos
previstos no art. 188 do CPC*,

4 @&—— op ol nota b ao art. 188 do CPC.
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I.2 Tutela Penal

Também no plano penal a Propriedade Industrial encontra
devida tutela em nosso ordenamento. O CPl de 1971, no art.
128, expressamente manteve em vigor os arts. 169 - 189 do
Decreto-Lei n® 7.903/45 (antigo CPI), até a entrada em vigor do
CP de 1969 (Decreto-Lei n® 1.004/69). Como tal codigo nao che-
gou a entrar em vigor (foi revogado pela Lei n® 6.578/785),
vigem aqueles dispositivos do antigo CPl em matéria de cri-
mes contra a Propriedade Industrial.

Damasio de Jesus traca o seguinte quadro, no que toca ao as-

pecto processual dos crimes em matéria de Propriedade In-

dustrial:

A - Nos crimes contra a Propriedade Industrial a agio penal é
EXCLUSIVAMENTE PRIVADA (cf. art. 30 e segs. do CPP) no
caso dos crimes definidos no Art, 169-172,174-177e 180
do Decreto-Lei n° 7.903/45. £ PUBLICA INCONDICIONADA
(cf. art. 24 do CPP) no caso dos crimes definidos nos Arts.
173 e Gnico e 179 e Gnico;

B - Nos crimes de CONCORRENCIA DESLEAL, € a agao penal
EXCLUSIVAMENTE PRIVADA no caso dos incisos [ a VIl do
art. 178 do Decreto-Lei n° 7.903/45, e PUBLICA E CONDICIO-
NADA A REPRESENTACAO (cf. arts. 24 e 25 do CPP) no
caso dos incisos IX a Xl do art. 178 do citado Decreto-Lei
n® 7.903/45. Criticando a “péssima redagio do artigo 1817,
aagdo penal no caso do art. 180 do Decreto-Lei n® 7.903/45
& EXCLUSIVAMENTE PRIVADA (*queixa™) para este autor®,

45.  Tavares Paes, PR.- Propriedade fndustrial, op. cit. Mota ao art. 128
do CPI,

46.  Jesus,Damasio E.de - Cddigo de Processo Fenal Anolado, Sao Pau-
lo, Saraiva, 1984,

47.  Theodoro Jr Humbero - Processo de Evecugdo, 540 Paulo, LEUD 1975,

V. ExecucAo E TurerA CAUTELAR

V.1  Execucédo

Ensina Theodoro Jr:

“De maneira ampla, as san¢des podem ser civis e criminais. Es-
tas dltimas dizem respeito a prética de delitos punidos pelo di-
reito penal e ddo ensejo a aplicacio de penas. As sangoes civis
sd0 de cardter reparatdrio e visam compensar ao titular de al-
gum direto subjetivo o prejuizo injustamente causado por ou-
trem. Em direito processual, a execucdo forcada destina-se es-
pecificamente a realizar a sancdo*™" (grifos no original).

Para E. Liebman, a execugdo € “a atividade desenvolvida pe-
los drgaos judicidrios para dar atuagdo a sangio™. Cria assim
0 processo de execucao para o devedor uma situagdo ou esta-
do de SUJEICAD, ficando seu patriménio & mercé da vontade
do Estado, para dele extrair-se o bem devido ou o valor a que
tem direito o credor®. Funda-se o processo de execugio num
TITULO EXECUTIVO, que pode ser a sentenca exeqiienda ou
CREDITO com EFICACIA de titulo executivo (ex. gr. o cheque e
a nota promissdria), e se desenvolve entre dois termos; pedi-
do de execucdo, que € o ato inicial, e aquele ato em que se
esgotam as providéncias executdrias solicitadas: entrega de
coisa, de quantia certa ou a pratica ou omissao de ato (obriga-
ao de fazer ou nao fazer)™.

J& para Barbosa Moreira, enquanto o processo de conhecimen-
to visa a formulagéo, na sentenca definitiva, da regra juridica

48, Liebman, Enrico T = Processo de Exvecupdo, 5ao Paulo, Saraiva,
1968,

49,  Theodoro Je, Humberto — op. cit.

M. Amaral Santos, Moacyr = Primeiras Linkas de Direito Processual -
wif Vol. 3, 580 Paulo, Saraiva, 1985,
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concreta que deve disciplinar a situagdo litigiosa ao processo
de execugao cabe ATUAR PRATICAMENTE aquela norma juridi-
ca concreta™. No que concerne ao titulo executivo, o processo
de execucdo em agdes CIVIS em matéria de Propriedade Indus-
trial serd, quase sempre, “execucao por titulo executivo judici-
al" e, além de vdrios tipos de sentengas CIVIS (inclusive a sen-

tenca estrangeira homologada pelo STF), poderd ser também a

Sentenca PENAL condenatéria transitada em julgado (arts. 583

e 584 do CPC ¢/c art. 63 e segs. do CPP) o titulo executivo.

De outro lado, quanto ao objeto da Execugcio, o processo de

execucao nas agoes civis em matéria de propriedade industri-

al serd, SEMPRE, de “execugdo de obrigagio de fazer e de nio
fazer” nos termos dos arts. 632 - 645 do CPC. Assim, se nos
afiguram as vérias hipoteses possiveis, ex. gr:

A - Processo de execucao pedindo que o INPI conceda o re-
gistro de determinada marca ou expressio de propaganda
(obrigacao de fazer).

B - Processo de execucio pedindo que o INPI anule o registro
de determinada marca ou expressao de propaganda (obri-
gacao de fazer),

C = Processo de execucao pedindo que o INPI anule o registro
de determinada marca ou expressao de propaganda e que
a Firma “X" deixe de usar a mesma marca ou expressao de
propaganda em seus impressos, cominando-se multa dia-
ria (decidida no titulo executivo - a sentenga condenatoria
no processo de conhecimento), pelo ndo-cumprimento, £
modalidade de “execucao de obrigagdo de fazer” quanto
ao INFl a de “obrigacao de nao fazer” (ndo usar) quanto &
Firma “X". E assim por diante.

Ressalva-se que eventual indenizacdo €, “liquidada” a Sentenca

(cf. arts. 603 - 611 do CPC), executada na forma de “execucao

por quantia certa contra devedor solvente” - se solvente o

devedor, ou na forma de “execugio por quantia certa contra

devedor insolvente” - se insolvente o devedor (cf. art. 646 e

segs. e art. 748 e segs, do CPC). O mesmo se aplica na execu-

¢&o das multas cominadas na sentenca exeqilenda. A execucio
em matéria penal rege-se pelo disposto no LIVRO IV do CPP

V.2  Tutela Cautelar

Como ja ficou assentado, o processo de conhecimento cuida de
verificar a efetiva situacio juridica das partes - € a cognicao da

31.  Barbosa Moreira, 1. C.— O Novo Processo Civdl Brasileiro, Rio,
Forense, 1984,

52, Theodoro Jr.Humberto — Processo Cautefar, Sao Paulo, LEUD, 1986,

33.  Buzaid, Alfredo — “Exposicio de Motivos do CPC de 19737, virias
edigdes, n® 11, 1972.

lide. Ao processo de execugio cabe, em seu turno, realizar efeti-
vamente a situacao juridica apurada. Ao processo cautelar cabe
estabelecer as condigdes necessirias para que se possa, num
ou noutro caso, pretender a prestacao jurisdicional (condicdes
da agao). E a licio de Theodoro Jr™. Para este autor, surge o
processo cautelar tal qual remédio preventivo e provisdrio, como
um fertium genus entre a cognicdo plena e a execucio forgada.

~ Para Buzaid, o processo cautelar tem por elemento especifico

a PREVENCAO, e contém fungées tanto do processo de conhe-

cimento guanto do de execucao™. O processo cautelar tutela

o proprio PROCESSO, e ndo o direito, funcao principal da ju-

risdicao. E, assim, forma de tutela auxiliar e subsidiaria -

ACESSORIEDADE e PROVISORIEDADE sao as caracteristicas

basicas deste tipo de tutela™,

Carnelutti, um dois maiores processualistas italianos, arrolou

as seguintes hipoteses de tutela cautelar:

A - Para impedir provavel mutacao de situacao (sequestro,
antecipacdo de prova, exibicao de documento, etc.)

B - Para eliminar mutagio ji ocorrida na situacéo fatica (aten-
tado, busca e apreensao, etc.)

C - Para antecipar provavel ou possivel mutagio de situacio
(alimentos provisionais, separacdo de corpos, etc.)®
Serve o processo cautelar, na feliz definicio de Theodoro Jr,
para criar ou manter um estado ideal de fato ou de direito
para a atuacdo da prestacdo jurisdicional definitiva®,
INSTRUMENTALIDADE e REVOGABILIDADE sao também carac-

teristicas deste tipo de processo.

Disciplinado de forma autdnoma pelo CPC de 1973 (LIVRO 11D},
as medidas cautelares podem ser PREPARATORIAS ou INCE-
DENTES, INONIMADAS ou ESPECIFICAS (arts. 796 e 798 do
CPC). As inominadas fundam-se no chamado “poder geral de
cautela” conferido ao juiz pelo art. 798 do CPC. Além das con-
dicoes gerais de qualquer acio, e que sio a possibilidade juri-
dica, o interesse processual e a legitimidade das partes (cf.
art. 3° ¢/c 267, V1 do CPC), as medidas cautelares demandam
requisitos especificos, e que sdo o periculum in mora e o fumus
boni iuris. O primeiro situa-se no campo do interesse proces-
sual, e o segundo, no da possibilidade juridica. Corresponde o
periculum in mora 2 ameaca de DANO POTENCIAL ao processo
principal - é o RISCO, que deve ser objetivamente apurdvel.
For fumus boni iuris entende-se a plausibilidade do direito subs-
tantivo (material) invocado por quem pretenda seguranca.

3.  Theodoro Jr, Humbero - Frocesso Cawtelar, op. cit,
55.  Carnelutti, Francesco — Direito e Processo, Napoles, 1958,

56.  Theodoro Jr, Humberno - Processo Cawtelar, op, cit,
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Neste sentido € o magistério de Ovidio B. da Silva™, A exegese
do art. 801, IV do CPC indica serem tais requisitos indicaveis
na peca exordial.

Saliente-se também que as medidas cautelares podem ser (e
geralmente o $ao) ou nao CONTENCIOSAS. Aponta-se assim a
existéncia de medidas de caréter administrativo ou voluntario.
£ o caso, em alguns casos, das vistorias Ad Perpetuam Rei
Memoriam e do depdsito voluntario na existéncia de medidas que
apenas tomam o RITO caracteristico do processo cautelar, sem
serem medidas cautelares estritamente falando, A auséncia de
LIDE e de contestagdo tipificam tais medidas. Sao exemplos as
medidas dos arts. 861, 867, 874, 877, 882 e 888, Il e VIl do CPC®,
Relevante também na matéria é a previsdo de concessao de
LIMINAR em matéria cautelar, no caso de o réu, sendo citado,
poder tornar ineficaz a medida (cf. o art. 804 do CPC). A partir
da efetivacdo da medida, o requerente tem o prazo
(decadencial) de 30 dias para propor agio principal, sendo
aquela preparatéria (art. 806 do CPC). Cessa a eficicia das
medidas cautelares nas hipiteses dos incisos e Il do art. 808
do CPC (prazos peremptorios), € ainda quando o juiz declarar
extinto o processo principal, com ou sem julgamento de méri-
to, nos termos dos arts, 267 e 269 ¢/c 808, Il do CPC.

No dmbito da protecao legal & Propriedade Industrial, cabi-
veis também sio as medidas cautelares. Assim, tanto as cha-

madas medidas cautelares “inominadas” fulcradas no “poder

geral de cautela” do juiz do art. 798 do CPC, como as especifi-
cas de cunho civil e penal sio utilizéveis em processos relati-
vos & Propriedade Industrial.

Medida cautelar inominada seria, ex. gr, a que, preparatéria
de acio de anulacio de ato administrativo, que concedeu re-
gistro de marca movida em face do INPI em litisconsdrcio ne-
cessario com a Empresa “Y", pedisse a concessio de liminar
suspendendo a comercializacao de bem contrafeito. Obtida
apds a medida cautelar, enguanto nio fosse julgado o mérito
da acdo principal os produtos distinguidos pela marcasub judice
ndo poderiam ser vendidos.

No que toca as medidas cautelares nominadas, cabiveis sdo

as seguintes:

A - Caugdo (art. 826 e segs. do CPC);

B - Busca e apreensao (art. 839 e segs. do CPC);

C - Exibicdo (art. 844 e segs. do CPC);

D - Antecipacio de prova (art. 846 e segs. do CPC).

Cabiveis também a Justificacao (art. 861 e segs. do CPC), os

57, Silva, Ovidio B.da = As Apdes Comtelgres e o Novo Provesso Cion,
Rin, Forense, 1980,

58  Theodoro Jr, Humberto - Processo Cautelar, op. ol
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protestos, notificagdes e interpelacdes (art. 867 e segs. do CPC).
Muito comum na pratica é a expedicdo de notificagio
extrajudicial registrada em cartério a fim de evitar litigios di-
versos em matéria de Propriedade Industrial.

Cabivel também, no ambito penal, a busca e apreensio e o
seqliestro (ndo cabivel aquela e na existéncia das condigoes
do art. 126 do CPP). A respeito, cf. os arts. 126 c/c 132 e 240,
1%, “c" e 527 e 528 do CPP.

Segundo Damasio de Jesus, o requerimento de busca e apre-
ensao com fins de pericia previne a jurisdicio (cf. arts. 83 e
524 do CPP)®.

CONCLUSOES

Pensamos que, o nosso modesto trabalho apenas procurou
dar um apanhado geral no tema - salientando os mais impor-
tantes aspectos da Propriedade Industrial - o histérico dos
institutos integrantes deste ramo do Direito (muitos ja falam
na autonomia deste ramo: € o DIREITO INDUSTRIAL, distinto
do comercial e do econdmico), a natureza juridica e os meios
especificos de tutela civil e penal e existentes no ordenamento
juridico patrio utiliziveis na protecdo juridica de privilégios e
sinais distintivos (inclusive aspectos especiais, como a execu-
¢do e a tutela cautelar), a Propriedade Industrial é, atualmen-
te, em seus diversos desdobramentos - e que sio plano técni-
co, o juridico, o econdmico e social - um fendmeno cuja im-
portancia crescente nao se pode negar.

Integrando o fundo de coméreio e o ativo das empresas e indds-
trias, avultam os privilégios e os sinais distintivos (ai incluidas
as marcas e expressoes de propaganda, bem como o nome co-
mercial e o titulo do estabelecimento) na economia moderna
como expressao da ciéncia e de tecnologia mesclados aos inte-
resses economicos de ordem industrial e comercial.

De outro lado, releva também notar que, neste momento em
que se afigura iminente e Reforma do Cédigo da Propriedade
Industrial de 1971, a importancia do tema a que nos dedica-
mos aflora ainda mais em significacdo e atualidade. 0 que se
espera € que a nova lei, atendendo aos anseios tanto da nacio
brasileira como de uma economia, de uma concepcao de cién-
cia e de tecnologia que tem ja contornos mundiais, venha efe-
tivamente refletir os mltiplos interesses que se movimentam
em torno dos direitos de Propriedade Industrial. Assim, en-
cerramos nossa singela contribuigio ao assunto.

59, Jesus, Damasio E.de - Cddigo de Processo Fenal Anotado, op. oit.,
nota ac art. 183 do Decreto-Lei T903/45.
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1. INTRODUCTION

Recently a survey of patent attorneys and agents around the
world was conducted to provide a comparative estimate of
patent filing costs in various countries. The results of that sur-
vey for 32 different countries were reported in an article en-
titled “Patent Filing Costs Around the World” that appeared in
the July 1993 issue of the Journal of the Patent and Trademark
Society.! The estimated total patent costs reported ranged from
US$ 460 for filing a patent application in India, to US$ 4,772 for
filing a patent application in Japan.

Total patent costs do not tell the whole story, however. To ar-
rive at an understanding of comparative patent value, one must
consider both the cost of obtaining a patent and the value or
worth of the patent itself. Thus, there is a need for an objec-
tive way to measure the value of patent protection obtained
per unit cost,

II. Our Stupy

A patent’s value resides in its grant of a right to exclude. The
value of the exclusionary right, in turn, depends on the impor-
tance of the market covered by the patent. Market size is, of
course, the principal determinant of market importance. Ac-
cordingly, we measured comparative patent value by compar-
ing the cost of filing a patent application to protect a market of
constant size in various countries around the world.

NOTES

L. Samson Hellgott,"Ratenr filing costs around the world” 75 1 Far &
Tradermark OFf Soc'y 567580, 1593,

I1I. ExpranaTion anp DIScUSSION OF THE
MeTHopoLoGY UsSED

On a countrywide basis, the number of people within a mar-
ket (population) and the economic size of that market (gross
domestic product) are particularly appropriate measures of
market size. Accordingly, we decided to measure market im-
portance in two different ways. First, we calculated the cost to
cover a market of one million people in each country. Secondly,
we calculated the cost to cover a market of one billion dollars
GDP in each country.

Based on these calculations, we calculated a patent value in-
dex for each type of market measurement. In both cases, we
assigned a value of 100 to the United States so that the index
for the remaining 31 countries roughly reflects the compara-
tive value (as a percentage) of obtaining a U.S. patent. We then
ranked the countries according to patent value based on each
measure of market size - population and gross domestic prod-
uct. Finally, we calculated a cumulative or overall rank for each
of the countries based on their rankings in the two different
studies.

In this way, we measured patent value objectively as a fune-
tion of total cost and the significance of the market protected,
We selected two objective measures of the significance of the
market protected, namely the raw size (population) of the
market and the economic size (based on GDF) of the market,
The population or raw size of the market might be the best
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measure for products having widespread use, such as phar-
maceuticals or products that are daily necessities. On the other
hand, the economic size of the market is probably a better
measure of market importance for luxury products or other
products that are not necessities. Naturally, one could use other
measures of market importance.

To find the cost of covering a market of one million people, we
divided the average total cost of filing a patent application in a
country by the population of that country (in millions). We
obtained the average cost of filing a patent application from
the previously mentioned report. Data regarding population
of the countries involved was obtained from the 1994 edition
of The World Almanac and Book of Facts *

To find the cost of covering a market of one billion dollars
GDP, we divided the average total cost of filing a patent appli-
cation in a country by the gross domestic product of that coun-
try (in billions of dollars). Again, we obtained the average cost
of filing a patent application from the previous mentioned re-
port. Data regarding the gross domestic product of the coun-
tries involved was obtained from the 1994 edition of The World
Almanac and Book of Facts.” In the case of South Korea and
Taiwan, however, the gross national product (GNP} was used
because GDP data was not available.! For that reason, the value
of these two countries’ patents might be slightly overstated.
Next we calculated a patent value index for each type of mar-
ket measurement. We designed the patent value index to pro-
vide some measure of the comparative worth of patents in the
countries studied. Thus, we calculated the patent value index
based on the amount of market protected per dollar of patent
cost, i.e., the inverse of cost per unit of market protected. In
both cases, we assigned a value of 100 to the United States to
simplify the comparison. Thus, the patent value index for the
remaining 31 countries roughly reflects the value (as a per-
centage) compared to obtaining a U.S. patent.

We then ranked the countries for patent value based on each
measure of market size - population and gross domestic prod-
uct, Finally, the countries were given a cumulative rank based
on their ranks in the two different studies.

While the methodology employed is not perfect, it is sufficient
for purposes of comparative analysis between countries. Thus,
small differences in the patent value indices of two countries
are statistically insignificant. On the other hand, where the

2. TheWorld Almanac and Book of Facts 1994, Robert Famighetti et al,
Eds., 1943,

3 Idem.
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patent value indices differ by one order of magnitude or more,
the findings are especially significant.

Several characteristics of the methodology emploved should
also be noted. To begin with, we based our analysis only on
the cost of initially filing a patent application and did not in-
clude prosecution costs. This is not believed to be a signifi-
cant defect, since the greatest variation in cost occurs at the
filing stage because of the need for translations, etc.

In addition, we recognize that the overall size of a country’s
market is not the best measure of the value of that market for
all inventions. In particular, measures of overall market size
are not especially relevant with regard to inventions that are
applicable only to niche markets, For these inventions, another
measure of market value should be used. Thus, although popu-
lation and gross domestic product were selected as the best
measures of overall market importance, other measures may
be used to determine the market importance for any particu-
lar product.

For example, with regard to a patent covering computer soft-
ware, the number of computer users in each particular coun-
try may be a more significant measure of market importance.
Similarly, with regard to a patent for an improved automobile
tire, the annual demand for automobile tires is a more accu-
rate measure of market importance than raw population or
gross domestic product.

IV. RESuLTS OF OUR STUDY

The attached tables detail the results of our study. Specifically,
Table 1 shows the result obtained when the number of people
covered is used as the measure of market importance. Table 2
shows the result obtained when the economic size (GDP) of
the market covered is used as the measure of market impor-
tance. Table 3 summarizes the rankings of Tables 1 and 2 and
includes a cumulative or overall rank. Finally, Table 4 summa-
rizes the results by listing the ten best values for patent pro-
tection based on overall ranking.

One surprising result of our inquiry was that India, often over-
looked by companies seeking patent protection, is among the
best values in the world. When market importance was mea-
sured by raw population covered, India was by far the best
value for patent protection - even a better value than the United

4. (Gross National Product (GNP is a measure of the total value of all
goods and services produced by a nation during a specified period,
usually one vear. Gross Domestic Product (GDP) is an alternative,
maore accurdte, measure that excludes foreign investment and
foreign trade.
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States. India also fared well, ranking fourth, when the impor-
tance of the market was measured in terms of gross domestic
product.

Not surprisingly, the United States fared well no matter how
market importance is measured. Those involved in the patent
field have long recognized that a United States patent is a tre-
mendous value because of the enormous size of the U.S. mar-
ket, its large population, and the relatively low cost of filing,
Most other English speaking countries turned out to be a good
value. The United Kingdom ranked third overall, and Canada
was a close fourth, Australia and South Africa also ranked
among the ten best overall values.

Except for Brazil, Latin America countries did not fare well.
When market importance was measured by economic size, the
patents of Panama, Paraguay, Columbia and Venezuela ranked
as the worst values - worth only a fraction of a US. patent.
These countries did not do much better when market impor-
tance was measured by raw market size. It is not surprising,
therefore, that these countries all ranked among the worst
overall values.

Japan, the most expensive country to file patent applications
in, turned out to be a very good value. Indeed, when market
importance was measured by economic size, Japan ranked
among the top five values. Japan also finished in a tie with
Germany and Brazil as the fifth-best overall values and the
best values among non-English speaking countries.

While the total cost of filing patent applications in non-English
speaking European countries is roughly the same from coun-
try to country, the value of those patents varies dramatically.
As already noted, Germany ranked among the best overall val-
ues. France and Italy also did well, ranking eighth and elev-
enth, respectively. The Scandinavian countries of Sweden,
MNorway and Denmark did not fare as well, especially when

raw market size was used as a measure of market importance.
Luxembourg ranked as the second-worst overall value.
Finally, while the overall rankings are helpful, the percentage
of difference in value, as reflected by the patent value index,
could be even more helpful to those planning a global patent
strategy. For example, it was shocking to find that a Swedish
patent has only one percent of the value of a U.S. patent (ac-
cording to Table 2). Even a Canadian patent, which ranks as
the second best value when GDP is used lo measure market
importance, has less than one-fifth the value of a U.5. patent.
One should also consider these comparative values when plan-
ning a global patent strategy.

V. ConcLusion

Those responsible for planning a global patent strategy can use
the methodology proposed in this article in two ways. First, one
can use the rankings of Tables 1 and 2 and the overall rankings
of Tables 3 and 4 to target those countries that offer the most
protection per unit cost. Secondly, one can use the patent value
indices of Tables 1 and 2 to compare the value of patents
granted by any two countries included in our investigation,

In addition, one can easily adapt our methodology for use with
other measures of market importance. For example, one could
select the number of personal computers sold annually in a
country as the best measure of market importance. In that
case, a patent value index could be calculated based on the
cost per million computers sold annually. Likewise, persons in
non-English speaking countries can use our methodology by
substituting their average total patent costs for the values listed
(which are based on an English language text). Finally, one can
apply our methodology to measure the comparative value for
other forms of intellectual property, especially trademarks.
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TABLE |
Country Total Patent Population Cost per Patent Value Rank
Cost in Millions Million People  Index 1-US = 100

ina $ 2415 329 734 14
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L _TABLE 2
Country Total Patent Gross Domestic Cost per Billion Patent Value Rank

- Cost Product 5 GDP Index 2 - US = 100
Argentina § 2415 101.2 23.8 097 24
Australia $§ 970 3110 3.1 742 8
Austria § 2419 164.0 14.8 1.55 19
Brazil $ 1770 388.0 7 4.6 5.00 10
Canada $ 690 521.0 1.3 17.69 2
Columbia $ 2216 43.0 515 0.45 29
Denmark $ 3930 91.0 43.2 0.53 27
Finland $ 2700 80.0 338 0.68 25
France § 3042 1,000.0 3.0 767 7
Germany $ 3066 1,331.0 23 10.00 6
Greece $ 1660 77.0 216 1.07 22
India $ 460 3280 14 16.43 4
Israel 5 110 .6 14.1 1.63 18
Italy $ 3662 965.0 38 6.05 9
Japan § 4772 2,300.0 21 10.895 5
Korea § 2467 2730 : 9.0 2,56 |
Luxembourg $ 1636 78 209.7 0.11 3l

| Mexico $ 2605 289.0 9.0 2.56 13 |

| Netherlands $ 2303 249.0 9.2 2.50 15

' New Zealand § 853 46.0 185 1.24 20 |

| Norway § 2058 729 40.6 (.57 26
Panama $ 1665 52 320.2 0.07 32 |
Paraguay $ 1187 7.0 168.6 0.17 30 _
Singapore $7:355 383 9.3 247 16 |

| Spain $ 3504 487.0 7.2 3.19 11

' South Africa $ 918 104.0 88 261 I

| Sweden $ 3325 147.0 26 1.02 23 .

. Switzerland $ 2995 1470 204 L13 o O
Taiwan § 2406 180.1 13.6 1.69 17
UK. § 1220 915.0 1.3 17.69 3
Venezuela § 2282 523 43.6 0.53 28

| United States § 1390 5.950.0 0.23 100.00 1

18 Revista 64 ABPI - n°14 - Jan/Fev 1995



-

AN OBJECTIVE MEASUREMENT OF THE COMPARATIVE VALUE OF PATENTS AROUND THE WORLD

TABLE3 TABLE 4
Comy R“:;:? FE aﬁ: J U;:;:” Best Values for Patente Protection
Argentina 24 14 18* 1. United States
Australia 8 10 10 i 2. India
Austria 19 5 22* ' 3. United Kingdon
Brazil 10 3 5* 4, Canada
Canada 2 6 4 5. Japan
Columbia 29 13 20 6. Germany
Denmark 27 3 30 7. Brazil

 Finland 25 28 2 8. France

| France 7 9 8 9. South Africa
Germany 6 7 5% l 10. Australia
Greece 22 21 2]

India 4 1 2
Israel 18 20 18
Italy 9 12 11
Japan 5 8 5

' Korea 14 11 12
Luxembourg 3 32 32

| Mexico 13 2 17
Netherlands 15 19 14*

- New Zealand 20 24 22*

Norway 26 30 29

- Panama 32 29 3 |
Paraguay 30 23 27
Singapore 16 18 14* |
Spain 11 15 13
South Africa 12 5 9
Sweden 23 26 26
Switzerland 21 2 25
Taiwan 17 17 14*

UK 3 4 3 |
Venezuela 28 16 22"

United States 1 2 1 |
* indicates a tie
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1. A evolucdo da transferéncia de tecnologia no Brasil deve
ser analisada a partir dos primeiros diplomas legais surgidos
no século XIX, que traduziam a preocupacio da metrépole em
prover a coldnia com um moderno regime de protecao juridi-
ca aos direitos relativos & propriedade industrial. O antece-
dente historico que influenciou de maneira decisiva a preocu-
pacao incipiente das autoridades portuguesas com a prote-
¢do da propriedade industrial no Brasil foi a transferéncia da
familia real para o territorio brasileiro em 1808. Com a instala-
¢&0 da familia real portuguesa no Brasil, foram assinados a
Carta Régia, de 28.01.1808, prevendo a “Abertura dos Portos
as Nacoes Amigas”, e o Alvard de 01.04.1808, que revogou o
regime juridico, vedando a produgo industrial no territorio
brasileiro.

2. Dentro desse contexto histérico, as autoridades portugue-
sas decidiram editar o Alvara de 28.04.1809, que seria o pri-
meiro diploma juridico brasileiro a estabelecer a protecio es-
pecifica aos “direitos do inventor”,

“Parégrafo VI — Sendo muito conveniente que os invento-
res e introdutores de alguma nova méquina e invengio
gozem do privilégio exclusivo além do beneficio que pos-
sam ter ao favor pecunidrio, ordeno que todos os que tive-
rem neste caso apresentem o plano de seu novo invento
Real Junta de Comércio e que esta, reconhecendo a verda-
de e fundamento dele, Ihes conceda o privilégio por 14 anos,
ficando obrigada a publicé-lo depois, para que no fim des-
se prazo, toda a Nagdo goze do fruto dessa invencéo.”

3. A época da publicaco do Alvara de 28.04.1809, havia uma
grande discussao doutrindria a respeito de duas teorias que
procuravam explicar a natureza juridica da protegio conferida

ao titular dos direitos relativos ao invento, Parte da doutrina
seguia a tradicio francesa da Lei Revolucionéria de 1791, por
forca da qual a protecio juridica ao invento emana da propria
personalidade do inventor: “Ce serait attaquer les droits de
I'homme dans leur essence que de ne pas regarder une découverte
comme la propriété de son inventeur” (Lei de 07.01.1796, Preim-
bulo). A segunda teoria deriva do Statute of Monopolies edita-
do na Inglaterra em 1624, cuja idéia central reside no fato de
que a concessao de privilégios industriais constitui uma exce-
¢éo legal ao principio da livre iniciativa. Em outras palavras, o
Estado concede ao inventor o monopdélio privado & explora-
a0 econdmica do invento, devendo a sociedade abster-se de
qualquer ato suscetivel de atentar contra a sua exclusividade.

4. Traduzindo a preocupacao da familia real em fomentar a
atividade industrial brasileira, foi editado o Alvara de
15.07.1819, que outorgava & Real Junta de Comércio a compe-
téncia para distribuir prémios aos titulares de invengoes pro-
duzidas na esfera das artes, agricultura e navegacio. A Carta
de 25.03.1824 erigiu a protegdo juridica dos direitos relativos
a propriedade industrial & esfera constitucional, estabelecen-
do, expressamente, que os inventores terdo a propriedade de
suas descobertas e producdes, sendo que a lei lhes assegura-
rd o privilégio exclusivo, tempordrio, ou lhes remunerard em
ressarcimento da perda que hajam sofrido pela vulgarizacio
(art. 179, XXVI).

5. Em 23.10.1875, surge o primeiro decreto sobre a proprieda-
de das marcas no ordenamento juridico brasileiro, como uma
reacdo natural &s fraudes ocorridas na primeira metade do
século XIX, em que se visava conferir aos titulares de marcas
a protecéo juridica adequada contra os crimes de contrafaciio
largamente praticados no pais. Alguns anos mais tarde, em
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1883, o Brasil assinaria a Convengéo Internacional de Paris
sobre marcas de indistria e comércio, privilégios de inven-
cao, desenhos e modelos industriais, apoiando, de certa for-
ma, a preocupacao da comunidade internacional em construir
um sistema juridico multilateral cuja eficicia ndo estivesse
exclusivamente adstrita aos limites territoriais impostos pelo
direito positivo dos Estados (Decreto n® 9.233, de 28.06.1884).

6. A Constituicdo Republicana de 24.02.1891 renovou a prote-
¢ao juridica conferida pela Carta de 1824 aos titulares de direi-
tos sobre patentes, além de prever a criacao por lei de um
regime especifico a respeito da propriedade das marcas de
fabrica (arts. 72 & 25 e 27). Com base nessa previsao constitu-
cional, foi promulgada a Lei de Marcas de 1904, que disciplina-
ria 0 regime juridico relativo a propriedade de marcas de f4-
brica e comércio no territdrio brasileiro. Nessa época, muito
se discutiu acerca da necessidade de se criar um érgéo fede-
ral encarregado da prestacio de servicos relativos ao registro
de marcas e patentes no Pais. As diversas teses sobre a maté-
ria foram ardentemente discutidas na reuniao do Congresso
Juridico de 1922, em comemoragao ao centendrio da Indepen-
déncia Brasileira.

7.Em 19.12.1923, o poder Executivo editou o Decreto n® 16.264,
que dispds sobre a criacio da Diretoria Geral de Propriedade
Industrial, 6rgao federal com atribuicdes para a concessao de
privilégios aos titulares de inventos patentedveis e para o re-
gistro de marcas de inddstria e comércio no Brasil. Algumas
criticas foram feitas & época ao referido decreto, que ndo pre-
vira a competéncia da Diretoria Geral da Propriedade Indus-
trial para disciplinar a protecio juridica aos desenhos e mo-
delos de inddstria e comércio no pais, Dez anos mais tarde, foi
editado o Decreto n® 22,989, de 26.07.1933, que aprovou o Re-
gulamento do Departamento Nacional de Propriedade Indus-
trial, drgdo federal subordinado ao antigo Ministério do Tra-
balho, Indistria e Comércio a quem competia: (i) a concessio

=
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de patentes de invencao, melhoramentos, modelos de utilida-
de, desenhos ou modelo industrial e garantia de prioridade;
(if) o registro de marcas de indastria e comércio, nome de
estabelecimento, insignias e emblemas; (jii) a repressao a
concorréncia desleal; (iv) a manutengao da Biblioteca e a Di-
recao da Revista de Propriedade Industrial; e (v) a execucio
das convencdes internacionais concernentes & protecdo da
propriedade industrial no Pais,

8. A conclusdo preliminar a que se chega é a de que os docu-
mentos juridicos criados, desde a transferéncia da familia real
para o Brasil até a instituicao da Diretoria Geral da Proprieda-
de Industrial na década de 20, permitiram a consolidacao da
legislacao brasileira sobre marcas e patentes, através da edi-
¢ao do Codigo da Propriedade Industrial de 27.08.1945. E im-
portante ressaltar que a codificagio do direito de proprieda-
de industrial no Brasil foi realizada ao final da Segunda Guerra
Mundial, periodo em que a economia brasileira obteve digna
performance internacional através do processo de substitui-
cao de importacdes.

9. 0 Codigo da Propriedade Industrial de 1945 tem por objeto
precipuo disciplinar a protecao juridica da propriedade indus-
trial mediante a concessao de privilégios de patentes de in-
vencio, modelos de utilidade, desenhos ou modelos industri-
ais, variedades novas de plantas, marcas de indistria e co-
mércio, nomes comerciais, titulos de estabelecimento, insig-
nias comercias ou profissionais, expressoes e sinais de propa-
ganda e recompensas industriais. Nas disposicoes ainda vi-
gentes dos artigos 169 a 189 o Cédigo de 1945 procedeu i
tipificacao dos crimes contra a propriedade industrial, esta-
belecendo as sangdes penais cabiveis em caso de violacao das
normas descritas pelo Cadigo.

10. Ao final da década de 50 e durante os anos 60, o Poder
Executivo adotou uma rigida politica fiscal e cambidria com o
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objetivo de restringir a remessa de divisas ao exterior pela
explbracao de direitos de propriedade industrial no territrio
brasileiro, destacando-se: (i) aimposicao de limites percentuais
a dedutibilidade das despesas com a remessa de royalties ao
exterior; e (i) a ado¢do de um sélido controle administrativo
exercido pela antiga Superintendéncia da Moeda e do Crédito
(SUMOC) em relagao a remessa de pagamentos ao exterior. Ain-
da na década de 60, foram editados dois codigos da Proprieda-

de Industrial (Decreto-Lei n® 254, de 28.02.1967; e Decreto-Lei n® -

1005, de 21.10.1969), que reproduziram, com algumas modifica-
goes, as principais normas previstas pelo legislador de 1945,

11. De notar que, até o final da década de 60, ndo existe previ-
sao especifica na legislacao brasileira sobre a protecao juridi-
ca conferida pelo direito de propriedade industrial a transfe-
réncia de tecnologia propriamente dita.

12, No inicio da década de 70, iniciam-se, contudo, os debates
sobre a questdo da transferéncia de tecnologia no Brasil com
a criagdo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial pela
Lei n® 5.648, de 11.12.1970. O INPI é uma autarquia federal,
vinculada ao entdo Ministério da Indistria e do Comércio, a
quem compete executar as normas reguladoras da proprieda-
de industrial no pais. Cabe ao INP| adotar “medidas capazes de
acelerar e regular a transferéncia de tecnologia” para o pais,
além de criar melhores condicoes de absorgao, adaptacao ou
desenvolvimento da ciéncia e tecnologia, através do pleno apro-
veitamento das informacdes acumuladas e de ampla divulgaciao
nos setores industriais e de pesquisa (art. 2%, parigrafo (nica).

13. No ano seguinte, a Lei n® 5.772, de 21.12.1971, instituiu o
quarto e atual Codigo da Propriedade Industrial, declarando,
expressamente, que estao sujeitos a averbacao no INFI os atos
e contratos que impliquem a transferéncia de tecnologia no
territdrio brasileiro (art. 126) .

14. Vé-se, pois, que a legislagio editada no inicio dos anos 70
outorgou ao INPl a competéncia juridica necesséria para regu-
lar o processo de transferéncia tecnoldgica no Brasil. Num
contexto mais amplo, tal legislacdo insere-se na politica
intervencionista adotada pelo Estado em diversos setores da
atividade econdmica brasileira, constituindo-se numa longa
manus do poder piblico sobre o desenvolvimento das rela-
¢oes do setor privado.

15. Com o propdsito de regular o processo de transferéncia
tecnolégica, o INPl editou diversos atos normativos visando a
estabelecer os pressupostos necessérios a serem observados

pelas partes para averbacdo administrativa dos respectivos
contratos. 0 Ato Normativo n® 15, de 19.09.1975, estabeleceu,
nesse sentido, os conceitos basicos para a averbacao dos con-
tratos de transferéncia de tecnologia e correlatos na forma do
Codigo da Propriedade Industrial. A averbagao do contrato no
INPI era necessiria para permitir a dedutibilidade de despe-
sas com o pagamento de royalties, legitimar a remessa de valo-
res ao exterior, bem como para comprovar a exploragao efeti-
va de marcas e patentes no pais. Os instrumentos de transfe-
réncia de tecnologia eram até entao classificados segundo uma
divisao qliingiipartite, envolvendo os contratos de licenca para
exploracio de patentes. uso de marcas, fornecimento de
tecnologia industrial, cooperacao técnico-industrial e presta-
¢ao de servicos técnicos especializados. Diversas restrigies
foram impostas ao principio da liberdade de negociacao das
clausulas contratuais pelas partes, uma vez que o INPl arroga-
va a si o direito de intervir na propria definicio do negbcic-
base do contrato. De fato, o Ato Normativo n® 15/75 descrevia
minuciosamente o contedido que deveriam apresentar os con-
tratos de transferéncia de tecnologia no Pais quanto 4 defini-
¢do do objeto social, a remuneracio estabelecida, a forma de
pagamento, o prazo de vigéncia, as garantias outorgadas, além
de outras clausulas a serem pactuadas entre as contratantes.

16. No inicio da década de 30, o INPI baixou a Resolucion® 22,
de 27.02.1991, e a Instrucdo Normativa n® 01, de (2.07.1951,
que marcaram o inicio da “flexibilizacao” da politica
intervencionista do estado em relacdo ao processo de transfe-
réncia tecnoldgica no pais. Os referidos atos contribuiram de
fato para abrandar as exigéncias até entdo impostas pelo INPI
aaverbacao dos contratos de transferéncia de tecnologia. Ain-
da no inicio dos anos 90, o INPI tratou de regular averbacio
dos contratos de costsharing e de franquia de marcas e servi-
oS, que até entdo nao haviam merecido uma orientagao espe-
cifica por parte da autarquia (Resolugao n* 35, de 29.06.1992;
e Ato Normativo n® 116, de 27.10.1993).

17. Finalmente chega-se ao Ato Normativo n” 120, de 17.12.1993,
que traduz a nova politica implementada pelo INPI no sentido
de conferir ampla autonomia ao principio da liberdade
contratual em matéria de transferéncia tecnolégica no Pais. 0
Ato Normativo n® 120/03 dispoe que o INPI averbari “os atos
ou contratos que impliquem ou contenham dispositivos rela-
tivos a licenciamento de propriedade industrial, transferéncia
de tecnologia, compartilhamento de custos e/ou cooperagao
em programas de pesquisa e desenvolvimento, franquia, ser-
vigos de assisténcia técnica, cientifica e semelhantes”. A
averbagdo € necessdria 4 validade perante terceiros de atos e
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contratos de transferéncia de tecnologia, independentemente
do domicilio das partes, (i) quando a licenca envolver a propri-
edade industrial registrada ou concedida no Brasil e a obriga-
¢ao objeto do contrato tiver que ser executada no territorio bra-
sileiro; e (ii) para fins cambidrios e dedutibilidade fiscal dos
pagamentos envolvidos (art, 1%, paragrafo Gnico, “a", *b" e “¢").

18. O Ato Normativo n® 120/93 esclarece, ainda, que a anilise
dos contratos de transferéncia de tecnologia pelo INPI estard
restrita ao exame formal da situacdo de marcas e patentes a
serem licenciadas e ao fornecimento de informacdes sobre os
limites previstos na legislagao brasileira em matéria de
dedutibilidade e remessa de royalties ao exterior, Portanto, nao
caberd ao INPI analisar nos contratos de transferéncia de
tecnologia as clausulas que se refiram a remuneracéo, formas
de pagamento, prazo de vigéncia, lei aplicivel e demais dispo-
sitivos que nao estejam inseridos no ambito de sua competén-
cia formal. Além disso, “ndo poderd, destarte, o INPI recusar
averbacdo com base em alegada violagdo de legislacao
repressora de concorréncia desleal, legislacao "anti-trust’ ou
relativa a abuso de poder econdmico, de protecio ao consu-
midor e outras, facultada ao INPl a opcao de alertar as partes
quanto aos aspectos legais pertinentes” (arts. 4°, & 1% e 29,

19. A politica de *flexibilizacao” desenvolvida pelo INPI deter-
minou a reacdo de segmentos conservadores contririos ao

processo de transferéncia tecnoldgica para o Brasil. Cite-se,
nesse sentido, o Projeto de Decreto Legislativo, da Camara
dos Deputados, de 08.03.1994, que prevé a suspensao dos efei-
tos do Ato Normativo n® 120/93: *O Ato Normativo, mascara-
do sob a roupagem de uma pretensa desburocratizagio (o que,
afinal, ndo mais seria necessario apds a edicao da Resolucio
n® 22/91, especificamente voltada para a questao administrati-
va) na realidade propicia que as empresas estrangeiras, ma-
trizes de subsidiirias no Pais, possam receber pagamentos, a
titulo de transferéncia de tecnologia, sem qualquer verifica-
cao por parte do governo brasileiro”. Ademais, “trata-se de
um inescrupuloso aproveitamento do ambiente de liberalis-
mo reinante no pais, para inserir normas irresponséveis que
poderdo provocar situagoes similares e outras ja vivenciadas
pelo Brasil, quando as remessas feitas pelas subsididrias bra-
sileiras as matrizes no exterior, sob a rubrica de assisténcia
técnica, alcangavam virias vezes o valor das quantias pagas a
titulo de dividendos efou lucros”,

20. Nao resta divida de que o citado projeto representa um
“retorno ao passado” em matéria de legislacao sobre a trans-
feréncia de tecnologia no pais, que poderd trazer danos
irreparaveis a continuidade do processo de capacitagio
tecnoldgica de empresas brasileiras visando & conquista de
novos mercados com o desenvolvimento das relagdes de co-
mércio no plano internacional.
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Ivan B, AHLERT

Analisha de patentes de Dannersar, Stemsen, Bigler & [panema Morein

A infracdo de uma reivindicacdo de patente pode ocorrer de
trés formas distintas, a saber:

- infracdo direta ou infracao literal

- infracéo por equivaléncia

— infragdo parcial ou subcombinacio

Uma infragdo direta ocorre quando cada elemento do produto
infrator coincide com a definicao contida na reivindicagao (por
exemplo, se a reivindicacao define um parafuso ou um ele-
mento de uniio, e o produto contrafeito apresenta um parafu-
s0). Na infracio direta pode haver necessidade de interpretar
o significado ou a abrangéncia de determinada expressao na
reivindicagao (por exemplo, o que se entende por um elemen-
to de unido), porém, interpretada a expressao e estabelecida
sua extensao, a correspondéncia com o elemento do preduto
infrator & imediata.

A infracao por equivaléncia, que € uma das duas formas de
infracdo ndc-literal, apresenta-se quando o elemento do pro-
duto infrator ndo se enquadra diretamente na definicao do ele-
mento da reivindicagio, porém constitui um equivalente téc-
nico deste dltimo (por exemplo, a reivindicacao define um
parafuso e o produto infrator possui um pino). Existe, em ou-
tros paises, uma série de definicdes para se avaliar se um ele-
mento deve ser considerado como equivalente a outro, Sem
entrar em detalhes a esse respeito, visto niio ser esse o topico
principal deste artigo, duas das principais definicoes para
equivalentes residem em que o elemento (a) trata de um equi-
valente obvio para um técnico no assunto ou (b) atende as
condi¢des do denominado teste tripartite?,

NOTAS

1. Este artigo resulta de uma tradugio e adaptagio de um item de
trabalho intituladeo “Interpretation of Claims and Infringement of
Fatents on the Brazilian Industrial Property Law”, preparado pelo

autor no Instiuto Max-Planck em Munigue, Alemanha, em maiof
junho 1994, ainda em fase de conclusao.

De aplicagio mais freqiiente nos ELA esse teste consiste em inves-
figar se o elemento realiza substancialmente a mesma fungio, exe-
cuta a funcao substancialmente da mesma maneira e produz subs-

J4 a infracdo parcial ou subcombinacio, que € a outra forma
de infracao nao-literal, existe quando o produto de um ter-
ceiro nao possui todos os elementos da reivindicacio de uma
patente, porém ainda representa basicamente uma explora-
o da inven¢io patenteada. E fato que, como principio ge-
ral, uma reivindicacao € considerada infringida apenas quan-
do para todos os elementos da reivindicacao sao encontra-
dos elementos correspondentes no produto ou processo in-
frator, seja de forma direta, seja por equivaléncia, Contudo,
nio obstante o atual Cadigo da Propriedade Industrial, Lei
n® 5.772, ser silente a esse respeito, como o é em relacio &
infracio por equivaléncia, decisao da 6° Camara Civel de
Porto Alegre. & qual se fard mencao adiante, bem como ind-
meras decisdes em outros paises, cujas leis tampouco con-
templam expressamente a figura da infragao parcial, confir-
ma que a infracao pode existir quando ndo ha uma corres-
pondéncia completa entre os elementos da reivindicacio e
aqueles do produto infrator. O reconhecimento da infracéo
nao-literal, quer por equivaléncia, quer por subcombinagdes,
é tido como uma alternativa para minimizar uma eventual
insuficiéncia de protecio devido ao fato de se reivindicar de
forma inadequada uma dada invengéo, visto que as dificul-
dades de se preparar uma reivindicagio com um escopo jus-
to e adequado sao bem conhecidas dagueles que trabalham
nessa area’. Assim, em casos em que um terceiro nao-autori-
zado pelo titular tem a clara intencdo de se beneficiar da
invengao reivindicada, admitir a possibilidade de infracio
parcial pode ser considerado como estando de acordo com

tancialmente o mesmo resultado que o elemento comrespondente
da reivindicagdo da patente,

3 "Human fantasy does not suffice to forecast at the granting stage
the multitude of questions which arse later at the infringement stage
and which may be relevant for the definition and limitation of the
scopeof protection of patents since nobody is able (o predict the many
different possibilities which an invention ofters for its use.development
and circumvention” —Bruchhausen = 11C - vol.5/1974 - p.254.
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as diretrizes gerais propostas pelo projeto de Tratado de
Harmonizagio de Leis de Patentes da OMPI* no que diz res-
peito ao fato de que as reivindicagdes devem ser interpreta-
das de modo a assegurar justa protecdo ao titular da paten-
te. Nao obstante, para se garantir simultaneamente um grau
razodvel de certeza ¢ seguranca para terceiros, a aplica-
bilidade do conceito de infragido parcial deve ser limitada a
casos particulares, seguindo-se diretrizes gerais ja estabe-
lecidas em decisdes judiciais, algumas das quais serio co-
mentadas adiante. Em outras palavras, a infracao parcial deve
constituir a excecdo, e ndo a regra.
A decisdo acima referida da 6° Camara Civel de Porto Ale-
gre, no caso Taurus Blindagens Ltda. versus Pier Luigi Nava,
claramente suporta a interpretacio de que uma infragio
de patente pode existir em casos em que o produto de ter-
ceiros ndo possui todas as caracteristicas da invencao
reivindicada. Alguns dos trechos relevantes nesse aspecto
sdo 05 seguintes:
“Constitul contrafacdo, no sentido de que infringe o privi-
légio, a fabricagdo do produto com aproveitamento da idéia
inventiva bdsica protegida, ainda que sem completa e ab-
soluta correspondéncia com a descrigio patenteada, mer-
cé dos acréscimos e alteracies que, aquela estranhos, to-
davia ndo a desfiguram,
()
A apelante invoca em seu socorro a presenca de notaveis
dessemelhancas entre o modelo patenteado e o por ela pro-
duzido.

4. Article 21(1(b) The claims shall be so interpreted as to combine
fair protection for the owner of the patent with a reascnable degree
of certainty for third parties. In particular, the claims shall not be
interpreted as being combined to their strict literal wording, Neither
shall the claims be considered as meve guidelines allowing that the
protection conferred by the patent extends to what, from a
consideration of the deseription and drawings by a person skilled
in the art, the owner has contemplated, but has not claimed.

3 Cuando um inventor independente idealiza aperfeicoamento de
um invento patenteado por terceing, isso possibilita a tal inventor a
oblengao de patente para o aperfeicoamento Estando a patente
de terceiro ainda em vigora patente concedida ao referida inven-
tor poderd constituir uma patente dependente daquela e nao po-
dera ser explorada sem consentimento do titular da patente mais
antiga (vide artign A Patente Dependente na Mova Legislagao”, do
mesmo autor, publicado na Revista da ABPI n™ XX, 159X,

6. D acordo com uma decisio do Tribunal de Paris de & de janeiro
de 1965:"La contrefagon n'est pas supprimée par des adjonctions
ot des restrictions qui ne modifient pas les éléments essentiels de
I'invention brevetée”, Ainda de acordo com oTribunal de Grenoble:
"Il 'y & pas lieu de s'arréter  une différence d'aspect entre deux
appareils, si I'appareil argué de contrafagon a repris les movens
essentiels de |'appareil breveté” = "Les Brevets d'Invention -

Revista 4 ABPl = n®14 = Jan/Fev 1995

(...)
Mas é claro que essas diferencas ndo descaracterizam a
infracio ao privilégio. Nos dois primeiros casos, trata-se
de recursos acrescentados ao produto e inteiramente inde-
pendentes da idéia inventiva, que por eles nao foi afetada
de modo algum. Pode-se até admitir que se trata de aper-
feicoamentos capazes de tornar o produto final superior
ao configurado na patente, mas isso é absolutamente
irrelevante’, J o sistema de travagem constitui uma supres-
sdo de um dos recursos proporcionados pelo invento, que
nao implica, porém, sua desfiguragio.” (grifou-se).
De uma forma geral, essa idéia corresponde aquilo que os fran-
ceses denominam doctrine de variantes d'exécution, de acordo
com a qual simples diferencas em detalhes ndo afetam a situ-
agao de infracdo de um invento patenteado por um produto
infrator®.
Entre outras’, as cortes francesas confirmaram em diversas
decisGes no passado a aplicabilidade do conceito de infra-
¢éo parcial’, o que pode ser explicado em parte pelo fato de
que a legislacdo daquele pais nao previa reivindicacoes for-
mais até o Ato de janeiro de 1968°. Contudo, decisdes mais
recentes na Franga confirmam que a protecdo assegurada
pela patente pode de fato abranger a infracio parcial, mes-
mo se o escopo de protecao deva ser determinado & luz de
reivindicacdes. Por exemplo, na decisio Dolle versus Emsens,
o Tribunal de Recursos de Paris negou que havia infragao,
porém confirmou que a infracdo parcial é factivel no caso de
reproducio de um elemento essencial de uma reivindicagdo

Rédaction et Interpretation”- Etude du Centre de Recherche sur le
Diroit des Affaires sous la direction de J. Boucourachliey 1, -M.
Moussaron,

7. Embora as reivindicagoes de uma patente fossem aquela época
redigidas com referéncia parcial ao relatério descritivo (peex.:"We
claim as our invention the construction and use of an endless apron,
divided into troughs or cells, in 2 manner for cleaning grain,
aperating substantially in the way described™), decistes da justica
norte-americana trataram da questao da infragao parcial ao me-
nos desde 1843, Em Pitts & Whitman, Patent Cases, vol. 2, 1854, p.
1890 magistrado afirma que,embora a patente refirase claramen-
i€ a um aperfeigoamento, ¢ nao a diversos aperfeicoamentos, uma
vez que ela na realidade se relaciona com uma combinapdo de
diversos aperfeigoamentos, nem todos eles sendo encontrados na
méquina do réu, a protecio deveria comportar cada um dos refe-
rides aperfeicoamentos, cada um dos quais constituindo uma ine
vengao do titular :

B Jean-Fierre Stenger —"La Contrefagon de Brevet en Droit Frangais
et en Droit Américain®- p. 142-143.

9 Georges LeTallec, Juiz da Suprema Corte, Paris —“Determining Patent
Subject-matter in Grant, Infringement and Revocation Proceedings”
= [IC = vol 20 = n® 371989 = p. 355,
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complexa, embora nao de um elemento de uma reivindicacdo
de combinago", categorias estas sobre as quais tecerei co-
mentdrios adiante.

Mathély ja havia levantado a questio atinente a natureza das
reivindicacdes da patente como fator relevante a considerar
quando da determinagio da aplicabilidade da infracdo par-
cial, isto &, se a reivindicagdo trata de uma reivindicagdo com-
plexa ou de uma reivindicagdo de combinagdo®. Em uma re-
vindicagdo de combinagdo, os elementos definidos séo usual-
mente conhecidos entre si, o resultado geral alcancado pela
inven¢ao dependendo predominantemente da combinacio
especifica de tais elementos, os quais, combinados na ma-
neira pleiteada na reivindicacao, alcancam o novo efeito téc-
nico desejado. Em reivindicacoes de combinacio hd um efej-
to sinérgico, que supostamente apenas € oblido por tais ele-
mentos quando combinados em uma forma especifica, de tal
modo que a combinagio como um todo, e ndo cada elemen-
to isolado, deve ser considerada como a invencao em si. Em
uma reivindicagdo complexa, por outro lado, cada elemento
ou conjunto de elementos executa uma funcio individual, e
nio necessariamente age de forma sinérgica como nas rej-
vindicagoes de combinagao. Assim, os elementos de uma
reivindicacdo complexa podem, em principio, ser
dissociados, elementos dissociados estes os quais ainda re-
alizarao novas fungdes ou ainda podem ser considerados
novos e inventivos quando comparados com o estado da téc-
nica". Mathély expressou opinido de que infracdo por
subcombinacdo ou infracdo parcial deveria apenas ser apli-
cada a reivindicagoes complexas. Essa opinido foi refletida
em resolucdo da AIPPI sobre a Interpretagio de Reivindica-
¢oes de Patentes (() 60)”, de acordo com o paragrafo 3.1:
“urna reivindicagdo de uma combinagdo ndo comporta prote-
¢ilo independente para os integrantes isolados da combinagdo”,

10, “Considérant [...] que la contralagon partielle n'est pas plus réalisée;
qu'en effet M. Dolle qui a choisi de revendiquer une invention de
combinaison ne savrait extraire de cette combinaison un ou
plusieurs movens fussent-ils nouveaux el inventifs; qu'une
contrafagon partielle n'est concevable que par la reproduction d'un

elément essentiel d une revendication complexe et non pas d'un
&lément d'une combinaison de movens!= (PIBD n° 431 = 1991 = 11,
2.

11.  Jochen Pagenberg — “The Scope of art. 69 European Patent
Convention; — Should Sub-Combinations be Protected?” 11C - val,
240" 31993,

12, Em Pitts i Whitman, veja nota 8 suprg, embora seja feita referéncia
a uma“combinagan” de aperfeigoamentos, é evidente que o caso
diz respeito a uma patente complexa, isto &, & agregacio de diver
sos aperfeicoamentos, cada um dos quais suportando protecao
individual.

opinido esta também ratificada pelo Tribunal de Recursos

de Paris na referida decisao Dolle versus Emsens.

(s tribunais ingleses em regra aplicam testes para investigar se

uma determinada variante em um produto acusado, a qual ndo

esta de acordo com o significado literal de uma reivindicacao,
pode efetivamente ser considerada uma caracteristica nao es-
sencial da invencio, ndo descaracterizando, assim, uma infra-
¢aon. O conceito geral de tais testes €, em alguns aspectos, seme-
lhante ao conceito de equivaléncia, embora ele trate nao com
uma possivel equivaléncia, mas predominantemente com a re-
levancia de uma caracteristica reivindicada que nao esteja pre-
sente no produto acusado. Uma denominada purposive
construction das reivindicagoes para identificar suas caracteris-
ticas essenciais reside na formulagiio das seguintes indagacdes':

1. Avariante dainvengao, alegada como infragao, tem um efei-
to material no modo como a invengao funciona?

2. Caso negativo, isso seria dbvio para o especialista no as-
sunto?

3. Caso positivo, é Gbvio para ele, a partir do relatério descri-
tivo, que nio se poderia pretender que a variante fosse
excluida do @mbito da reivindicagao'?

De acordo com decisdes dos tribunais alemies, subcom-

hinacoes podem ser protegidas, especialmente quando o pro-

duto infrator contém todas as caracteristicas novas e inventi-
vas da invencao reivindicada, mesmo que nao estejam pre-
sentes caracteristicas da invengao que ja pertenciam ao esta-
do da técnica, ou seja, agquelas que deveriam estar definidas
no preambulo da reivindicagao. Outras consideragdes relevan-

tes em decisdes dos tribunais alemées diziam respeito a: (a)

se os resultados da invengio também eram substancialmente

alcancados pela subcombinacao ou (b) se as caracteristicas
essenciais da invengao estavam presentes no produto infra-
tor'® ou (c) se era Gbvio para um técnico no assunto atingir os

13, Annuaire 1981 = X3XI Congrés de I'AIPP] - Buenos Aires 1980,

14 Questdes na versao apresentada por Bodenheimer elBleton
{Stephen M. Bodenheimer, Jr and John Beton - “Infringement by
equivalents in the United States and Europe: & comparative analysis”
= Mitteilungen der deutschen Fatentanwilte = Helt 4093 - p. 10104
gual & simplificada em relagao aos denominados “Principios
Catnic”, aplicados nos casos Improver Corporation ¢, Reminglon
[1990] F5R.181; Southco & Dzus Fastener Euwrope [1990] RPC,587;
e Edwards o Acme Signs & Displavs Limited [1990] FSR, 621 (refe-
réncias bibliograficas como citadas pelos autores).

15,  Por ex,se o relatdrio menciona especificamente que determina-
da solucdo ou classe de solugdes nao se aplica a invengao ou que
a invencao nao se estende a tais solughes.

16.  Em conseqiéncia,devemos fazer uma distingao entre “caracteris-
ticas essencials” e caracteristicas nao-essenciais”da reivindicagdio,
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mesmos resultados sem usar todas as caracteristicas reivin-
dicadas. Todas estas consideracoes guardam grande afinida-
de com aquelas relativas & investigacao de uma possivel infra-
¢éo por equivaléncia.

(Juando uma dada caracteristica de uma reivindicacao de pa-
tente € considerada como irrelevante para atingir o efeito tée-
nico desejado da invencao, a literatura alema identifica esta
situagao como “super-reivindicar” ou reivindicar em excesso,
isto €, incluir em uma reivindicagéo caracteristicas desneces-
sdrias. A esta caracteristica também se aplica a definicao de
caracteristica “nio-essencial”, que foi incluida de modo
indevido na reivindicacao, possibilidade esta que & igualmen-
te admitida pelos tribunais britanicos”. Determinar infracio
na base pith and marrow € uma terminologia comum na juris-
prudéncia britanica, referindo-se aos casos em que o infrator
toma a esséncia da invencéo patenteada', embora caracteris-
ticas nao-essenciais das reivindicagdes nio estejam presentes
no produto desse infrator. Nesses casos particulares, a aplica-
¢ao do conceito de infracao parcial no que se refere a um pro-
duto infrator parece mais claramente tratar de uma solucio

apesar do principio basico de que toda caracteristica de uma el
vindicagao independente deveria ser considerada como essenci-
al [neste sentido,o itemn 1.3.2.1(a) doAto Normativo 101789 estabe-
lece que”as revindicagdes independentes devem definir todas as
camcieristicas técnicas essenciais da invencao” ). A flexibilizacao
imposta por esta distingio segue, porém, o conceito geral de que
as reivindicagoes nao devem ser interpretadas de modo excessivi-
menke estrito,

1T, “lfthe alleged infringement takes all the essential integers or features
of the claim, there will be infringement even though some
inessential of the daim has been substituted by some varant such
as a mechanical or electrical equivalent, or, indeed, omitted
altogether = Sir Douglas Falconer Judge of the High Court of Justice,
London (1989) - “The Determination of Subject-matter Protected
by a Patent in Grant, Infringement and Revocation Proceedings™=
N = voal, 20— ™ 371989,

18, Philip W Grubb —“Patents in Chemistry and Biotechnology™— 1986
- p23.

justa e equilibrada. Se, por outro lado, a caracteristica da rei-
vindicacio que falta no produto infrator afeta de fato os resul-
tados alcancados pelo produto, a decisio de considerar se
uma infracdo parcial existe ou nao dependeri da relevancia
dessa caracteristica”. Dependendo das circunstancias, a omis-
s&o de uma caracteristica de uma invencéo reivindicada pode
resultar em outra invencao™, que, eventualmente, ndo infrin-
ge a patente ja existente.

Por exemplo, em uma decisio baseada no artigo 69 da Con-
vencao da Patente Européia (EPC)*, a Corte Suprema alema
(Bundesgerichtshof) afirmou que “protecdo para uma
subcombinacdo deve ser excluida de todo modo se nao esti
presente um elemento da reivindicagio que é essencial e
determinante para o ensinamento da patente™. Embaora ne-
gando a existéncia de uma subcombinagio neste caso especi-
fico, a Corte Suprema implicitamente reafirma a aplicabilidade
deste conceito em casos em que as caracteristicas essenciais
da invencio reivindicada estejam presentes.

0 fato de que diversos autores alemaes e decisdes naquele
pais confirmam a aplicabilidade do conceito de infracao parci-

19, Jochen Pagenberg - vide suprg nota 11

20, “The omission of one of the ingredients of a composition, before
supposed to be essential, is a patentable subject, under certain
circunstances” {District of Massachussets, January 1874) - Tarr &1
al.v. Folsam = Reports of Patent Causes — vol, 1 - 1881 - p 24,

21.  "Apparatus for Washing Vehicles" - 1IC - vol. 23 - o 1/1992 - p.
120

2. Neste casoembora o efeito final (retornar as escovas de lavagem a
posicao de partida) também fosse obtido pelo dispositive da parte
contrana, isso em feito de uma maneira distinta, em que nio se
obtinha a principal vantagem da invencao, De acordo com o tex-
to da decisko: "The protection conferred by a patent cannot be
extended to cover an embodiment which completely forgoes the
decisive advantage of the invention and emplovs instead a means
from the state of the art which the invention was primarily designed
to avoid .
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al sob a luz do artigo 69 EPC* * se reveste de maior importan-
cia no estudo da situagao em nosso pais, uma vez que o teor
de tal artigo néo se afasta em substancia das correspondentes
disposicies a esse respeito em nosso atual Codigo da Propri-
edade Industrial®, sendo praticamente idéntico em esséncia
ao teor do artigo 41% do projeto para uma nova Lei de Propri-
edade Industrial, conforme texto aprovado na Camara dos
Deputados em 2 de junho de 1992

Se, por um lado, na vigéncia do atual Cadigo, praticamente
apenas a decisdo acima comentada da 6° Cimara Civel de Por-
to Alegre fornece um subsidio mais substancial & tese da
aplicabilidade da infracdo nac-literal, tal ndo ocorre no texto
do projeto acima referido. Neste dltimo, o artigo 186 estabele-

23, Bruchhausen - [IC = vol. 20 - 1989 - p. 341,

2, Aricle 6% - Extent of protectioin
(1) The extent of protection conferred by a European patent or a
European patent application shall be determined by the terms of
the claims. Nevertheless, the description and the drawings shall be
used to interpret the claims.

25 AmLM-(.)
§2% As reivindicagbes sempre fundamentadas no relatonio descri-
tivo, caracterizarao as particularidades do invento, estabelecendo
e delimitando os direitos do inventor

26, Art 4] - A extensao da protegao conferida pela patente serd deter
minada pelo teor das reivindicagoes, interpretado com base no
refatdrio descritivo e nos desenhos.

27 A 186 - Os crimes deste capitulo caracterizam-se, ainda que a
violagao nao alinja todas as reivindicagGes da patente ou s res-
trinja d utilizagio de meios equivalentes ao objeto da patente. [Nota
do autor; um dos indmeros textos do projelo para a nova Lei de
Propriedade Industrial submetidos a ABP, a época de suatramitagao
na Cimara dos Deputados continha disposicio semelhante em que
se lia que “os crimes .. caracterizam ainda que a violagao nao
atinja a fotalidade da patente ou .. (grifou-se). Tal dispesicao pode-
ria eventualmente ser interpretada como incluindo a hipdtese da
infragén parcial, Contudo, acredito que esta hipatese nao deva ser
generalizada dessa forma, sob pena de provocar elevado grau de
incerteza quanto A real abrangéncia de uma rebvindicagio |

T

T

ce que o crime de infra¢do nio se descaracteriza, ainda que a
violagio se restrinja 4 utilizagio de meios equivalentes”. Ao
que me parece, a equivaléncia como forma de estabelecer uma
infracio nac-literal nao deve ser encarada como exaustiva no
(ue concerne as possiveis maneiras de se interpretar uma rei-
vindicagdo. Visto de outro modo, pode-se considerar em algu-
mas circunstancias que a omissao de um dado elemento de
uma rejvindicacdo ainda pode ser considerada como uma so-
lucao equivalente, se o mesmo resultado geral € obtido e se os
ohjetivos principais da invencao sao alcancados. Neste senti-
do, deve-se observar que, embora a denominada Doutrina de
Equivaléncia geralmente se aplique a um elemento que € equi-
valente a um elemento de uma reivindicagao®~, o artigo 186

28 Porexemplo,compare com a definicao de equivalentes do projeto
da OMP1 para um Tratado de Harmonizagano de Patentes:
Article 21 - Extent of Protection and Interpretation of Claims [..]
{2} | Equivalents]

fa) Notwithstanding paragraph (13(b), a claim shall be
considered to cover not only all the elements as expressed
in the claim but also equivalents,

(b} An element (“the equivalent element”) shall generally be
considered as being equivalent to an element as expressed
in a claim ifat the time of any alleged infringment, either of
the following condition is fulfilled in regard to the invention
as claimed:

(i) the equivalent element performs substantially the same
function in substantially the same way and produces
substantially the same result as the element as expressed
in the claim, or

(i) it s olvious to a person skilled in the ar that the same result
as achieved by means of the element as expréssed in the
claim can be achieved by means of the equivalent element

() Any Contracting Party shall be free to determine whether an
element is equivalent to an element as expressed in a claim
by reference to only the condition refermd 1o in subparagraph
(b3(i) or 1o only the condition referred to in subparagraph
{(B(ii), provided that.at the time of depositing its instroment
of ratification of or accession (o this Treaty it so nofifies the
Director General.,

29, “Element-by-element identity must exist between patented invention
and accused infringing product for infringement o exist under

e it § LS e S T e pe——
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Profissao regulamentada pelo Decreto-Lei n” 8.933
de 26 de Janeiro de 1946
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do mencionado projeto refere-se a um meio equivalente ao
objeto da patente, o que eventualmente pode ser interpretado
como significando que o produto infrator pode ser analisado
como um equivalente global ao objeto reivindicado, em vez de
" necessariamente ter-se que investigar se para cada um dos
elementos da reivindicacio existe um correspondente direto
ou um equivalente em tal produto. Nos EUA, onde o conceito
de equivaléncia ¢ largamente utilizado na determinacao de in-
fragdo, decisoes na justica referiram-se diversas vezes a fun-

doctrine of equivalents [...]7 - Safe Flight Instrument Corp. v
Sunstrand Data Control Ine.{DC Del, February 17,1885) = 10 USPQ2d
-p 1733

30, "In the United States, there has been a struggle to determine
whether infringement by equivalents involves consideration of the
invention as a whole or consideration of the parts of the invention
or both” - Stephen M. Bodenheimer, Jr. and John Beton -
“Infringement by equivalents in the United States and Europe:A
comparative analysis™ Mitteilungen der deutschen Patentanwalte
= Heft 4/93 - p.99.

31, “Underthe doctrine of equivalents infringement may be found (but
not necessarily) if an accused device peforms substamially the same

¢des, modos e resultados globalmente equivalentes™?.
Concluindo, ndo obstante ser razodvel aplicar-se o conceito
de infrag@o parcial nos casos em que hé um evidente aprovei-
tamento nac-autorizado de invento patenteado, apesar de nao
haver uma colidéncia total com os termos da reivindicacio,
este conceito deve ser aplicado com a devida reserva e
discernimento, a fim de que a determinacéo do escopo de pro-
tecdo de uma patente nao seja sempre envolta em uma aura
de incerteza.

overall function or work, in substantially the same way, lo obtain
substantially the same overall result as the claimes invention”.
(CAFC, November 6,1987) = Pennwalt Corp.v Durand-Wayland Ine.
=4 USSP - 1887 - p 17391t must be then determined whether the
entirety of the accused device or process is so ‘substantially the
same thing, used in substantially the same way to achieve
substantially the same result’ as to [all within that range [of
equivalence]” (CAFC, March 4, 1985) = DML, Inc. v Deere & Co.-
225 USSP - 1985 - p. 235; "Assessing equivalency involves a
determination of whether the claimed invention and alledged
infringing dewice [...] perform substantially the same function in
substantially the same way to give [...] susbtantially the same result”
(CAFC, April 6, 1984 — Perkin Elmer Corp. v Computervision Corp
- 221 USPQ - 1984 - p.678 (grifouse).

V Vieira de Mello, Werneck Alves

Advogados S/C
//\
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Sacto de Morsen, Leanordfos & Cin

Sumdrio: . Introdugio — [l O Mercado Farmacéutico — [ll. Os Ataques &s Marcas dos Produtos Farmacéuticos — [V 0 Decreto n® 793, de 5 de Abril

de 1983, e os Nomes Genéricos — V. A Protecio das Marcas Farmacéuticas

“Diseases desperate grown
By desperate appliance are relieved,
Ornotatall.” (Hamlet, Ato [V)

I. InTRODUCAD

(O Brasil € um pais de 8.500.000 km?, cerca de 150.000.000 de habi-
tantes, um PIB de US$ 431 bilhoes, um saldo na balanca comer-
cial de US2 13 6 bilhoes, reservas cambiais de US$ 41 40 bilhdes.
Sua economia estd incluida entre as dez maiores do mundo.
Ainda assim, o Brasil € um pais subdesenvolvido ou em de-
senvolvimento, Por que?

Do total da populagao, cerca de 30 milhdes sio analfabetos,
quase a metade ganha um salario minimo ou menos por més
(cerca de US$ 80,00), o nivel de desemprego chega a dez por
cento da populacio.

Além disso, ou por isso, indmeras doencas endémicas persis-
tem, resistindo a malplanejados e pior executados programas
de salide, fazendo subsistir endemias que afetam largas faixas
da populacao, como doenca de Chagas, esquistossomose, ma-
liria e outras que pareciam ja controladas e agora retornam com
renovado vigor, como a tuberculose, na qual o recém-descober-
to virus multirresistente dificulta a prevengéo e o combate.
Apesar desse quadro, de aspecto pessimista, pouco se faz na
drea da saide, sendo escassos os recursos e faltando medica-
mentos para a rede piblica, destinada a atender sobretudo a
populagéo carente, Some-se a isso, até data recente, o descon-
trole da inflacio galopante que ja anteriormente havia alcanca-
do cem por cento em um més e gue em julho Gltimo beirava os
50 por cento. Com o conseqiiente aumento vertiginoso dos pre-
¢os, bem se pode imaginar a reagdo contra o aumento quase

30

didrio dos pregos dos medicamentos em um mercado perten-
cendo em cerca de 80 por cento a laboratdrios estrangeiros.
Dentro desse quadro, ndo € de surpreender que algumas ques-
toes sejam escolhidas para compensar o insucesso no atendi-
mento de causas populares e os caminhos e solucdes propos-
tas nao tragam resultados ou os tragam piores... Aegrescitque
medendo (piora com o remédio), j dizia Virgilio, na Eneida.
Nao obstante a devastacio causada por anos seguidos de in-
flagdo altissima, contudo, a economia tem se sustentado gra-
¢as, principalmente, ao sucesso nas exportacies e boas sa-
fras agricolas. O processo de abertura da economia brasilei-
ra, as privatizacoes de empresas estatais e, agora, o sucesso
inicial alcancado pelo chamado Plano Real que, esperamos no
Brasil, confirme-se em um prazo mais longo, reabrem as espe-
rancas de voltarmos a situacoes mais favordveis ao pais, o
que ja se prenuncia pelo retorno de entradas elevadas de ca-
pital estrangeiro (US5 17,3 bilhdes até maio de 1994), com o
acordo sobre a divida externa e pelo desenvolvimento das re-
lagdes econdmicas entre os quatro paises que formam o
Mercosul, sendo de destacar o acréscimo vigoroso do comér-
cio na drea, sobretudo entre Brasil e Argentina, passando de
LJ5% 47,61 bilhdes em 1992, a US$ 62,94 bilhdes em 1993.

I1. O Mercapo FARMACEUTICO

Dados do mercado farmacéutico mundial mostram que monta
ele em US$ 195,5 bilhdes, cabendo & América Latina US$ 13,3
bilhdes ou sete por cento. O Brasil se situa no nono lugar no
mercado mundial deste setor, sendo, porém, o primeiro na
América Latina. As maiores presencas no mercado latino-ame-
ricano cabem s seguintes empresas.
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| __1993 L Ano 1992 ]
| Porcentagem de Mercado Depdsitos totais: 47.689 nacionais 41.067
| 1. Bristol Myers 443 estrangeiros 6.622 |
2. Roche 3.5 [
3. Ciba-Geigy 3,42 | Registros totais: 37.964 nacionais 32.184
4. Boerhring Ingel 339 estrangeiros 5780 |
- 3. Hoechst 3,28
| g T{:::gf:;‘::g gg Ano 1993 - Somente na classe 03
. & e 2:% | Depdsitos: 2.161 ou nacionais 1.373
9. Abbott 2,39 3,45 % do total estrangeiros 788
ifiblaag sodl Registros: 1.303 ou nacionais 800
Como se vé, nao se apresentam ai as empresas na mesma or- | 4,54 % do total estrangeiros 203

dem em que se situam em escala mundial:

Mercado Farmacgutico
Maiores empresas do mundo

Porcentagem de Mercado
1. Glaxo 40
2. Merck & Co, 40 |
3. Bristol-Mayers Squibb 34 '
4. Smithkline Beecham 21 ! |
8. Ciba-Geigy 26
| 6. Plizer 26
7. Roche 24
8. Eli Lilly 24
9. Hoechst 24
10. Johnson & Johnson 23 |

(uando chegamos as marcas, temos os seguintes quadros;

III. Os AtaQues As Magrcas pos Proburtos
FARMACEUTICOS

(0 campo das marcas farmacéuticas é prodigo de exemplos de
medidas intteis ou contraproducentes, que restringem os in-
vestimentos no setor e ndo conseguem influir, como se queria,
nos precos dos medicamentos. Mas vejamos quais, ao longo
do tempo, as medidas que se tomaram em relacio s marcas
de produtos farmacéuticos, sempre tendentes a dificultar o
seu uso ou enfraquecéas.

Jano Decreto n® 19.606, de 19 de janeiro de 1931, que regulava
o exercicio da profissao farmacéutica, estipulava-se que so-
mente os farmacéuticos ou médicos legalmente habilitados,
as firmas proprietédrias de estabelecimentos devidamente ins-
taladas e as firmas estrangeiras que estivessem habilitadas a
licenciar seus produtos perante a Autoridade Sanitiria pode-
riam registrar marcas para os mesmos (art. 38), exigindo o

MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

AGENTE DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DESDE 1919

MATRIZ: A. TEGFILO OTONI, 63— 10°AND. CEP 20090-080, CENTRO RID DE JANEIRO, RJ, TEL: (021) 223-3131, FAX: 233-1642
FILIAL: AV, SAD GABRIEL, 485 — 5° AND. CEP 01435-001, JD PAULISTA, SAD PAULD, SP. TEL: (D11) 280-2648, FAX: 64-2855
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pardgrafo (nico desse dispositivo que se apresentasse certi-
dio da autoridade sanitiria comprovando este fato para que
se pudesse proceder ao registro de marca. E facil perceber a
burocracia e as dificuldades entdo criadas, sem qualquer re-
sultado prético. Essas exigéncias eram repetidas no regula-
mento executivo do decreto acima citado, aprovado pelo De-
creto n” 20.377, de 8 de setembro de 1931 (art. 119 e § tinico).

Esse dispositivo veio a ser descartado judicialmente, por de-

cisao do Supremo Tribunal Federal, que o considerou violador
do art. 7 da Convencao de Paris, segundo o qual a natureza
do produto ndo pode servir de obstaculo ao registro de marca
(Acdrdao da 1? Turma do Supremo Tribunal Federal, na Apela-
cao Civel n® 7.644, in Revista Forense, vol. 97, pag. 369).
Apesar da decisao do Supremo Tribunal, disposicoes idénti-
cas foram incluidas no subseqiiente Regulamento do Exerci-
cio da Inddstria Farmacéutica aprovado pelo Decreto n® 20.397,
de 14 de janeiro de 1946, em seus artigos 16 e 17, e eram rigo-
rosamente implementadas pelo antigo Departamento Nacio-
nal da Propriedade Industrial, dificultando a obtengao dos re-
gistros e a protecio das marcas farmacéuticas.

Procurou, mais tarde, o Instituto Nacional da Propriedade In-
dustrial, ainda em 1970, reviver essa exigéncia, em periodo de
exacerbada politica nacionalista, mas o Tribunal Federal de
Recursos reafirmou a orientacao anterior do Supremo Tribu-
nal Federal no sentido da invalidade da exigéncia frente ao
art. 7% da Convencéo de Paris (Ac6rdao da 1° Turma do Tribu-
nal Federal de Recursos, na Apelacao em Mandado de Segu-
ranca n* 74.245).

Novo atentado ao direito sobre as marcas farmacéuticas fol
incluido nos artigos 80 e 81 do atual Cédigo da Propriedade
Industrial (Lei n® 5.772, de 21.12.71) permitindo o registro de
marcas semelhantes destinadas a produtos farmacéuticos ou
veterindrios com a mesma finalidade terapéutica, salvo flagran-
te possibilidade de erro, diivida ou confusio para o consumi-
dor e obrigando-se que as marcas para esses produtos sejam
usadas em conjunto com a marca genérica, 4 qual se deve dar
igual destaque (aqui parece estar o antecedente ao Decreto
n*® 793, de 5 de abril de 1993, reduzindo ainda mais o tamanho
das marcas nas embalagens dos produtos farmacéuticos, ao
qual voltaremos adiante).

Prosseguindo nesse caminho, a Lei n® 6,360, de 23 de setem-
bro de 1972, que dispde sobre a vigilancia sanitiria dos medi-
camentos, drogas e insumos farmacéuticos, com a redacao
dada pela Lei n° 6.480, de 1* de dezembro de 1977, expressa-
mente proibia o uso de marcas em relacdo ans medicamentos
contendo uma finica substdncia ativa sobejamente conhecida,
a critério do Ministério da Satde, as imunoterépicas, drogas e
insumos farmacéuticos (art. 5° §4%), contudo, pelo art. 14, os

produtos que ja haviam sido licenciados e industrializados an-
teriormente poderiam continuar a usar as respectivas marcas.
E desnecessario dizer que nenhuma dessas medidas produziu
qualquer resultado no sentido de desenvolver a indistria lo-
cal ou de reduzir os pregos dos medicamentos. Ao contrario,
a redugdo dos investimentos e a avassaladora inflacao leva-
ram, como de resto em todos os outros ramos de atividades, a
uma constante elevacao de precos, embora, por longo perio-
do, os precos fossem administrados, isso €, fixados pelo Con-
selho Interministerial de Precos - CIP. E claro que, com a ele-
vacao dos indices inflaciondrios, houve a paralela elevagio dos
precos.
Dai, em medida de natureza eminentemente politica, chegou-
se a0 Decreto n? 793, de 5 de abril de 1993, que deu origem a
enorme celeuma, a iniimeras medidas judiciais e a grande in-
seguranga na protegio e utilidade das marcas no ramo farma-
céutico.
Diz-se que famoso livro enumeraria feitos tecnoldgicos para
08 quais a pesquisa se deveria orientar para que o mundo al-
cangasse mais harmonia e estabilidade econdmica, tais como,
entre outros:
- produtos da cozinha britanica;
- processos para agucar a producdo e arrefecer os impulsos
erdticos dos italianos;
- processos para reduzir o superdvit comercial japonés;
- processos para empobrecer os bancos suicos.
(De palestra do Ministro Raphael Valentino, no encerramento
do XIV Semindrio Nacional da Propriedade Industrial, Rio, 1994.)

Certamente, o autor de tal obra nao teve a oportunidade de

conhecer o Brasil e seus processos politicos, pois, se a tives-

se, seguramente acrescentaria a sua lista:

- medidas logicas e adequadas para atingir os fins visados,
no Brasil.

IV. O Decrero N 793, pe 5 pE ABRIL DE 1993, E 08
Nomes GENERICOS

Afirmavam as autoridades governamentais, ao justificar o De-
creton® 7493, que a modificagao do critério para utilizacio das
marcas, favorecendo o uso dos nomes genéricos dos produ-
tos e conseqiente redugao das despesas de marketing, causa-
ria uma reducao do preco do produto para o consumidor da
ordem de 40 por cento. E claro que ninguém sabe nem nin-
guém viu (como diz a conhecida cangdo) quais os estudos e
dados nos quais se basearam as autoridades do Ministério da
Salde para chegar a tal conclusio. Porém, que estranhos ca-
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minhos trilhou até se converter em um decreto-executivo sem
respaldo legal e violador da Constitui¢ao, e por isso mesmo
invélido, parece dbvio. Em inimeras medidas judiciais inten-
tadas pelas partes que se sentiram prejudicadas, os juizes fe-
derais de primeira instincia, quase sem excecdo, concederam
liminares para suspender a aplicacdo do decreto, chegando ja

a haver algumas sentencas concedendo mandados de segu-

ranca e reconhecendo ailegalidade e inconstitucionalidade do

Decreto n® 793. No momento, aguarda-se o julgamento do Su-

perior Tribunal de Justica em processo de reclamagio formu-

lada pelo Ministério Piblico, na qual o Ministro Relator cas-
sou as liminares e suspendeu as sentencas até que o tribunal
se pronuncie,

0 Decreto n® 793/93, entre outras, estabelece as seguintes re-

gras acerca da comercializagio de produtos farmacéuticos:

a) obriga a existéncia, nos locais de venda, de listas contendo
nomes genéricos e as marcas correspondentes (art. 9, §17;

b} permite o fracionamento, nas farmacias, dos medicamen-
tos, desde que garantida a sua qualidade e eficicia terapéu-
tica e se dé em presenca de farmacéutico & que a embala-
gem do produto fracionado contenha os nomes do produto,
dos responsdveis técnicos pela fabricacdo e pelo forneci-
mento, o ndmero do lote e o prazo de validade (art, 9.5 27);

¢) a receita médica deverd mencionar obrigatoriamente o
nome genérico do produto, podendo ser adicionada a mar-
ca (art. 35);

d) todo o material relativo ao medicamento, isso &, embala-
gens, ratulos, bulas, informacio médica, propaganda, de-
verd conter o nome genérico, ndo podendo a marca exce-
der um terco (1/3) do tamanho das letras do nome genéri-
co, sendo ambos impressos no mesmo tipo de letra e no
mesmo campo de impressdo, ficando a marca abaixo do
nome genérico (art. 95, § 4%,

Isso quer dizer que a conhecida marca ANTAK para produto
cloridrato de ranitidina que hoje aparece assim nas embalagens:

cloridrato de ranitidina

ANTAK |

devera aparecer como:

CLORIDRATO DE RANITIDINA

A simples visualizacdo mostra que, para efeitos praticos, a
marca desaparece, perde a sua funcéo, ou seja, € expropriada,
por via indireta, sem nenhuma indenizagio. Mas, como mos-
traram as medidas judiciais apresentadas contra o Decreto
n® 793/93, € ele ilegal porque excede os limites das leis que
regulamenta e, além disso, € inconstitucional porque cria obri-
gacao sem respaldo legal (art. 5, Il, da Constituigao), viola a
garantia constitucional & propriedade das marcas (art. 5, XXIX)
e viola o direito adquirido (art. 5, XXXVI).

Do mesmo modo, a Gnica norma legal que se refere ao uso da
marca farmacéutica € a encontrada no art. 81 do Codigo da
Propriedade Industrial, que apenas condiciona tal uso a ser
feito em conjunto com a marca genérica, em igual destagque.
Portanto, o decreto altera a lei.

Finalmente, pode-se também considerar que o Decreto n® 793/
93 viola o artigo 7, da Convencao de Paris, que, ao permitir o
registro da marca, nao pode ser interpretado como permitin-
do que se lhe retire toda sua funcio econdmica.
Mencionemos, para constar, que a india vem de abolir qual-
quer restricdo ao uso de marcas em produtos farmacéuticos.
Vamos aguardar, pois, os pronunciamentos do Superior Tribu-
nal de Justica e do Supremo Tribunal Federal acerca da maté-
ria, lembrando o Malade Imaginaire, de Molitre, onde se diz
que “presque fous les hommes meurent de leurs remédes ef non
de leurs maladies” (Ato IIl).

tinoco soares & filho s/c Itda.
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V. A PrOTECAO DAS MARCAS FARMACEUTICAS

Nao difere o Brasil do geral dos paises no que se refere a pro-
tecao as marcas, seja no ramo farmacéutico, seja em qualquer
outro, Algumas peculiaridades, porém, devem ser ressaltadas
quanto as marcas farmacéuticas.
Em primeiro lugar, as marcas farmacéuticas, para serem usa-
das, dependem do registro dos produtos aos quais se desti-
nam perante a Autoridade Sanitiria. A Lei n® 6,360, em seu
art. 5% determina que esses produtos nio poderdo ter nome
ou designacio que induza a erro quanto i sua composicao,
qualidade, finalidade, suas indicagdes, suas aplicages, seu
modo de usar ou sua procedéncia, enquanto as drogas e
insumos farmacéuticos nao poderdo ostentar nomes ou de-
signacdes de fantasia,
(O pardgrafo primeiro veda a adogao de nome igual ou asseme-
lhado para produtos de diferente composicao, ainda que do
mesmo fabricante, harmonizando-se, assim, com o art. 80 do
Codigo da Propriedade Industrial, o qual permite o uso de
marcas semelhantes para produtos com a mesma aplicacio
terapéutica, embora de procedéncias diversas, admitindo,
desse modo, a ocorréncia de confusao quanto as origens dos
produtos. E o pardgrafo 3° obriga a modificagio do nome ou
designacao do produto, uma vez comprovada a colidéncia de
marcas. O art. 16, |, exige que o produto seja designado por
nome que o distinga dos demais do mesmo fabricante e dos
da mesma espécie de outros fabricantes. Assim, a propria
Autoridade Sanitdria poderd negar o registro do produto em
caso de colidéncia de marcas, ex-officio, ou mediante
impugnacio do titular da marca igual ou semelhante. A ques-
tio devera ser decidida em favor de quem tiver o registro da
marca.
Por sua vez, ao estabelecer a classificagio dos produtos e ser-
vigos para efeito do registro de marcas, em decorréncia do
estabelecido no art. 110 do Cédigo da Propriedade Industrial,
dispds o INPI, no Atos Normativos n®s 51/81 e 94/88, que os
pedidos de registro de marca podem cobrir o maximo de trés
subclasses dentro da classificacio prevista, exceto em rela-
o aos produtos farmac@uticos para os quais apenas duas
subclasses sdo permitidas e desde que se refiram a produtos
com aplicagbes teraputicas compativeis,
Em conseqiiéncia das regras adotadas:
a) o mesmo titular ndo pode obter registro para marcas idén-
ticas, ou muito semelhantes, em mais de duas subclasses;
b) marcas semelhantes, mas nao-idénticas ou muito seme-
Ihantes, podem ser registradas para titulares diversos
desde que cubram produto com a mesma aplicacao tera-
péutica;

¢) marcas idénticas, muito semelhantes ou semelhantes nio
podem coexistir em nome de titulares diversos para pro-
dutos com aplicacies terapéuticas diversas.

(Juanto i repressao as violagdes as marcas, lembre-se que cons-

titui crime, segundo o art. 175, do Decreto-Lei n® 7.903/45, em

vigor por forca do art. 128 do Cédigo da Propriedade Industrial:

“Art. 175 - Violar direito de marca de inddstria ou de coméreio:

|- reproduzindo, indevidamente, no todo ou em parte, marca

de outrem registrada, ou imitando-a, de modo que possa indu-

zir em erro ou confusao;

I - usando marca reproduzida nos termos do n?|;

IV - vendendo, expondo & venda ou tendo em depdsito:

a) artigo ou produto revestido de marca abusivamente imita-
da ou reproduzida no todo ou em parte;

b) artigo ou produto que tem marca de outrem e nao é de
fabricacao deste,

Pena - detencdo de trés meses a um ano, e multa de um a

quinze cruzeiros”.

Por sua vez, assegurada a propriedade e a exclusividade do

uso da marca registrada pelo art. 59 do Cédigo da Proprieda-

de Industrial, sua violagao constitui também ilicito civil, obri-

gando o infrator a reparar o dano causado.

Hi grande variedade de acdes que podem ser tomadas para

reprimir a violacao e obter a indenizacdo, podendo as duas

acdes serem cumuladas, na esfera civil.

As medidas possiveis vao desde a busca e apreensdo como

medida prévia ao processo criminal ou como medida cautelar

preparatoria a acdo civil até as agdes de indenizagio ou, con-

forme o caso, s acies possessorias.

Saliente-se que os tribunais, de um modo geral, reconhecem a

importancia das marcas, como por exemplo decidiu a 4* Tur-

ma do Superior Tribunal de Justica, no Recurso Especial n® 3.230:

“No estagio atual da evolucdo social, a protecao da marca nao

se limita apenas a assegurar direitos e interesses meramente

individuais, mas a prdpria comunidade, por proteger o gran-

de pablico, o consumidor, o tomador de servicos, o usudrio, o

povo em geral, que melhores elementos terd na afericdo da

origem do produto e do servico prestado.” (in Revista do Su-

perior Tribunal de Justica, vol. 21, pag. 315.)

De modo semelhante, di-se a protecao contra a concorréncia

desleal, especialmente a vista dos preceitos contidos no art.

178, lll, e parédgrafo tnico do Decreto-Lei n® 7.903/45:

“Art. 178 - Comete crime de concorréncia desleal quem:

Il - emprega meio fraudulento para desviar, em proveito pro-

prio ou alheio, clientela de outrem;

§ (Gnico - Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver

perdas e danos em ressarcimento de prejuizos causados por

outros atos de concorréncia desleal nao previstos neste arti-
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go, tendentes a prejudicar a reputacio ou “os negécios alhei-
0s, a criar confusdo entre estabelecimentos comerciais ou in-
dustriais ou entre os produtos e artigos postos no comércio”,
As mesmas espécies de acoes que em relacio as violacoes de
marca podem ser usadas para reprimir a concorréncia desle-
al. Neste caso, duas hipoteses assumem especial relevo: pri-
meiro, para a protecio de marcas ainda nio registradas mas
ja copiadas ou imitadas. Havendo a prética desleal de molde a
possibilitar o erro, a pratica se caracteriza como concorrén-
cia desleal quer a vista dos dispositivos supracitados, quer
a vista do art. 4, VI, da Lei n® 8078/90 (Codigo de Defesa do
Consumidor).

Em segundo lugar, sdo também freqilentes os casos em que a
chpia ou a imitacao se prendem & aparéncia ou 3 embalagem
dos produtos. Os tribunais tém sido repetidas vezes chama-
dos a examinar esta espécie de caso, sendo de se destacar o
acordao da 6 Cimara Civel do Tribunal de Justica do Estado
do Rio de Janeiro, na Apelagdo Civel n® 638/88, na qual a Corte
afirmou, condenando o concorrente desleal a cessar a pratica
e a pagar indenizacao:

“Caracterizou-se de maneira incontestdvel que a similitude de
embalagem para produtos de mesma finalidade propiciava a
confusao por parte do consumidor e o desvio de clientela que
caracteriza até concorréncia desleal.”

Em caso semelhante, a 3* Cimara Civel do Tribunal de Justica
do Rio de Janeiro, na Apelacao Civel n® 511/90, proibia a im-
portagdo de um licor portugués em embalagem que muito se
aproximava da do conhecido COINTREAU. Contudo, neste

NOTA

O presente artigo foi elaborado anteriormente & entrada em vigor,
no Brasil, de TRIPs, cujo ant. 20, a nosso ver, revoga o art. 35 do
Decreto n® 793/493

caso, negou-se a indenizagao por nao haver prova de que hou-
vesse qualquer prejuizo & Autora da acio.

Também a 4* Cimara Civil do Tribunal de Justica do Estado de
Sao Paulo, julgando a Apelagao Civel n® 30.822-1, considerou
que a imitacao de rétulos de detergentes, embora deles cons-
tassem marcas diferentes, deveria ser evitada, negando, po-
rém, a indenizagdo porque, embora admissiveis os prejuizos,
em casos desta espécie, no caso concreto néo se apresentou
nenhuma prova a respeito.

() verdadeiro problema que existe para a protecio das marcas
e contra a concorréncia desleal reside na lentidao dos tribu-
nais, em especial da Justica Federal.

0 projeto de nova lei de propriedade industrial ji aprovado na
Camara dos Deputados e aguardando exame pelo Senado Fe-
deral contém dispositivos semelhantes aos da lei atual, sendo
de se destacar, porém, a obrigatoriedade que ocorrerd da con-
denacdo do infrator em indenizar, aplicando-se o critério que
for mais favoravel ao lesado e, se outro ndo houver, a indeni-
zacao serd a base de um royalty razodvel.

Em conclusio, hé grandes dificuldades a serem superadas no
Brasil que se estendem também & drea da propriedade indus-
trial, com problemas especificos em relagio & indistria far-
macéutica. Mas ha também animadoras perspectivas de que
muitos dos problemas possam ser superados em prazo nao
muito longo porque

“A gente s6 sabe que tem aquilo que ddi. O brasileiro quer que
doa tudo, naturalmente. Dai ser a venda de remédios um negdcio
de primeira ordem. " (Antonio Callado, Quarup, 2.)
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1. Arecente entrada em vigor da Lei n® 8.955, de 15 de dezem-
hro de 1994, que dispde sobre os contratos de franquia, pode
ter causado a falsa impressio de que esses tipos de contrato
estao imunes as imposicdes antitruste,

Com efeito, o art. 3° da lei, ao elencar as informacdes obriga-
toriamente inseridas na Circular de Oferta de Franguia, men-
ciona a divisio territorial (inciso X), as aquisigbes subordina-
das (inciso XI), e o pacto de nao-concorréncia (inciso XIV).
Poderia parecer, portanto, que o legislador estaria convalidan-
do previamente qualquer cliusula que se incluisse em contra-
to de franquia, tendo aquelas trés figuras como conteddo.

2. Entretanto, essas trés referéncias normativas nio devem
nem podem ser consideradas como “certificados de imuniza-
¢ao” dos contratos de franquia contra os rigores da legislacio
antitruste. E isso por uma razao muito simples: as limitacoes
antitruste decorrem de um imperativo de defesa da livre con-
corréncia, expresso no§4° doart. 173 da Constituicéo Federal
(A lei reprimird o abuso do poder econdmico que vise & do-
minacdo dos mercados, & eliminagdo da concorréncia e ao
aumento arbitrario dos lucros.”). Ora, ndo existe nenhum ou-
tro dispositivo na Constituicao que possa servir de ressalva a
esse imperativo, ao qual, portanto, os acordos de franquia,
bem como qualquer outro tipo de assoclacio empresarial,
estdo submetidos, Qualquer diploma legal que tentasse outra
solucio seria inconstitucional.

3. Por outro lado, é certo que as franquias sao hoje um impor-
tante fator de desenvolvimento econdmico, gerador de em-
pregos e de riqueza, mas isso ndo justifica a tolerancia para
com violagdes antitruste, as quais ocasionam ineficiéncias e
perdas sociais. Um caminho diferente, afinal, acabaria por di-

3

minuir, sendo mesmo anular, os ganhos decorrentes das fran-
quias, sobretudo quando € possivel estabelecer acordos ba-
seados em termos justos para todas as partes envolvidas.

4, A titulo de ilustragdo do tema escolhido para a reflexdo de
hoje, detenho-me num tipo de cléusula que € muito comum
em contratos de franquia e que, salvo algumas excegoes, cons-
titui uma infracio da ordem econdmica: as condigdes subordi-
nadas, em inglés designadas por tying ou fie-in, entre nds vul-
garmente chamadas de vendas casadas.

5. Nos termos do inciso Xl do art. 3° da Lei n® 8.955/94, a Circu-
lar de Oferta de Franquia deverd conter “informagdes claras e
detalhadas quanto & obrigacao do franqueado de adquirir
quaisquer bens, servicos ou insumos necessarios & implanta-
cio, operacio ou administragio de sua franquia, apenas de
fornecedores indicados e aprovados pelo franqueador, ofere-
cendo ao franqueado relagao completa desses fornecedores™
A matéria das condigdes subordinadas estéd regulada em nada
menos do que quatro dispositivos legais, a saber: a alinea i do
artigo 11 da Lei Delegada n® 4/62, com a redacdo dada pela Lei
n® 7.784/89; o inciso | do artigo 39 da Lei n® 8,078/90 (Codigo
de Protegao do Consumidor); o inciso Il do artigo 5° da
Lei n® 8.137/90 (que reprime os crimes contra a ordem econd-
mica); e o inciso XXIIl do artigo 21 da Lei n® 8.884/94 (que dis-
poe sobre a repressio s infragdes da ordem econdmica).
Assim, a subordinagdo pode constituir, a um sé tempo, ilicito
civil, administrativo e penal, dependendo do diploma legal em
que seja enquadrada a pratica.

Entretanto, apesar de a subordinagio raramente servir a ou-
tros propdsitos que nao o de suprimir a concorréncia, como
disse o Supremo Tribunal dos Estados Unidos em Standard
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Ol v. United States, 337 U.S, 293, 305-306 (1949), ha alguns ca-
s0s em que ela nao constitui ilicito. Nesses casos, e $0 nesses
casos, ela pode ser incluida num contrato de franquia.

6. A subordinagdo constitui a soma de trés elementos. Em pri-
meiro lugar, € preciso que haja uma nitida separacio entre o
produto ou o servico que o comprador ou consumidor quer
adquirir (chamado produto ou servico subordinante) e o pro-
duto ou o servico cuja aquisicio o vendedor ou prestador
impde ao comprador (chamado produto ou servico subordina-
do), sob pena de nio lhe vender o primeiro. Onde a separacao
nao for nitida ou onde as eficiéncias economicas se impuse-
rem de tal modo que a separacdo nao se justifique, ndo hd
subordinagao. Por exemplo, quando se adquire um automé-
vel, ele vem ja com o limpador de péra-brisa instalado, apesar
de a montadora do automével nao fabricar o limpador. Entre-
tanto, o comprador nao poderd alegar subordinacio, pois a
eficiéncia econdmica na montagem do veiculo (desde o preco
do limpador, desenhado, especificado e adquirido em gran-
des quantidades pela montadora, até o custo do transporte e
a montagem) justifica que o limpador ndo seja considerado
um produto separadao do automdvel. Outro exemplo ainda mais
nitido € o do par de sapatos. Para uma pessoa s com um pé
direito, poderd parecer que a obrigagao de comprar também
o sapato esquerdo é uma subordinacio. Imagine-se, entretan-
to, as ineficiéncias que resultariam para as lojas de sapatos se
lhes fosse imposto vender os sapatos direito e esquerdo em
separado. Justifica-se, assim, que os sapatos direito e esquer-
do formem um dnico produto: o par de sapatos.

Em segundo lugar, s6 ha ilicito se o fornecedor detém poder
no mercado relevante do produto ou servico subordinante,
Este elemento tem a ver com o proprio conceito do ilicito
antitruste. Este ocorre quando se nega ao consumidor (ou ao
comprador que estd numa situacao de intermediagao) a liber-
dade de escolha, seja pelo produto mais barato, seja pelo pro-
duto de melhor qualidade, seja por ambos. E o exercicio da

escolha por todos os consumidores e compradores em um
dado mercado que compde uma das forcas concorrenciais e
que submetem os produtores aos constrangimentos de uma
vontade que os ultrapassa (a outra forca concorrencial é ada
disputa pelos vendedores na atracdo daquela escolha). Por-
tanto, quando o fornecedor ocupa uma posicao dominante no
mercado relevante, o comprador nao tem como escolher quan-
to a aquisicao do produto subordinante. Por isso é que lhe
pode ser imposta a compra do produto subordinado, Assim,
quando a mercearia da esquina se recusa a vender um quilo
de feijio carioquinha a ndo ser a quem se dispde a comprar
um quilo de feijio branco, ndo hi, em principio, nenhum ilici-
to, porque os clientes poderio ir ao supermercado um pouco
mais adiante comprar ¢ produto em separado. Entretanto, se
o distribuidor local de cerveja sd entrega a esse dono da mer-
cearia uma caixa de cervejas se ele comprar uma caixa de re-
frigerantes, hi ilicito antitruste, dependendo da disponibilida-
de de outros distribuidores na mesma regiao.

Por fim, em terceiro lugar, a subordinacdo & ilicita quando existe
a probabilidade de o vendedor assumir também uma posicao
dominante no mercado relevante do produto ou servigo su-
bordinado.

7. Vamos ver agora, muito rapidamente, como é que estes con-
ceitos se aplicam aos contratos de franquia.

8. Basicamente, sdo dois os tipos de franquias: as franquias
de distribuicao, nas quais o franqueado é sempre um distri-
buidor ou revendedor (e, por vezes, também um fabricante)
do produto ou servico do franqueador; e as franquias de
gerenciamento de negdcios, nas quais o franqueado ndo s
tem acesso aos sinais distintivos e ao trade dress do franqueador
(como ocorre geralmente nas franquias de distribuicao), mas
também ao seu know-hiow gerencial.

Por outro lado, frise-se que, em se tratando de franquias, o
produto subordinante € o sinal distintivo que constitui o ele-
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mento fulcral do contrato. Para aceder a este e aderir 4 rede
de franquias, o franqueado muitas vezes vé-se compelido a
adquirir do franqueador, ou de quem este indica, produtos,
servigos e insumos necessdrios para a operacao do negdcio.
Assim, a marca (ou o nome comercial ou o frade dress)
transforma-se no proprio produto subordinante,

9. Pois bem. (uando se trata de franquias de distribuicao, em .

geral ndo hd separagao nitida entre o produto subordinante
(por hipotese, uma marca) e o produto subordinado. Assim,
em geral, néo é ficil divisar nesse tipo de contratos uma su-
bordinagao em violagdo das leis antitruste.

Por exemplo, a marca Agua de Cheiro é inseparavel dos pro-
dutos que ela designa. Assim, o franqueado Agua de Cheiro
terd necessariamente que adquirir os perfumes e as esséncias
do franqueador. Como o Juiz Posner lembrou em Jack Walters
e Sons Corp. 1. Morton Building, Inc., 737 F.2d 698, 704 (7° Cir-
cuito 1984), “um produto e o seu nome so insepardveis. £
uma coisa dizer que um fabricante de méquinas copiadoras
que exige de seus clientes que adquiram dele o papel que &
usado nas maquinas estd subordinando & venda das maqui-
nas a compra pelo cliente de um produto distinto; outra coisa
bem diferente é dizer que a General Motors permite que se
use o nome Buick sob a condicao de que se adquira o carro ao
qual o nome adere”.

Entretanto, os copos, 0s guardanapos, o pao e os hambirgue-
res consumidos numa loja da rede McDonald's nao sao desig-
nados pela marca McDonald's. Se o franqueador dessa rede
exige aos seus franqueados que comprem esses insumos de
determinados fornecedores por ele designados, hi subordi-
nacao, sem duvida, pois os produtos sdo separados. Supo-
nha-se, num outro exemplo, que o franqueador da Hertz Rent-
A-Car determina que seus franqueados adquiram os automé-
veis de determinado concessionério. Aqui também ha subor-
dinacio. Isto €, quando se trata de franquia de gerenciamento
de negécios, em geral nao existe identificacio entre o sinal
distintivo licenciado e os produtos, servigos ou insumos ne-
cessdrios & operacao da franquia.

Mas hd casos mistos. Por exemplo, os franqueados da Santa
Marina que vendem boxes para banheiros sio, a um s6 tem-
po, meros revendedores dos produtos Santa Marina (os vi-
dros planos) e franqueados de negdcios. Serd que os boxes
sao um produto Ginico de tal modo que a Santa Marina podera
impor aos franqueados a aquisicio nao so dos vidros, mas
também dos outros elementos necessérios para a sua instala-
¢do, como a esquadria de aluminio, o material de vedacao e o
cimento? A resposta depende de como o produto é entregue
pela Santa Marina. Se a franqueadora entrega aos franquea-

dos o projeto completo dos boxes, com os seus componentes
todos devidamente embalados, prontos para instalar, entao
trata-se de um dnico produto, € ndo héa que falar em subordi-
nacdo. Mas se a Santa Marina s6 entrega ao franqueado os
vidros para o box, cabendo a este adquirir os outros compo-
nentes de terceiros, entdo o produto nio é tnico. £ como se a
Ford entregasse os automéveis aos clientes e lhes indicasse o
lugar para adquirir e instalar o limpador de péra-brisa.

10. No que respeita ao poder sobre o mercado relevante do
produto, ou servico subordinante, também chamado de “po-
sicao dominante”, a sua afericio nao se faz em termos relati-
v0s, ou seja, em termos de participacao do franqueador no
mercado de seus produtos ou servicos.

Afinal, a McDonald's serd provavelmente uma pequena em-
presa no mercado de bares, hotéis e restaurantes. Além disso,
nao se cogitaria, em principio, de falar em cerceamento da
liberdade de escolha do franqueado se, no fim das contas, ele
estd querendo iniciar uma atividade empresarial com capitais
proprios, Ainda em principio, se ele nio gostasse da subordi-
nacdo, poderia instalar-se por conta propria,

Mas a posicao dominante dos franqueadores nio se mede as-
sim, conforme decidiu o Supremo Tribunal dos Estados Uni-
dos em Fortner Enterprises, Inc. v United States Steel Corp.,
394 U5, 495 (1969). A posicao dominante do franqueador
afere-se em termos absolutos, isto é, referidos ao universo da
propria franquia. Para isso, a verificacio que se faz € se o
franqueador conseguiu impor a clausula de subordinacao a
um aprecidvel nimero de frangueados. Se muitos deles, diga-
mos, mais de 20 por cento, viram-se constrangidos e cederam
as pressoes do franqueador do Burger King para adquirir os
copos, pratos, talheres, carne ete. dos fornecedores por este
designados, entdo o franqueador ocupa uma posicao
dominante.

Acresce aisto uma observacio: os tribunais norte-americanos
recorriam a uma presuncio de poder de mercado derivado da
titularidade de direitos de propriedade intelectual para apon-
tar a ilicitude da subordinacio. Essa presuncan, que era eco-
nomicamente equivocada, foi afastada hoje, depols da altera-
¢ao introduzida na Lei de Patentes, em 1988,

11. No que respeita ao poder sobre o mercado relevante dos
produtos subordinados, o Supremo Tribunal dos Estados Uni-
dos, no mesmo caso Fortner, aferiu esse elemento apurando o
valor total da venda dos produtos subordinados aos franque-
ados. Nesse caso especifico, o tribunal concluiu que vérios
milhdes de délares de vendas ndo podem ser considerados de
minimis.
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12. Uma vez caracterizada a subordinacdo, pela detecgio dos
trés elementos que a compdem cumulativamente, resta saber
se ha eficiéncias que a justifiquem.

Quatro razdes sao geralmente apontadas para justificar a su-

bordinagio em contratos de franquia:

a) garantir a padronizacdo da apresentacdo visual e da quali-
dade dos produtos, servigos e estabelecimentos dentro da
rede de franqueados;

b) exercicio de um controle rigoroso de qualidade;

¢) obtencao de descontos na aquisicio de produtos, servicos
e insumos de terceiros devido &s compras em maior quan-
tidade; e

d) obtencéo de rendimentos adicionais para o franqueador
derivados das vendas diretas dos produtos subordinados
ou de comissdes quando esses produtos subordinados se-
jam vendidos por terceiros,

13. As duas primeiras justificativas, muito proximas uma da
outra, tém tido a mesma resposta: elas sao admissiveis mas
muito raramente admitidas. Na verdade, o controle de quali-
dade € uma razdo muito ponderdvel, mas o constrangimento
dos franqueados, o cerceamento da sua liberdade s6 é admiti-
do quando ndo existe outro modo menos restritivo para se
atingir o mesmo resultado.

A palavra-chave para admitir ou recusar esta justificativae a
praticabilidade. Ou seja, quando for praticavel a definicao de
parametros, padrdes, processos e métodos de fabricacao e
de apresentacio, mediante descricdo no manual da franquia,
a subordinaco é ilicita. Quando o controle de qualidade nao
puder ser exercido de modo praticdvel a nao ser pela venda
direta dos produtos, servicos ou insumos do franqueador ou
de terceiros aos frangueados, a subordinacao é possivel.
Este principio foi, pela primeira vez, exposto pelo Supremo
Tribunal dos Estados Unidos em International Business
Machines Corp. v. United States, 298 U.S. 131 (1936). A IBM
tentava justificar a subordinagdo da locacao de seus computa-

dores & aquisicao de cartdes perfurados por ela fabricados. A
eventual aquisicao de terceiros causaria a rescisio dos con-
tratos. O tribunal concluiu que o argumento de que a empresa
estava apenas assegurando que os computadores operariam
com os cartdes tecnicamente mais adequados nao era vilido,
pois havia uma alternativa menos restritiva: bastava estabele-
cer as especificacoes de qualidade para os cartdes a serem
usados nos computadores IEM.

No que respeita a utilizacdo do argumento num caso especifi-
co de franquia, a primeira decisao foi Siegel ©. Chicken Delight,
Inc., 311 ESupp. 847 (N.D. Cal. 1970, O franqueador alegou
que a designacao de fontes de fornecimento para a rede de
franqueados de fastfood era a melhor maneira de se conseguir
a uniformidade e a garantia de qualidade quanto aos produtos
de papel, molhos e insumos de cozinha. Quanto aos produtos
de papel, o tribunal entendeu que outros fornecedores pode-
riam facilmente atender as especificagdes da Chicken Delight.
{Juanto aos insumos de cozinha, o tribunal parece ter conclu-
ido que nao seria praticdvel para o franqueador estabelecer
as especificacdes (entretanto, verificou-se que, de uma lista
de seis fornecedores, o franqueador s6 tinha interesses
societdrios em um deles e que os outros concorriam livremen-
te gquanto aos precos).

A mesma solugdo da praticabilidade foi adotada pela Comis-
siio das Comunidades Européias, no Regulamento (CEE) 4087/
88, de 30 de novembro de 1988. Dispde o art. 3°, [, b, do Regu-
lamento que as proibicoes do art. 85 do Tratado de Roma rela-
tivo a acordos anticompetitivos ndo se aplicam & obrigacio de
o franqueado vender ou utilizar na operagio da franquia “pro-
dutos fabricados apenas pelo franqueador ou por terceiros
designados por ele, quando nao for possivel, na pritica, em
razao da natureza dos produtos que sio objeto da franquia, a
elaboracdo de especificacoes objetivas de qualidade”.

14. No que respeita ao terceiro argumento, nada impede que o
franqueador coloque o servigo de aquisicdo de produtos e

ADVOCACIA

PIETRO ARIBONI S/C

INTERNATIONAL LAW OFFICE
Av. Paulista, 352 - conj. 51/57 - Sao Paulo-SP - CEP 01310 - BR

Telefones: 289-3385 - 289-3386 — 289-3988 - 287-1703
P. 0. BOX 3967 - ZIP 01065 - Telex: 1134338 ADVA - BR
FAX: DD55 11 2883220
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(0% CONTRATOS DE FRANQUIA E O DIREITD ANTITRUSTE

insumos disposicao dos franqueados, visando a obtencio
de descontos. Mas ficard a critério do franqueado aceitar ou
nao esse servico. Na verdade, o franqueador tendera a
apropriar-se desses descontos, e, por isso, o franqueado ge-
ralmente ganhard se for abastecer-se num mercado competi-
tivo. Se acaso esses descontos forem repassados aos franque-
ados, serd agora a vez de estes se apropriarem deles, a menos
que o franqueador lhes imponha precos maximos de revenda
{note-se que estes sao admissiveis; o que & claramente proibi-
do € a estipulagio de precos minimos ou tabelados de reven-
da pelo franqueador).

Além disso, a proibicao da subordinacio impede o fechamen-
to do mercado a outros fornecedores. Assim, os ganhos soci-
ais eventualmente gerados com aqueles descontos ndo pas-
sam de transferéncia de renda (ou dos fornecedores designa-
dos para o franqueador, ou daqueles para os franqueados), e
néo geram nova rigueza.

15. Quanto ao argumento da fonte de renda para os
franqueadores, vale aqui também o principio ja lembrado: se
ha um método que chegue ao mesmo resultado gerando me-
nos ineficiéncias econdmicas, € este que deve ser adotado.
Assim, como aquele juiz federal do Distrito Norte da California
decidiu em Chicken Delight, a subordinacao nao pode ser
justificada como um modo de cobrar uma remuneracio adici-
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onal pela franquia; se o que o franqueador quer e receber mais,
entdo que estabeleca um porcentual maior sobre as vendas
do franqueado. O resultado é o mesmo ¢ nio ha efeitos
anticompetitivos.

Além disso, preserva-se a lealdade e a transparéncia nas rela-
¢oes entre franqueador e franqueados, pois estes ficario sa-
bendo ao certo quanto € que estardo pagando pela sua adesio
i franquia.

16. Por dltimo, permito-me lembrar que a Lei n® 8.884/%4 &
bem clara: todos 0s atos ou contratos que contenham clausu-
las anticompetitivas deverdo ser apresentados ao CADE para
aprovacao, a qual serd condicionada ao atendimento de vari-
as eficiéncias econdmicas elencadas no art. 54 da lei, A cliu-
sula anticompetitiva constante de contrato de franquia que
nao tiver sido aprovada pelo CADE € nula de pleno direito.
Portanto faz-se necessdria, com urgéncia, a aprovacio de uma
isencao por categoria para os contratos de franquia — e ja
agora para os contratos de transferéncia de tecnologia em geral
— a exemplo do que ocorre na Unido Européia, evitando-se,
assim, por um lado, que se inunde o CADE com milhares de
processos voluntdrios de pedidos de aprovacao e, por outro,
fque surjam os constrangimentos naturais decorrentes de con-
tratos sob os quais pende a espada de Damocles da nulidade,
por violacdo das normas antitruste.
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Por que ha tanto tempo

0rganizamos os
eventos da ABPI?

Procurando cada vez mais aprimorar o padrdo de qualidade nos
servigos, a R. HAMAM EVENTOS vem mantendo seus principais
clientes ha anos. Por essa razao, orgulhamo-nos em atender a
ABPI nos seus congressos e seminarios, desde 1981.

Combinando perfeitamente experiéncia com renovag¢ao e mantendo
uma sé6lida estrutura administrativa e operacional, estamos sempre

preparados para organizar qualquer tipo de reuniao:

7€ congressos ¥« recepgoes
v¢ conferéncias v¢ semindrios
Yt convencoes T¢ exposicoes

Rua Tacito de Almeida, 148
01251-010 - S3o Paulo - SP

Fones: (011) 65-5744/65-3893/65-0818
Fax: (011) 65-5336

EVENTOS S/C LTDA.
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A ABPI parTICIPA DE
WORKSHOP REALIZADO PELO
MICT & pELa Fiesp

Luiz Antonio Ricco Nunes vice-presidente da
ABPL, representou a enfidade no 1 Workshop
sobre Design realizado pelo Ministério da In-
diistria, do Comércio e do Turismo e pela Fe-
deragio das Indistrias do Estado.de Sao Pau-
lo,em 26 de abril. O encontro teve como ob-

jetiva discutir temas relevantes, como a pro- |

posta da criagao de um programa brasileiro
de design, levantar propostas e recomenda:
¢oes para o detalhamento das agdes e mobi-
lizar 05 agentes para fuluras parcerias na exe-
cugao das agoes do programa do design.
Além do representante da ABPI, participaram
do encontro membros do governo, entidades
ligadas as dreas do design industria PED,CET
e personalidades do setor académica

Aimoco reone ABPI E INPI
no Rio

Em 19 de abril passado, a ABPI realizou seu
primeiro encontro com a diretoria do INP,
tendo entre os presentes, além do presidente
da ABP|, membros da diretoria e associados
da entidade;a presenca de Célio Franga, pre-
sidente do INPI, Maria Margarida Mitelbach,
diretora de patentes e Vicente Luiz Barbosa
Marotta, diretor de marcas do instituto.

Na ocasiao,Gert Egon Dannemann, presiden-
te da ABPI,saudou os convidados, agradeceu
o comparecimento dos mesmos e enfatizou a
certeza da necessidade de um trabalho em
conjunto entre os dois rgdos.

O presidente do INPI, Célio Franca, agrade-
cendo o convite para 0 almogo,disse tambem
de seu propdsito de implementar no institulo
uma politica de otimizaco de tempo e resul-
tado, compativel com cs tempos atuais. Fran-
¢a explicou queo INPI tem ainda uma estru-
tura dos anos 60 & um dos principais objeti-
vos de minha gestao serd o de introduzir um
sistema operacional do ano 2000°.

Para Franca, a incompeténcia gerencial € a

N :DA ABPI

maior geradora da improdutividade. Ele es- |

clareceu que desde sua posse,cerca de 3.000
processos foram solucionados e mais 17.000

outros estario concluidos nos proximos qua- |

tro meses,

Para o presidente do INPI"os membros da
ABPI sao interlocutores privilegiados e como
tal devem e merecem ser tralados™ Célio Fran-
a manifestou sua intengao de trabalhar em
parceria com a Finep e ressaltou a importan-
cia do Grgao que preside como “inico foco
de entrada de tecnologia no Brasil”.

No fim do encontro,o presidente da ABPI ofi-
cializou a candidatura da Dr* Juliana Laura
Bruna Viegas para a presidéncia da associa-
¢ao no biénio H6/97,

PRESIDENTE DA ABPI, Em
ENTREVISTA EXCLUSIVA PARA A
GAzETA MERCANTIL, MOSTRA
0S RISCOS DE ADIAR A VOTACAO
DA LEI DE PATENTES NO BRASIL

Gert Egon Dannemann, presidente da ABPI,
em entrevista publicada na Gazeta Mercantil
nos dias 28/29 de abril e 01 de maio, disse que
receia que a nova lei sobre patentes nao en-
tre em vigor no pais ainda este ano. Para
Dannemann, esse fato ira contrariar os com-
promissos assumidos pelo governo brasileiro
em sua iltima viagem aos Estados Unidos e
retardar a expectativa governamental de atra-
irpara o Brasil relevantes investimentos estran-
geiros e sua integracéo no mercado inter-
nacional.

0Os constantes adiamentos de datas para a
votagao do novo codigo de Propriedade In-
dustrial pelo Senado levam o presidente da
ABP 2 temer possiveis relaliacdes e sangoes
comerciais a0 Brasil pelo governo americana.
Dannemann lembra que o Brasil podera. a
partir de maio, ser incluido na 301“com even-
tual ado¢do de sobretaxas que poderdo
inviabilizar as exportages brasileiras para o
mercado americana”.

() presidente da ABPI contesta a maioria das
120 emendas propostas pelo senador Ney

Suassuna, relator do projeto na comissao de
constituicio e justica do Senado,esclarecen-
do que as mesmas conlrariam principios es-
tabelecidos peloTRIPs, a convencao da Liniao
de Paris para a Fropriedade Industrial, bem
assim regras e principios de protecao aos in-
ventores de uma maneira geral, desprezados
pelo senador Suassuna, e a liberdade dos
empresarios negociarem a transferéncia de
tecnologia, restabelecendo um controle exa-
gerado pelo estado. Dannemann explica que
as emendas no campo do direito industrial,
incluidas no novo projeto, sio de teor técni-
co e sua legitimidade pode ser questionada,
1a que no regimento da comissao do senado
eventuais modificagoes devem ficar restritas
a ordem constitucional e juridica,

A entrevista do st Presidente da ABPI rece-
beu do jornal destaque no indice da edicio e
veiculacao na editoria nacional;fol novamen-
te publicada no cademo especial sobre pa-
tentes,no dia 5 de maio.

Gazera MERCANTIL PUBLICA
CADERNO ESPECIAL SOBRE
PATENTES

A Gazeta Mercantil, um dos mais importantes
veiculos da midia impressa do pais, langou,
em sua edicio do dltimo dia 05 de maio,um
relatdrio abrangente sobre os mais diversos
tpicos a respeito de patentes no Brasil,
Entre as matérias publicadas, uma entrevista
exclusiva do presidente da ABPI, Gert Egon
Dannemann, na qual ele expde seu recelo
pelo adiamento constante da votagao do novo
cidigo de Propriedade Industrial pelo Sena-
do, explica as possivels conseqiiéncias do
mesmo para o pais e demonsira que as novas
120 emendas propostas pelo senador Ney
Suassuna, relator do projeto Patentes na co-
missdo de justica e constituicdo do Senado,
contrariam os principios estabelecidos pelo
TRIPs, aprovado, no ambito da rodada Ury-
guai do GATT e assinados pelo Brasil no ano
passado.

A matéria tem em anexo um quadro compa-
rativo enfre o antigo codigo, as novas propos-

{
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tas, as regras do TRIPs; além da posicao atual
do governo brasileiro,

No caderno especial, encontram-se também
matérias sobre as patentes e o Mercosul, a
patente e a inddstria farmacéutica e as novas
parcerias emergentes no panorama mundial,
entre outras.

O relatdrio especial sobre palentes trata dos
diferentes aspectos politicos e econgmicos do
assunto e € uma prova expressiva da impor
tincia do tema para o maior desenvolvimen-
to econdmics, industrial e tecnolddico para
o Brasil.

A ABPI pARTICIPA DO SEMINARIO
| SOBRE PATENTES E
Grosarizacio Economica

Em 8 de maio de 1995, comparecemas ao se-
mindrio *Patentes e Globalizagio Econdmi-
ca"organizado pela Gazeta Mercantil, com o
| patrocinio da Interfarma,no auditério dague-
le jornal.

No evento, tomaram parte cerca de 150 pes-
s0as, entre empresarios, representantes do

_";_
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governo federal,da classe politica e da comu-
nidade académica e especialistas em propri-
edade industrial.

Dentre as palesivas proferidas todas da mais alta
qualidade merecem destaque as seguintes:

- Professor Heinz Redwood, sobre as “Con-
seqii€éncias para o Brasil da protecao paten-
taria de produtos farmacéuticos e de bio-
tecnologia”; no geral, desfilou os resultados
de profundas pesquisas realizadas no pais,
comprovando a necessidade de a nova legis-

| lagdo a ser instituida contemplar a prestacio

desses produtos;

- Professor William T Adams. da Universi-
dade Rutgers do Estado de Nova Jerseynos
Estados Unidos, demonstrando os resultados
positivos colhidos na cooperacio universida-
delempresa na pesquisa, o

desenvolvimento de novos produtos e sua pro-
tegdo patentaria;

- Dr Luiz Antonio Barreto de Castro, se-
cretiric-executivo do Ministério da Ciéncia e
Tecnologia,clamando por uma protegao ade-

| quada das invengdes bintecnoldgicas;

- Deputado Roberto Campaos, criticando
os projetos de legislagao disciplinadora da

Propriedade Industrial apresentados nos iti-
mos anos nas duas casas do Congresso Naci-
onal, especialmente no que tange as inven-
¢oes da drea da bistecnologia;

- Embaixador Paulo Tarso Flecha de
Lima, enfatizando a disposigio do governo
brasileiro de baixar uma legislacao moderna
de protegdo a propriedade industrial, cum-
prindo, assim, 05 compromissos assumi-
dos pelo Brasil em “Foruns” internacionais, e
criticando as posigdes assumidas pela
PHRMA quando da recente visita do presiden-
te Fernando Henrique Cardoso aos Fstados
Unidos:

- Dr José Roberto d'Affonseca Gusmao,
diretoreditor daABPl e ex-presidente do INPI,
fazendo uma reportagem dos acontecimen-
tos que motivaram o governo brasileiro a pro-

por uma nova legislagéo de propriedade in- |

dustrial compativel com a politica de
globalizacdo da economia, Defendeu uma
legislacio modema, capaz de assegurar ade-
quadamente a prolecao as invengdes no cam-
po farmacutico e biotecnoldgico e dando
aos empresarios liberdade para negociar seus
contratos de transferéncia de tecnologia,

GUSMAO & LABRUNIE S/C LTDA.

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Rua Dr. Franco da Rocha, 137 122 andar — 05015-040 — Sao Paulo — SP
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SecAo pE Resronsapiloane 0o INPl — Orcarizana PELO SERVICO DE COMUNICACAD SOCIAL

NOVA TABELA

A diretoria do INPl encaminhou & Ministra da
Indiistria,do Comércio e doTurismo, Dorothéa
Werneck, proposta que visa modificar os pre-
¢os e reduzir os itens da tabela de servicos
oferecidos pelo Instituto,

A medida, segundo o presidente Célio Fran-
¢a, faz parte do esforgo de fortalecer finan-
ceiramente a Instituicio e de recuperar a ca-
pacidade de investimentos. Nas suas proje-
¢oes, com a alualizagio das tarifas de servi-
¢os e outras medidas gerenciais que estao
sendo adotadas, o INPI, pelo menos, duplica-
rd a amecadacao de 199 e executard um or
camento da ordemn de B3 50 milhdes.

A tabela — que nao era reajustada desde janei-
1o de 1994 - sofrerd uma reducio de mais da
melade de seus itens. Serdo, por exemplo, eli
minados ou agrupados aqueles que sé referirem
06 mesmas assuntos Esta nova estrutura ja fo
apresentada aos dirgentes da ABPl e ABAPL.
“0 objetivo da nova tabela de pregos é aim-
buir um valor econdmico aos produtos e ser
vigos do INFIalém de tornar mais simples a
sua aplicagio em todos os protocolos do 6r
gao”, explicou o coordenador financeiro,
Jackson Vasconcellos. Segundo ele a nova
tabela,além do reajuste financein, levou em
conta o valor econdmico dos servigos presta-
dos. 0 aumento médio da tabela ficou em
torno de 50 por cente Os pregos especiais
para micro e pequenas empresas e também
pessoas fisicas serdo mantidos,

Assessoria A0 Governo FEDERAL

0 INPl tem participado ativamente através de
estudos e sugestdes técnicas, da elaboragio
de diversos projetos de lei de interesse do Exe-
cutivoencaminhados ao Congresso Nacional.
Sao exemplos os relativos ao direito autoral a
topografia de circuitos integrados e aos cultis
vares (variedades vegelais).

A participacao do INF1 tem sido realizada atra-
vés de grupos de trabalho interministeriais,
dos quais também fazem parte representan-
tes da Secretaria de Folitica Industrial do MICT

do Ministério da Cultura, do Itamaratydo Mi-
nistério da Ciéncia eTecnologia e da Embrapa.
Nas comissdes interministeriais [ém represen-
tado o INFl o presidente Célio Franga,a coor
denadora técnica 3Gnia Maia,o delegado,em
Brasilia. AntGnio Carlos Coelho,a diretora de
Patentes, Margarida Mittelbach, e a advogada
Nelida Jessen.0 mesmo grupo contribuiu tam
bémcom o Governo Federal e o Foder Legislativo
em todos 05 assuntos relativos & tramitagio do
projeto de Lei da Propriedade Industrial.

Outras agdes de fortalecimento da atuacéo
institucional do INPI 3o as que tratam da pro-
priedade industrial no dmbito do Mercosul das
agdes de cooperagao com o Ministério da Sag-
de e da implementacao dos artigos T08 e T0.9
doTRIPs que dizem respeito ao depdsito espe-
cial e licenga,em cardter de exclusividade de
produtos agroguimicos e farmacéuticos, e do
acordo internacional da biodiversidade.

RECONHECIMENTO

A Ministra Dorothéa Werneck reconheceu a
importancia da propriedade industrial para a
implementagao da politica industrial e comer
cial, incluindo, oficialmente - pela primeira
vez na histdria do Instituto — o INPI como in-
tegrante do grupo que esta cuidando da ela-
boragao da nova politica industrial e de co-
mércio exterior

GET ELIMINA SEIS MIL PROCESSOS

A nova Administracio eslabeleceu como
meta prioritéria acabar com 16 mil processos
de recursos que estavam aguardando decisao
da Presidéncia desde 1989 Para alcancar este
objetvo, foram contratados, através de convé-
nio,mais dez estagidrios de direito.que se jun-
taram a outros quatro e aos 16 advogados do
setorna missdo de analisar e instruir cerca de
800 recursos por semana. Em abril, jd foram
solucionados cerca de seis mil processos,

A liquidagdo desses recursos, que segue cri-
térios estabelecidos nas Diretrizes de Anilise
de Marcas, faz parte das agbes que estao sen-
doimplementadas para adequaro INPl &s ne-

i cessidades da nova Lei da Propriedade Indus-

trial. O presidente Célio Franga acredita que
até julho o trabalho deverd estar concluido.
0 GET sob a geréncia de Maria Elizabeth
Broxado, foi instituido em setembro de 1592,
Ele & o drgio responsivel pela decisio dos
recursos ao presidente, pela andlise e instru-
¢ao dos pedidos de revisio administrativa,dos
recursos ao ministro de Estado e dos pedidos
de cancelamento de patentes. Na época de
sua criagao,quase 25 mil processos aguarda-
vam decisao do INPL.

NOVOS PROJETOS

Entre os dias § e 12 de maio,o presidente do
INPI,Célio Franca,visitou a Organizacio Mun-
dial da Propriedade Intelectual (OMP[),0 Es
critdrio Europeu de Patentes e o INPI francés.
0 objetivo da viagem foi ampliar e dinamizar
a oportunidade de cooperacao e assisténcia
técnica dessas trés importantes instituicoes
com o INPI brasileiro,
Na opinido de Célio Franga,a tradigio de co-
operacao do INP] com instituigdes internack
onais se caracterizou, nos ltimos anos, por
operar projetos de pequeno porte, envolven-
do financiamentos externos de pouca expres
sao.Trata-se agora de“dar maior amplitude as
oportunidades de cooperagio e assisténcia
técnica internacional, sobretudo no que se
refere aos projetos de modernizagao e treina-
mento de pessoal no Brasil e no exterior
No encontro com o diretorgeral da OMP,
Arpad Bogsh, Célio Franca abordou as possi-
bilidades de apoio financeiro do Programa
das Nagoes Unidas para o Desenvolvimento
(PNUDY para projetos de modernizacio do
INPI através de agoes comuns com a OMPI,
| como, por exemplo,na drea de informatica e
de reorganizacio administrativa. O presiden-
te do INPI também esteve com o presidente
do Escritério Europeu de Patentes, Paul
Braendli,em Munique, avaliando o atual Acor
do de Cooperacio Técnica. Em Paris, com o
presidente da instituicio francesa, Daniel
Hangard, tomou contato com a experiéncia
| de descentralizacio,
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"XV Seminario Nacional de Propriedade Industrial™
Curitiba-PR, de 20 a 22 de agosto.
CONFIRA!
A Katur garante a sua presenca!

Passagem aérea Sao Paulo/Curitiba/Sao Paulo,
com a Rio-Sul; taxa de embarque; duas (02) noites de hospedagem
no hotel escolhido, com café da manha;
traslados de chegada e saida.

a) Grand Hotel Rayon ou Hotel Bourbon

apto. single - R$ 440,00 por pessoa.
apto. duplo - R$ 330,00 por pessoa.

) Hotel San Martin

apto. single - R$ 235,00 por pessoa.
apto. duplo - R$ 200,00 por pessoa.

Obs.: Acréscimo de RS 69,00 voando com a Vasp ou a Transbrasil.

So passagem aérea e traslados.
A) Com a Rio-Sul - R$ 180,00.
8) Com a Vasp ou a Transbrasil - R$ 250,00.

Obs.: Tarifas sujeitas & alteracdes.

E, ferm mais!
Umnma semana magica em Paris.

Saidas dias 22/05, 28/05, 04/06, 11/06 e 12/06.

A Programacao Katur inclui: Passagem aérea com Air France; transfer in/out; 7 dias/ 6 noites no
hotel escolhido, com café da manha e taxas; city-tour; almoco e vinho na Brasserie Flo; Pass Musée de 3 dias;
seguro saude; atendimento em portugués; mapa do cidode; convite para desfile de modas e desconto para
compras nas lojas Printemps. A partir de US$1.385,00 por pessoa, em apartamento duplo.

Consulte-nos sobre outros destinos.

Informacdes e Reservas:

ATLR |

KATUR TURISMO LTDA.
Av. Brigadeiro Faria lima, 1483 - 22 andar - ¢js 203/204
Tel. (O11) 815 1900 - Fax: (O11) 814 8771
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SECAC OrGaNIZADA PELO Associapo Ricarpo PViera oE Mewwo

Reumioes no INPI piscutem o
AUMENTO DE TAXAS

Relatério das reunides realizadas no INPLem
24.04.95, 2704 95 e 09.05.95, sobre aumento
de taxas de reestruturagao da tabela
Farticipantes

Vicente Marotta ~ Diretor de Marcas e encar
regado executivo da reestruturacao do drgao
{INPI)

Américo Poppin - Diretor de Administracio
Geral (INFI)

Jackson Vasconcelos - Diretor Financeiro
{INPI)

Eduardo Assumpcéo - Coordenador de Pla-
nejamento (INPT)

Margarida Mittelbach - Diretora de Patentes
(INPT)

Ricardo Vieira de Mello - ABAFI

Raul Hey - ABAP]

Denis Daniel - ABPI

Luiz Antonio Ricco Nunes - ABFI

Cléwis Silveira - ASPI

Custddio de Almeida - ASPI

Logo no inicio da primeira reunido, o Dr
Vicente Marotta, que & o executivo encarre-
gado de dirigir a reestruturagao do INPLin-
formou que o presidente do drgdo recebeu
ordem da Sra. Ministra da Indistria, do Co-
mércio e do Turismo,com ¢ aval do Exma. St
Presidente da Repiblica, para que o INFl so-
fresse profunda reforma visando colocé-lo em
condigoes de ser o drgao mais importante de
Propriedade Industrial do Mercosul o que sig-
nifica, principalmente, (1) resolver os atrasos
de trabalho nas diretorias, (i) reequipar o dr
gao em termos de pessoal capacitado e de
informética,e (jif) dotar o local de condigdes
minimas de trabalho para os servidores.
Uma vez que,segundo o DeVicente Marotta,
o governo nao pretende liberar nenhuma ver
ba para o INPI, o dinheiro s poderia sair das
Taxas, sendo esta a razao do aumento preten-
dido.

Apds elogiar o programa de aumento das ta-
xas efetuado pelo Dr José Roberto
d'Affonseca Gusmao na gestao anterior que,
segundo ele amenizou bastante o problema,

o DrVicente Marotta afirmou que, para levar
a cabo a missao recebida da ministra, seria
necessario se proceder a um aumento subs-
tancial nas taxas.

Este antincio, obviamente, gerou uma reagao
de espanito e revolta nos presentes, que apre-
sentaram todos os ardumentos possiveis para
demonstrar o absurdo da pretensac. Para faci-
litar e resumir a exposican foram colocadas,
de forma bastante veemente, os seguintes ar
gumentos:

1 -Todos os presentes ja haviam participado,
ao longo de varias administragdes passadas
do INPI, de reunides semelhantes, onde os
mesmos problemas e intengdies foram colo-
cados para as Associagoes. Resultado: varios
aumentos foram aplicados, alguns muito ele-
vados. Os problemas persistivam e em vérios
sefores até se agravaram.

2- 0 aumento pretendido vai totalmente con-
tra a propria politica propalada pelo Gover
no,de controle de precos, de combate & infla-
¢ao e de incentivo ao ingresso de capital es-
trangeiro no pais.

3-0 aumento pretendido é contraproducen-
te a médio/longo prazo, porque acaba enca-
recendo tanto a obtengao quanto a manuten-
véo de direitos de propriedade industrial no
pais, fazendo com que, em conseqiiéncia, 0s
interessados deixem de requererou reduzam
bastante,seus depdsitos de novos pedidos de
patente e de registro de marcas.

4 - O aumento atinge, de forma violenta, os
escritdrios de propriedade industrial - que sao
empresas brasileiras -, devido & praxe inter
nacional de adiantamento das taxas oficiais
que estes escritdrios fazem para seus clientes,
e ao elevadissimo custo do dinheiro no Brasil
hoje em dia.

5 - Foi lembrado, também, ao Dr.Vicente
Marotta que somente os associados da ABAPI
respondem por quase 90 por cento do
faturamento/arrecadacao do INPLe que exa-
tamente por esse motivo, deveria o INPI dar
uma atengdo especial aos argumentos colo-
cados pelas Associages que, mais do que
ninguém, gostariam de ver um INPl moderno,
bem aparelhado, eficiente e confidvel, mas
que, por outro lado, ndo tem condigdes de

suportar o aumento pretendido,

6 - Também foi reclamado pelas Associagdes
que o [NPI deveria, primeiramente, ser sanea-
do internamente, antes de se exigir do usua-
rio um novo aumento de taxas e, principal-
mente, da magnitude pretendida.

7 - Finalmente, lembramos que, por mais efi-
clente e s8ria que seja a atual Diretoria do &r
gao.e por mais bem intencionada que esteja,
ninguém poderia garantir a permanéncia da
ministra no cargo até o final do atwal Gover
no, pois sua saida, a qualquer tempo, resulta-
ria,em principio,em mudanga da equipe do
INPI, permanecendo, no entanto, em vigor o
aumento em questao, como, alids, j aconte-
ceu em passado recente,

Apds toda a troca de argumentos,o DrVicente
Marotta disse que entendia a posicao das As-
sociagdes, mas que nada podia fazer, tendo
em vista a tarefa recebida da ministra, e que
caberia ao Governo aprovar a nova tabela,
muito embora estivesse submetendo a mes-
ma & nossa apreciacao e comentarios antes
de enviia para Brasilia. O que, no entanlo,
admitiu & que ele aceitaria qualquer suges-
tio de reestruturacdo da tabela, desde que o
valor final do porcentual do aumento nao
sofresse diminuicdo sensivel, em face da ja
explicada necessidade de verba do drgin.
Diante dessa situagao.sé nos restou examinar,
de acordo com o INPLos 20/25 itens mais sig-
nificativos da tabela. Como resultado desse
exame,0 que nao significa dizer repita-se que
aceitamos ou concordamos com a proposta
apresentada, o que podemos adiantar & que,
em face das nossas sugesties, a reestruluragao
da tabela foi substancialmente alterada.
Pretende, ainda, o INPI que a nova tabela en-
tre em vigor em meados de junho ou no ini-
cio de julho dependendo isso, no entanto, da
aprovacao do governo e da burocracia refe-
rente a sua publicacao no Didrio Oficial Cabe
também aqui ressaltar que todas as tentativas
que fizemos no sentido de, pelo menos, par
celar o aumento, foram em vao, sendo argu-
mentado pelo INPI que as medidas propostas
(de reestruturacdo do drgao) sio urgentes e
que um eventual parcelamento do aumento
das taxas inviabilizaria os planos tragados.
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Finalmente, além dos argumentos de ordem
pratica, retromencionados, entendeu, ainda,
a ABAPI, com a finalidade de reforcar a sua

posicin, a necessidade de expor uma consi- |

deragao de cardter legal que se referia i fina-
lidade ou destinacio de uma taxa, quando
comparada a um imposto. Na verdade,a taxa
& urm tributo cobrado pela prestacao de um
servigo e deve guardar estreita relagio entre
‘ o seu valor e o servigo prestado, enquanto o
imposto incide sobre um fato gerador de ca-
| rater mais genérico. Nao se pode, portanto,
aceitar um aumento de taxa destinado a re-
‘ formar o prédio do INPI, comprar computa-
dores para o Grgao,instalrar concursos para
a contratacao de pessoal e assim por diante,
uma vez que tais rubricas ndo guardam rela-
¢ao imediata com o valor de uma taxa de
servico, que se refere, isso sim. 3 atividade-
fim do drgao
A verba para aparelhamento, manutencio e
capacitacao do Orgao para atender & sua fi-
nalidade legal é abjeto de imposto,enquanto
o pagamento por cada servico prestado pelo
INPl a seus usudrios, este sim, deve ser objeto
de taxa e como tal. deve guardar proporcic-
nalidade e correspondéncia com o servigo
prestado,
Em sintese, cs meios para consecugao da ati-
vidade-fim devem ser providos pelo dinheiro
dos impostos, ou seja, pela Uniao, por mais
necessarias que sejam as reformas pretendidas.
Em resumo,as Associages se posicionaram
contra o aumento proposto pelo INPI para
as taxas.

Noricus o4 ABAPI

ManNIFESTACAO DA ABAPI
A0 INPI

Segue, na integra, carta enviada ao INF] so-
bre os problemas envolvendo o fechamento
dos protocolos,

fite e daneire, 1.2 de bl de 1995
Time3e D Luiz Rernando Sumares
Chele de Gabinete do SrPresidente do INFY
Prapo Maud, T - 15° andar - Ceniro
2008 1-240 = Rio de Jamerro = Rf

Prezaclo Senhor

Nos termos dos entendimentos mantidos com S est
it par relefone ventio,g seu pedido.expar formial
mente,as razdes que fustificam o fncfonamento pleno
s diverss profocolns do oularguia dirante o paral-
sapdo do irabalfa dos respeciivos servidores Bssas ro-
20es iém fundamento Eenico € ngo implicam nenhum
Jfuizo sobve a motivapdo da mesma paralisagds, mate
i3 1T U 1130 deven interuir 08 usudrios dos servios
0T AR LIRGE O G0 ENTNTRSTONITS U 05 FENreserian.
Freliminarmenie, € aporiunn ressalfar gue. fendo o 5is-
tema de protepdo oos direitos de propriedade industrial
carciter mfernacional o Rcionamento permanenis
continuc dos Grgaos RTcionais, no que se refere 4 fivg-
o0 de prioridades € @ obserodincia dos prazos, atrvds
dlos mios pralicados perante os profocolos de documen-
tos, € absolutments indispensduve

For esse motivo.entende g ABAF] que nos ocosides em
que ocorrer paralisapdo dos servidores da autarguia,
05 profocolos existentes fa sede,no Rio de Janeir, de-
et funcionar rormalmente, como se verifica nos gue
lincionam ras delegooias.

Tl medida, sem sombra de difvidas, evitard o profie-
0% € franstomos causados pela préselepdo gue nor

maimente € feife & frente dos prodocolos do que € prazo
do ltimo dia e do que ndo € isto segundo o julgamento
dos serviddores designados paro este feapdo

Por exemplo,depdsitos de pedidos de marcas e de po-
tentes, sem prioridade, e que por isso sdo rejeilados,
muiie emibora ndo estejam ainda subordinagdos a pro-
208, foxamnos paro efeito de estabelecimento de prion-
derdes, Essa imporkincia deve ser atribiuid, também, o
diversos oufros alos; ainda exemplificativamente, umg
simples pengaio de copia oficial que, igualmente, ¢ refef
tada, desting-se, sempre, ou a fzer prova do depdsito
ou do regisio/patenle perante o judicidnia ou,ginda,a
CLUTETT PREZ0% o Exkenog

Na realidode o ediamento da fixapdo do termo inicial
de um prazo pode implicar ¢ perda do direiio, da mes-
ma manetra que o desrespeito g fermo fingl pode
goareldda.

P oustrs R consiterandn o6 motivos exposiosalém
e cltros banios gue ¢ Assocopao entende desnecessd:
o elfencay € que se foma imprescindivel que fods ¢
qualquer cipia de pelipdo prolocoiade fessas ooasides
sefir mormalmente decoliida, o que costumeinamente
o ocorre, sendo guando a paralisapdo € suspensa
Enfim, ndo desejando se alongar demars em suas con-
siderapies, o gue o ABAPL em resumo, pretende afvg-
0% da presente & simplesmente, o fncionamento ple-
o dos dversos profecolos o UAGRINGLIET S8 encm-
trem em sua sede,na cidade do Rio de Janein quer se
enconirem nas demals delegacias espalfades pelo pais.
E importante, pois, o garantia desse tratamento igual
@08 Wsudmos em fodo o errtdno macional

Lirmitendas oo exposto,com real estima e elevoda consi-
derngdo sulscrevernonos.

Atenciosarments

Associapio Brasilein dos Agenles

da Fropriedade Indusial - ABAP

Ricardo P Vieira de Melln

1"Vice-Presidente

LILIAN DE MELO SILVEIRA /AbvocADOS ASSOCIADOS

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Revesta o ABPE—n®14 - Jan/Fev 1995

AVENIDA BRIG. FARIA LIMA, 1570 — 127 ANDAR
01452911 — SAD PAULD - SP

TELS. (011) 815 1188 / 210 9081

FAX (011) 813 4639




MARCAS

ALEMANHA

Como noticiado na RABPI n® 12, nesta secén,
aAlemanha efetuou ampla revisio em sua le-
I gislacdo marcara, a fim de compatibilizarse

com os atuais padroes europeus.Os trabalhos
de revisao culminaram com a entrada em vi-
gor em 1° de janeiro de 1995, da nova Lei de
| Marcas alema. A reforma resultou na amplia-
ao geral da lei, incluindo a expansio dos
[ tipos de marcas registraveis,assim como uma
nova tolerdncia com as marcas descritivas e
as marcas similares a marcas oponentes mais
‘ antigas. Também foram eletuadas modifica-
| ges nos requisitos de uso compulsdrio e no-
vas limitagoes do prazo dentro do qual os re-
gistros mais antigos podem servir de funda-
’ mento de processos de anulacao de registros
mais recentes.
[KENYON & KENYON, Insignia Primavera 1995),

Crina 1

Desde 1° de margo de 1995, o Escritdrio de
Marcas chinés estd aceitando pedidos de
marcas coletivas e de certificacio.
| (WEISS DAWID FROSS ZELNICK & LEHRMAN,
BC. Information Letter, Mar. 1995).

CHina 2

Segundo o Escritdrio de Marcas chingés, os
drgaos judiciais processaram mais de 130000
| casosdeviolagio de marcas desde a entrada
em vigor da primeira Lei de Marcas em 1983,
incluindo 3.000 casos envolvendo empresas
dos Estados Unidos, Japao, Franca, Gra-
Bretanha, Alemanha, Taiwan, Hong Kong e
Macau. O ndmero de marcas registradas na
China subiu para 440.000, incluindo mais de

possui mais de 7.000 fiscais que supervisio-
nam o uso das marcas, assim como 300,000
funciondrios em Grgdos administrativos indus-
triais e comerciais, dedicados especialmen-
te aos assuntos relativos s marcas.

IFORYE

SecAo OrcamMizaDa PELA Associaps Eusaperd Kaszuar FExeTe

60.000 marcas estrangeiras. Agora,a China |

—_—

PROPREDADE INTELACTUAL o Mowoe

(CHINA SINDA INTELLECTUAL PROPERTY
LTD., Sinda NewsLetter, Edicao 4, Nov 1994).

INGLATERRA

Fazendo seqiiéncia & noticia publicada na
RABPI n® 10, nesta secéo,informo que a nova
Lei de Marcas entrou em vigor no dia 31 de
outubro de 19%, implementando no Reino
Unido a Diretiva EC n® 8%/104 (sobre a
harmonizagao das leis de marcas). A nova lei
revoga inteiramente a anterior de 1938,

Nova ZELANDIA

A Lei de Marcas revista entrou em vigor em 1°
de janeiro de 1995,

(LADAS & PARRY Information Letter NS, 184,
10 Now 1994).

PORTUGAL

As modificagdes introduzidas no Codigo da
Propriedade Industrial portugués entrario em
vigor em 1” de junho de 1995, Entre as inova-
¢oes mais significativas, podem ser citadas a
simplificagao e agilizagao do contencioso
administrativo, a extensao da protecao as
marcas tridimensionais e as acisticas que pos-
sam ser representadas graficamente, a aceita-
cao de consentimentos e o endurecimento das
sangoes impostas as infracoes de marcas ou
outros direitos de propriedade industrial.
(LADAS & PARRY, Information Letter N.S. 184,
10 Now 1994).

Sukcia

Em 1" de janeiro de 1995, entraram em vigor as
alteracdes introduzidas na Lei de Marcas sueca.

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Grupro b TrEs

Em 9 de janeiro de 1995, o México,a Colom-
bia e aVenezuela formando 0" Grupo de Trés”

ou "3, celebraram um acordo de livre co-
mércio,o qual entrou em vigor em 1° de jar
neiro de 1995.0 Acordo contém dispositivos
sobre a pritecao dos direitos de propriedade
intelectual e, particularmente, sobre marcas.
(LADAS & PARRY, Information Letter N5 184,
10 de novde 1934).

MoLDAVIA

Em novembro de 1994, 0 governo moldavio
promulgou uma nova“Lei sobre os Segredos
Comerciais”,a qual define genericamente os
“segredos comerciais” como quaisquer infor
magies sobre as atividades de fabncacéo fi-
nanceiras, administrativas, téenicas e outras
de uma empresa. A lei identifica especifica-
mente certas informacies ndo consideradas
segredos comerciais, como, por exemplo, do-
cumentos constitutivos informacdes financel-
ras necessarias a verificacao do pagamento |
de impostos, documentos relativos & solvén-
cia de uma empresa & informagdes concer
nentes a empregos, assuntos antitruste e
ambientais.

(BAKER & MACKENZIE, Computer Software
& Telecommunications Update, out./dez.
1994).

DIREITOS DE AUTOR -
PROTECAO DO SOFTWARE

Nova ZELANDIA

A Nova Zelandia introduziu certas emendas
em siias leis de propriedade intelectual, que
entraram em vigor em |* de janeiro de 1995,
destinadas a cumprir o TRIPs. A Lei de Direi-
tos Autorais foi alterada de forma a harmoni-
zarse com a Convencdo de Berna. Ela pas-
50U a proteger especilicamente os direitos mo-
rais, o5 direitos de radiodifusao, os dos artis-
tas,das transmissoes via satélite e das progra-
magdes a cabo, bem como os direitos de
licenciamento de software, filmes e gravagdes
de som.

(LADAS & PARRY Information Letter N.5. 184,
10} de novembro de 1394).
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Counsses ot Estuoos oy ABP

ComssoEs DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
£ DE FRANCHISING

Coorpesanores: Dra. Juliana L B.Viecas £
Dr.Linz Hexrigue O. 0o AmaRaL

ATA DA REUNIAC DE 14 DEAGOSTO DE 1994

Temdrio:

1) Redugao da aliquota do IOF incidente sobre os pagamentos relativos
a contratcs de transferéncia de tecnologia;

2} Os limites de dedutibilidade fiscal dos rvaities pagos pelo usa de di-
reitos de propriedade industrial e por contratos de transferéncia de
tecnologia;

3) Us contratos de franchising diante da nova lei de repressio ao abuso
de poder econdmico.

Aos 14 de agosto de 1994, a5 10:00 h, no Hotel Intercontinental, Rio de
Janeiro, B, realizou-se, por ocasiao do XIV Seminario Nacional de Pro-
priedade [ndustrial reunido conjunta das Comissdes de Transferéncia de
Tecnologia e de Franchising da ABPI,com a presenca dos seguintes asso-
ciados: Juliana L. B Viegas ¢ Luiz Henrique O.do Amaral, coordenado-
res, Elisabeth Aloia, José Anttnio Faria Correa, Carles Eduardo de Ipa:
nema Moreira, Gabriel Armaud, Carla Coelho, Roberto Luiz M. Santos,
Fabiano Robalinho e Elisabeth Kasznar Fekete.

1) Decreto n® 115794 {redugao da aliquota do 10F).

(s dois grupos de trabalho reunidos examinaram o alcance do Decreto
n° 1157, de 21 dejunho de 19%,0 qual reduziu a zero por cento a aliquota
do 10F (Imposto sobre Operagdes de Crédito, Cimbio e Seguro,ou rela-
tivas a Titulos ou Valores Mobilidrios) incidente sobre as operacdes de
cambio realizadas para pagamento de contratos de transferéncia de
lecnologia averbados pelo INPL A promulgacio desse decreto demons-
tra que a Receita Federal percebeu que o excesso de tributagdo inciden-
te sobre os contratos de transferéncia de tecnologia acabava gerando
um mercado secunddrio,com a procura, pelas partes,de solugdes alterna
tivas para as remessas. A questao de determinar quais sao os tipos de con-
tratos abrangidos pelo decreto vem recebendo interpretacies diversas;

a) Mo Rio de Janeiro, alguns bancos continuam exigindo o recolhimen-
to do IOF sobre os pagamentos relativos a contratos de licenciamento de
uso de marca, por falta de regulamentagao, Os bancos acreditam nao
terem poderes par autonizar a remessa sem 0 recolhimento do imposto,
alegando que caso o dispensassem, estariam assumindo a responsabili-
dade pela interpretacdo do decreto,o que nao Thes competiria.

b} O entendimento do INPI é no sentido de que a expressao “transferén-
cia de tecnologia’ usada no decreto deve ser interpretada de forma ex-
tensiva, abrangendo todos os contratos, inclusive os de licenciamento
de uso de marcas.

¢} Hi quem opine que o decreto abrange apenas os contratos compor
tando transferéncia de tecnologia em sentido estrito.

d) Como o Decreto n® 1157/ ndo menciona o “fornecimento” de
tecnologia,mas sim a“transferéncia’, pode ser lembrado que nos conira-
tos de franquia, por exemplo, a transferéncia de tecnologia é
concomitante a outras obrigacdes contratuais, como licenciamento de
marca, elc, mas ela sempre existe. s contratos de licenciamento de ex-
ploracio de patente também incluem a transferéncia de tecnologia.

e) Segundo outra corrente, o fato gerador da incidéncia do 10F é a pré-
pria operagio de cAmbio, realizada para pagamento de contratos de trans-
feréncia de tecnologia lato sensu (abrangendo os contratos de
licenciamento de uso de marca,os contratos de costsharing ete.).Quan-
to a remessas por direitos autorais, foi levantada, mas afastada,a hipdte-
se de aplicagao da isengdo acs rovalties pagos pelos mesmos,

A propdsito da exigéncia, pelos bancos, do recolhimento do 10F, foi
levantada a questdo do exame pelos mesmos dos contratos cuja
averbacio ocorreu automaticamente, pelo decurso do prazo de trinta
dias previsto no art.£° do Ato Normativo n® 120/93.

Ma opiniao dos participantes, diante da possibilidade de que as autori-
dades fiscais tendam a dar uma interpretacao restritiva ao Decreto n®
1157/94, & da necessidade de uma portaria que o regulamente,a ABPI
deve apoiar a interpretacdo extensiva do mesmo (sustentando sua apli-
cagao inclusive aos conlratos de licenciamento de uso de marcas).

Foi proposta e aceita 2 unanimidade a formagao de um subgrupo da
Comissao de Tecnologia (grupo ad hoc), com a missdo de contatar a
FIRCE, a Receila Federal e o INPI procurando provocar uma manifesta-

MARTINEZ & ASSOCIADOS

marcas e patentes

TEL./FAX: (011) 549-9479

Av. Chibards, 446 — Moer;nc:
04076-001 — Séo Paulo — SP
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Conssies oe Esmnos oa ABPI

Ao favordvel desses drgans.As Comissoes decidiram que o grupo deve-
ri comegar contatando o INPL.depois o Bacen (optou-se por Brasilia) e,
finalmente, a Receita Federal,

2) Fortaria n® 436/58 — Limites de dedutibilidade fiscal.

Os participantes discutiram como deve ser tratada a questio do exce-

dente entre os valores remissiveis e os dedutiveis,entre empresas vincu-
ladas ou ndo Com relacio 4s subsididrias e suas malrizes com sede no
exterior o paragrafo dnico do ant.50 da Lej n® 8383/91 revogou a proibi-
cao de remessas para pagamento de rovalties pelo uso de patentes e
marcas contida no art, 14 da Lei n° 4131/62, nao se referindo & transfe-
réncia de tecniologia. Ja o INPI considera que o art. 14 da Lei n® 4131/62
inclui também loda e qualquer forma de transferéncia de tecnologia. Na
opinido de alguns participantes da reuniao, o art. 12 da Lei n® 4131/62
estabelece (ainda que de forma indireta) como serd tratado o exceden-
te, e, porfanto, essa nao seria uma interpretacao razoavel Tals membros
entendem que o royvalty excedente pode ser pago mas néo remetido, e
que a ABP] deveria disculir esse tema, para obter a respectiva
liberalizagao.

Com base no exame da Portaria n® 436/55 e da Lei n® 3470/58 passou-se
adiscutira possibilidade de estender a dedutibilidade fiscal dos rovalties
além dos limites estabelecidos na Portaria em questao, os guais estio
muito ligados ao dirigismo estatal e ao controle de remessas ao exterior
No quadro atual somente uma nova lei poderia elevar o limite do coefi-
ciente porcentual de cinco por cento (a exemplo da Lei n® 8661/93).0
limite méximo de dedutibilidade de cinco por cento sempre foi conside-
rado legal, encontrandose estabelecido no art, 74 da Lei n® 3470/58; é
por esse motivo que sua elevacio depende de uma nova lei.

Outro problema que surge diante da Fortaria n® 436/58 € o fato de que
ela deu enfase a indistria, deixando de lado os setores de servigos e co-
miércio (tais como,por exemplotecnologia ligada a organizacao de lojas
de departamentos, etc). Isso torna dificil o enquadramento dentro dos
limites da Fortaria n" 436/58 dos contratos que tratam de tecnologia de
servigos efou comércio,sem falar de produtes que nela ndo estdo espe-
cificados (como, por exemplo, sementes para agricultura).

Os participantes discutiam como deve ser tratada a questdo do exce-
dente entre os valores remissiveis e os dedutivels, entre empresas vincu-
ladas ou nao.Com relagio as subsididrias e suas matrizes com sede no
exterioro pardgrafo dnico do art.50 da Lei n® 8383/21 revogou a proibi-
cao de remessas para pagamento de royalties pelo uso de patentes e
marcas contida no art. 14 da Lei n” 4131/62, n&o se referindo a transfe-
réncia de tecnologia. J4 o INPI considera que os limites a remissibilidade,
e & dedutibilidade entre subsididrias e suas matrizes no exterior impos-
tos pelo art.50 da Lei n® 8383/%1 incluem também toda e qualquer forma
de transferéncia de tecnologia. Na opiniao de alguns participantes da
reuniao,o arl, 12 da Lei n° 4131/62 estabelece (ainda que de forma indi-
reta) como serd tratado o excedente Tais membros entendem que omyally
excedente pode ser pago mas nao remetido,e que a ABPI deveria discu-
tir esse tema, para obter a respectiva liberalizacao,

Existe outro entendimento segundo o qual a Lei n® 3470/58 teria sido

il

-

revogada pela Lei n” 4506/64, e, portanto,ndo prevaleceria sequer o limi-
te percentual de cinco por cento; entrelanto, lrata-se de uma tese consi-
derada bastante agressiva.

O que estd sendo tentado € a simples eliminagio da Porlaria n® 436/58,
para que todas as calegorias passem a ter o limite Gnico de cinco por cento,
Para a ABP contudo,a mefa deve ser a eliminacio total dos limites,

3) Us contratos de Franchising diante da Nova Lei de Repressdo ao Abu-
so de Foder Econdmico,

0 De Luiz Henrique de O Amaral passou a relatar que,no Congresso de
1994 do Comité Executivo da AIPPI, realizado em Copenhage, a Comis-
sao de Franchising dessaAssociacao discutiu a linha de demarcacao entre
o licenciamento de uso de marcas e o franchising (cf.,a esse respeito,a
Resolugo adotada pela AIPPI no referido Congresso,sobre a questdo no
116).Uma das conclusdes alcangadas fol no sentido de que os contratos
de franchising englobam, como elementos principais, o licenciamento
de marca, a tecnologia, a assisténcia técnica;o trade-secrel, ete, sendo
que todos esses elementos encontram-se reunidos no contrato de forma
que nenhum deles se sobreleva aos demais. Com relagio ao Brasil,a
Resolugao acima mencionada oferece apoio ao entendimento dos parti-
cipantes da reunido sobre a questao das restri¢des & remuneracio de
licenga de marcas, estabelecidas pelo pardgrafo 4° do art. 90 do CPIL.
Cwutro tema muito debatido no Congresso da AIPPI de Copenhage foi o de
especificar se e até que ponto se aplicam acs contratos de franchising as
limitagdes estabelecidas pela legislacao antitruste. Concluiuse que embo-
ra algumas clausulas dos contratos de franchising possam conflitar com
essa legislagao,ndo devem ser consideradas anticompetitivas (8 sob essa
dtica que deveriam ser tratadas, por exemplo,as restricdes temitoriais).
No Brasil, o assunto assume especial relevancia diante da entrada em
vigor da Lei n” 8854/34, que dispoe sobre a prevengio e a repressio &s
infragdes contra a ordem econdmica,Os participantes passaram a anali-
sar diversos dispositivos dessa lei,acerca dos quais foram emitidas as se-
guintes opinides;

a) contanto que nao haja um abuso,e que os franqueados néo passem a
concorrer de forma predatdria entre si, as cldusulas dos contratos de
franchising ndo incidem nos ilicitos tipificados na Lei n® 8884/94;

b)) o bom senso deve prevalecer na interpretagao dos artigos da lei anali-
sada, sobretudo porque h condigdes consideradas essenciais para a fran-
quia (diante da amplitude do texto da Lei n® 8884/94,surge a preocupa-
a0 de que ela d& margem a interpretagoes muito extensivas);

¢) No Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8078/}, podem ser des-
tacados alguns principios que ajudam a defender a tese da nao-caracte
rizagao das condigbes da franquia como infragdes da ordem economica
e,5im, como estipulagdes contratuais voltadas & transparéncia das rela-
¢oes de consumo,

d) No incisoVl do art.21 da Lei n® B884/%,a expresso®impedir o acesso
de concorrente & tecnologia™ndo pode ser interpretada de forma ampla,
Para caracterizar a violagao, deve haver um abuso de direito, abuso de
uma posicdo dominante.

Nada mais havendo a discutirencermouse a reuniao.
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Comissio DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
Coorpenapora: Dra, Juuana L. B.Viecas

ATA DA REUNIAD DE 10 DE JANEIRO DE 1995

A Dra.Juliana L. B Viegas deu inicio aos trabalhos propondo a seguinte
pauta:

I) Tratamento fiscal dos pagamentos efetuados com base em costsharing
agreements,

IT) Situagdo da Fortaria n” 436/58 e possiveis medidas a serem tomadas
junto ao governo para atualizagao dos niveis de dedutibilidade fiscal de
rovalties e taxas de assisténcia téenica;

I} Tratamento fiscal das remessas para pagamento de servigos de
consultoria administrativa,

[) Tratamento fiscal dos pagamentos remetidos ao exterior com base em
contratos de costsharing.

1. Tendo verificado que o INFI & averbou alguns contratos de costsharing
(regulamentados pelo AN INFI n® 116,de 27/10/53),a Comissdo decidiu dar
continuidade & andlise do tema,iniciada na reunido de 31 de maio de 1994

2.0s contratantes de costsharing costumam oplar entre duas modalida-
des de pagamento:a) remuneracio a posterion (reembolso das despesas
a empresa a quem coube realizar as pesquisas),ou b) remuneracao an-
tecipada (rafeio prévio dos custos da pesquisa planejada com base em
orcamento).0 tratamento fiscal pode variar em fungao dessas duas pos-
sibilidades e deve aplicar as seguintes regras,no entender da Comissao:
a) No primeiro caso,0 pagamento deveria ser considerado totalmente
dedutivel, uma vez que nao se trata de ryvallies ou “taxas de assisténcia
técnica”, mas sim de custos ou despesas operacionais, que devem ler o
tratamento fiscal previsto no art. 288, e, subsidiariamente, nos arts. 242 e
243 do nove Regulamento do Imposto de Renda'™. (sto &,as despesas
devem ser documentadamente comprovadas, e guardarem estrita cone
Xao com a atividade explorada e com a manutencao da respectiva fonte
de receita). Notese que, no momento em que incide, ainda nao existe

base de calculo para o coeficiente percentual de um a cinco por cento
de dedutibilidade de rovalties por patente (a qual sequer existe nessa
fase) ou remuneragao de know-how (lampouco existente ainda), Assim,
a Comissio entende que nao se aplicam os coeficientes percentuais es:
tabelecidos na Portaria n® 436/58. Quanto a incidéncia de imposto de
renda na fonte,a mesma & inevitdvel, embora o pagamento em questao
nao se caracterize como “renda’propriamente dita.

b) Mo segundo caso,o pagamento & antecipado.e portanto, poderia vir a
ser tratado como investimento na aquisicio de bem ativavel, ndo sendo
dedutivel. For cutro lado, nao incide imposto de renda na fonte; trata-se
de despesa amortizdvel para aquisicao de um bem. Seria, neste caso,
dedutivel, somente na hipdtese de nao se concretizar qualquer resulta-
do aproveitivel da pesquisa assim financiada.

3. Embora o tipo mais comum de costsharing agreement seja o celebra-
do entre matriz e subsididria, merece também andlise a situagio dos
contratantes independentes, ou seja, nao vinculados por participacao
societiria.E a conjuntura em que se enquadra,por exemplo,uma empre-

‘sa brasileira que divida com uma universidade ou um centro de pesquisa

estrangeiro as despesas de laboratdrio de desenvolvimento tecnoldgico,

4, Notese, porém, que o art. 288 do RIR, segundo o qual “serao admiti-
das como operacionais as despesas com pesquisas cientificas ou
tecnoldgicas, inclusive com experimentacao para criagao ou aperfeigoa-
mento de produtos, processos, frmulas e téenicas de produgdo, admi-
nistracio ou venda®, ndo faz qualquer ressalva quanto ao pagamento ser
efetuado a empresa coligada ou nao,domiciliada no Brasil ou no exterior

5.No caso de tratamento como investimento em bem ativivel, ndo hi dis-
positivo expresso estabelecendo que o investimento brasileiro no exterior
seja isento de imposto de renda na fonte, por analogia com a sengao esti-
pulada pelo art. 755, 1l do RIR, para as remessas de retomo ao pais de or-
gem dos investimentos de capital registrados como tais no BACEN.

6. As seguintes Conclusdes foram adotadas em consenso pelos mem-
bros da Comissao
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6. 1) Diante da constatacao de que a abertura comercial do pais néo
estd encontrando eco no respectivo tratamento tributdrio, a Comissao
entende ser necessirio anteciparse aos problemas que poderao surgir
em decorréncia da aplicagao do limite miximo de cinco por cento de
dedutibilidade aos contratos de costsharing.

6.2) Os limites estabelecidos pela Fortaria n” 436/58 nao se aplicam aos
pagamentos feitos em contratos de cost-shaning: pela natureza juridica
de tais pagamentos,0s mesmos nao devem sujeitarse a limite algum de
dedutibilidade, como exposto no item 2 supra.

6.3) A Comissdo retomou a solugio adotada na reunido de 31 de maio
de 19M (clitem 15 da respectiva ata): visando obter um pronunciamen-
to oficial a respeito dos tributos incidentes sobre os pagamentos efetuados
no dmbito dos contratos de costshaning, a Comissio reiterou a opgao
por acionar o INPl,para que este consulte a Receita Federal. Com essa
finalidade, devera ser encaminhado ao INPl um estudo preliminar elabo-
rado pela Comissao esclarecendo a legislagio aplicavel e a correta ca-
racterizagdo tributdria dos pagamentos em questao.

6.4) Os membros Barbara Carol M. Brentani e Andrea Paula Oricchio
auxiliardo na elaboragio de uma pesquisa sobre o entendimento a res-
peito da legislagao aplicivel para embasar o estudo a ser encaminhado
& Receita Federal através do INPL.

I) Portaria n° 436/58 — Limites de dedutibilidade fiscal.

7. A Comissdo deu prosseguimento & matéria tratada na reuniio de 14
de agosto de 19% cuja abordagem parte da constatagao de que a Forta-
ria n° 436/58 estd defasada, por néo levar em consideragao as mudangas
ocorridas na economia mundial, tais como o crescimento da importan-
cia dos setores de comércio e servigos. Essa defasagem transformou a
Portaria n® 436/58 num grande entrave i transferéncia de tecnologia.

8. A Coordenadora, Dra. Juliana, passou a relatar os avangos ocorridos:
uma Comissao interna do INFI elaborou um parecer esclarecende que
existem dois palamares de dedutibilidade fiscal:o limite méximo de cin-
co por cenlo para os casos comuns e o limite de dez por cento para os
programas POT] e PDTA (estes previstos na Lei n” 8561/93). Como am-
bos os patamares foram criados por lei, s6 podem ser alterados por lei.
Assim, seria mais simples eliminar os percentuais inferiores a cinco par
cento (dessa forma,todos os setares de atividades seriam equiparados,
para efeita de aplicacio do teto dnico de cinco por cento), de modo a
envolver trdmite unicamente administrativo, dispensando o

processamento legislativ.

9. Apds a apresentacao do trabalho ao Presidente do INPI o mesmo
enviou o oficio OF INPI PR144/94, de 22/7/94, a0 Ministro Elcio Alvares
{Ministro da Indistria, Comércio e Turismo na época), propondo a rever
gacao da Portaria n® 436/58,0 qual por sua vez,encaminhou ao Ministro
da Fazenda na época, Rubens Riciipero,o Aviso n® 455/GM-MICT de
23/8794, manilestando posicao favordvel & proposta. Posteriormente, o
assunto nao teve prosseguimento.

i)

L

10. A Comissao propiese a fazer um follow-up do andamento direta-
mente junto ao MICT reiterando um pedido de definicio e a comunicar
previamente ao Presidente do INP1 a realizagao desse acompanhamento

11.0 associado Gabriel F. Leonardos sugeriu, por intermédio da Secre-
tiria da Comissdo, que seja examinada a necessidade de conceituacio
mais precisa, pelo INFI das diversas formas de transferéncia de tecnologia
e 0 ordenamento juridico aplicdvel a cada tipo de contrato, visando su-
perar as divergéncias terminologicas existentes entre os atos normativos
do INFI e as leis fiscais, nessa matéria. Entre os elementos a serem anali-
sados encontra-se a inaplicabilidade do limite de validade da averbacdo
dos contratos de transferéncia de tecnologia por cinco anos, uma vez
que a DIRCO vem inserindo nos respectivos centificados, uma vez que
nao € a averbagao em si que dura cinco anos (nem a remissibilidade) e
sim a dedutibilidade A DIRCO, atualmente, ji estd aplicando correta-
mente os dispositivos legais pertinentes,mas ainda & desejave] obter maior
consisténcia nas decisdes da DIRCO a respeito da matéria. O tema foi
considerado para apreciacio apds conhecida a orentacio da nova ad-
ministracao do INPL.

Il) Tratamento fiscal das remessas para pagamento de servigos de
consultoria.

12. A Dra.Juliana ressaltou o interesse manifestado por muitas empresas
pela possibilidade de remeter pagamentos ao exterior por servigos de
consultoria técnica, juridica, financeira e econdmica, nos termos — atu-
almente — da Circular n® 2494 do Banco Central, de 19 de outubro de
1994, A carga fiscal dessas remessas € bastante pesada, na medida em
que incide, além do IRRF, o IOF despertando,assim, o interesse dos con-
tratantes na dedutibilidade e fiscal das mesmas. Para beneficiarse da
dedutibilidade, tais pagamentos devenam enquadrarse nos requisitos
estabelecidos no Regulamento do Imposto de Renda: necessidade da
despesa para a atividade da empresa, valor compativel, ete.

13. A Coordenadora narrou o resultado de uma consulta enderecada &
Secretaria da Receita Federal por uma empresa interessada na
dedutibilidade: o drgdo deu resposta negativa, considerando que a des-
pesa s seria dedutivel se atendidas as exig&ncias contidas nos ans 293 e
pardgrafos do RIR.No entanto tais remessas nao envolvem transferéncia
de tecniologia,nem licenciamento de direitos de propriedade industrial,
de modo que os respectivos contratos nao sao passiveis de averbagao no
INPL Tampouco sdo registraveis pelo Banco Central, diante da aprova-
a0 prévia para remessas, manifestada por meio da Circular n® 2494 do
Banco Central. Por conseguinte, & contraditdrio exigir tais formalidades
e a dedutibilidade deveria ser reconhecida.

IV} Préxima reunio da comissaa,

14, A Comissao acolheu a proposta da Coordenadora no sentido de
contatar o DrLuiz Henrique 0. do Amaral, para a realizacao de uma reu-
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nido cun]unia entre as Comissdes de Transferéncia de Tecnologia e de
Franchising da ABPI,no inicio do més de margo de 1995, para andlise da
Lei de Franquias.

Comssoes e MaRcAs E DE Parentes
Coorpenapores: Oscar-José Wesneck Atves £ Ivax B, AHLERT

ATA DA REUNIAQ DE 24 DE JANEIRO DE 1995

Tema: Minuta de Ato Normativo sobre processos de cancelamento de
privilégio e de revisao administrativa de registros,

Coordenando os trabalhos, OscarJosé Werneck sugeriu antes do inicio
dos trabalhos exibir video do Projeto Memdria. Iniciando a seguir a ex-
posicao sobre a proposta de Ato Normativo encaminhada pelo INPI para
apreciacao das Comissdes de Estudos da ABPI, lembrou que a recente
mudanga na presidéncia do INPl introduz um fator de divida quanto ao
encaminhamento desta questao junto aquela reparticao. Procedeu en-
tio & leitura de parecer do associado e DiretorRedator José Roberto
d'Affonseca Gusmao sobre o tema, cuja cdpia encontrase em anexo,
Iniciadas as discussoes sobre a minuta de ato normativo, Gustavo
Leonardos propde dividir discussio em dois aspectos: (a) se o INPl pode
basear decisio em fundamentos outros que nao aqueles utilizados pelo
requerente do cancelamento ou revisao administrativos e (b) se o INFI
pode instaurar processos de oficio. Segue debate entre os presentes, ha-
vendo consenso no sentido de que o INPI pode decidir pedidos de can-
celamento ou revisio administrativos com base em razies outras que as
nao apresentadas pelo requerente do cancelamento ou revisdo, sendo
tal entendimento também expresso no referido parecer de José Roberto
Gusméao. A questao da legitimidade do INPI para instaurar processo ad-
ministrativo de cancelamento ou revisao foi longamente debatido sem
que se chegasse a um consenso. Ricardo Pinho informou que o INPI ja
vem instaurando de oficio processos de revisdo de marcas sendo confir
mado por Ivan Ahlert a ocoméncia de ao menos um caso semelhante em
patentes. Quanto a possibilidade de instauragdo de oficio dos respecti-
vos processos administrativos, fol levantado que o INPL como autorida-

de julgadora, ndo pede ser simultaneamente, parte no processo, sob
pena de nao haver imparcialidade no julgamenteo em vista de posigio
previamente assumida pelo INPI favordvel & anulagao do registro ou can-
celamento da patente ao que se rebateu que a situagao nao difere em
esséncia de casos em que o INP| emite,durante o exame, parecer desfa

* voravel, dando ao depositante a oportunidade de manifestarse e, even-

tualmente, reverter a opinido desfavorivel. Herdon Monteiro lembrou a
Simula 473 do Supremo Tribunal Federal, que reconhece o direito da
administracio de anular seu proprio ato quando este for ilegal Susten-
tourse,ainda,que o poder do INPI de rever de oficio suas decisdes pode
ser justificado em razdo do interesse piiblico e economia processual com
o que se colocou a questao de se o interesse plblico pode ser invocado
de forma geral ou se deve ser especifico. Argumentou-se,ainda, que onde
o legistador pretendeu dar 2o INPl a possibilidade de instaurar processo
de oficio,como no caso de caducidade por falta de uso isto foi expressa-
mente previsto no Codigo da Propriedade Industrial inferindo-se dai que
onde ndo ha previsio neste sentido nao deve ser entendido que tal pos-
sibilidade exista, resultando ainda que previsbes especificas revogam o
principio geral da possibilidade de reparticio rever indistintamente qual-
quer decisao sua. Além disso,fol colocado que nos casos de direito pri-
vado a anulacdo deve ser suscitada por uma das partes estendendose
este principio aos processos administrativos de cancelamento de paten-
tes ou revisao de registros. Apds longa discussdo,em que oulros argu-
mentos foram colecados de um e de outro lado. foi colocada em vota-
¢a0 a questdo,tendo a maioria se manifestado pelo entendimento de
que o INPl ndo tem autoridade para instaurar de oficio processos admi-
nistrativos de cancelamento de patentes e de revisao de registros.0 gru-
po concluiu, por um lado, que a minuta de ato normativo submetida as
comissoes é desnecessaria quanto & colocagdo da possibilidade de o
INPl inovar nos fundamentos do cancelamento ou nulidade.além de nao
ser suficiente para remediar esta situagao como colocado no parecer de
Jusé Roberto Gusman, e por outro lado,€ incabida quanto & possibilida-
de de o INPI poder instaurar de oficio os processos de que trata Resolve-
da a questdo da minuta, foi suscitada a questao da legitimidade do [NFI
para propor a¢ao de nulidade na justica,tendo sido acordado que o tema
extrapola a matéria em discussio,
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Cowissio DE Patentes
_CERDENADORZ Ivan B. AHLERT

ATA DA REUNIAO DE 28 DE MARCO DE 1995
Tema: GATT/TRIFs - aspectos relativos as patentes.

() Coordenador deu inicio aos trabalhos relacionando os trés pontos do”

TRIPs que mais afetam as questdes relativas as patentes, a saber: (1) o
artigo 65 relativo as disposigoes transitdrias do TRIPs.(2) o artigo 70 rela-
tivo &s questoes sobre a matéria ji existente e (3) a Secéo 5 relativa espe-
cificamente &s patentes. propondo que a Comissao efetue uma compa-
ragao dos dispositivos do TRIPs com as respectivas provisdes contidas
no Projeto n® 115/93 do Senado Federal para a nova legislacio de
Propriedade Industrial, para cuja finalidade elaborou e distribuiu
uma tabela comparativa com disposicbes de ambos os textos (TRIPs i
Nova Lei).

Colocado em discussio o artigo 65 do TRIPs, ficou acordado que qual-
quer posicao a respeito das disposicdes transitdrias nele contidas depen-
de claramente da definicio da “data de aplicacao do Acordo” assunto
este que esta sendo discutido por Comissao Especial daABPI criada para
este fim e que, portanto,tal discussao nao deveria ser conduzida no am-
bite da Comisso de Patentes, que aguardard um posicionamento da
Comissao Especial neste sentido.

Passou-se, entao, dentro do item (2) da pauta proposta pelo Coordena-
dota estudar detalhadamente o artigo 70 do Acordo do TRIPs. No que se
refere a grande parte dos incisos deste artigo,ndo foram suscitadas divi-
das, de tal modo que ndo mereceram maiores considerages por parte
dos membros da Comissac.J3 os pardgrafos 2 e § do referido artigo fo-
ram debatidos e analisados pormencrizadamente.

No caso do pardgrafo 2 do artigo 70, David Merrylees chamou a atencio
para a utilizacao dos termos aplicagdo e matéria objeto ali mencionados,
05 quais, no seu entender acarretam certa incoeréncia no texto. Segun-
do David, se considerarmos os pedidos de patente que apresentem ma-
téria atualmente nao patentedvel e que ainda estiverem em andamento
na data de aplicagdo do Acordo seja ela qual for nao faria sentido fazer
referéncia a tais pedidos como tendo matéria que “atenda ou venha o
atender” critérios de palenteabilidade do TRIPs, como consta da reda-
¢ao de tal artigo,uma vez que.no momento em que o Acordo for efetiva-
mente aplicivel, ou sua matéria atende, naguele instante, aos critérios
de patenteabilidade ou nao atende, ndo havendo como a matéria do
pedido vir a atender posteriormente a tais requisitos. Ao final, concluiu-
se, entretanto, que a "matéria objeto” ali referida pretende englobar a
maténia refvindicada no pedido de patente,

Dando continuidade a andlise do artigo 70 do TRIPs,a Comissdo passou
a discutir o seu paragrafo 8 relativo ao denominado black box, Inicial
mente todos os participantes concordaram que nao se aplica ao Brasil o
item (i} deste pardgrafo, tendo em vista que sempre foi possivel deposi-
tar pedidos de patente no INPI,mesmo que estes se referissem & matéria
nao patenteavel, Em face da conclusao acima, surgiu a divida, ja levan-
tada em ocasibes anteriores, sobre se o termo “estes pedidos” (these
applications) contido no item (ii) do black box ndo se referiria especifica-

A

@

mente aos pedidos de patente depositados segundo a linea (i) do artigo

70 (8). Em outras palavras,o black box poderia ser aplicado nao somen-

te aos pedides depositados a partir de 01.01.95 — que ¢ a data a que

remele o item (1) — e sim a todos os pedidos de patente pendentes nesta

data e que reivindiquem produtos agroquimicos e quimico-farmacéuti-

cos. Concluiu-se que a interpretagio mais direta do artigo 70 (8) é pelo

beneficio apenas dos pedidos depositados apds 01.01.1995, apesar do

que existem argumentos que justificariam a extensdo do beneficio tam-
bém aos pedidos pendentes depositados antes de tal data.

Outra conclusio foi a de que, no caso de um pedido depositado segun-
do o black box conter além de reivindicacdes de produfos agroquimicos

ou quimico-farmacéuticos, também refvindicactes de outra categoria,

por ex.de processo,o pedido como um todo deve ser mantido em separa-
do e ser examinado somente apds a nova legislacao entrar em vigor Cone
tuda isso nao elimina a possibilidade de o depositante requerer o desdo-
bramento de seu pedido, de modo a submeter de imediato ao exame
matéria ja passivel de patenteamento. Além disso,a comissao concluiu

que a definicio de produtos”no caso do black box referese nao somen-
te aos compostos em si, mas também a “composicdes” agroquimicas €
jarmac@uticas,a expressio “produtes” contrapondo-se a aspectos nao fi-
sicos da invengao, como processo ou Uso.

Discutida a situacéo dos pedidos PCT frente ao black box, apesar de ak-

gumas opinides divergentes, concordouse que a data de depdsito para

todos os fins deve ser aquela do pedido internacional.

Ainda outro ponto abordado pela Comissao foi a incompatibilidade do

pipeline previsto pelo Projeto n® 115/93 do Senado com as disposicoes

do TRIPs, visto que a entrada em vigor da nova lei sem as necessarias

alteracoes das disposicdes de pipeline (arts. 227 e 228 do Projeto de Lei

n® 115/%3) condicionaria a concessao de patentes para os pedidos black

box ao atendimento de certos requisitos (patente nio foi concedida no

pais de origem  seu objeto nao tinha sido colocado em qualquer merca-

do),0 que esti em desacordo com o TRIPs.

Neste ponta Gustavo Morais sugeriu que — em face das virias dividas
que ainda persistem com relagao ao TRIPs e, mais especificamente,com

relago ao black box,como por exemplo a sua aplicacio aos pedidos
pendentes depositados antes de (11.01.95 — a Comissao discutisse dire-

tamente com o INP1 a respeito, visando obter uma posicao oficial. Entre-

tanto,uma vez que todas as questdes levantadas dependem em maior ou

menor grau da determinacio da data eletiva de aplicacao do TRIPs no

Brasil (inclusive a propria existéncia do black bax) ficou decidido que se

aguardaria a realizacio da prdxima reunido do Conselho Diretor da ABPI

que acontecerd em 19.04.95 e na qual se firmard a posicao da ABPl em

relacio a esta data de aplicagdo do TRIPs, para, entao, se realizar uma

reuniao da Comissao de Patentes sobre este tema. Nao obstante, neste
meio tempo o Coordenador dispas-se a fazer um contato informal com o

INPI,a fim de tomar conhecimento sobre o tratamento que o INPI pre-
tende dar a questaa

0 Coordenador concluiu a reunido sugerindo,que o item (3) da pauta.
seja analisado em uma proxima reunido da Comisséo,a ser marcada na

semana seguinte a reuniao do Conselho Diretor da ABP.
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1995

1995

- Maio-JuNHO

29 DE MAIO - 03 DE JUNHO

(GENEBRA)

WIPO

Comité de Experts sobre Arbitragem de
Disputas Referentes a Propriedade Intelectual
entre Estados. A ABPI e a ABAPI foram
convidadas a participar como observadoras,

8-10 (BALTIMORE)
LES (USA-Canapi)
Encontro de Verdo no Harbour Court Hotel.

7-10 (CANNES)

ECTA (Eurorean Communimes Trape Magx
ASSOCIATION)

14* Conferéncia Anual no Hotel Martinez.
Para informagdes e inscricido, contactar: Mrs.
Sue Van Looy (ECTA Secretariat) c/o Bureau
Gevers N.V. — Rubenslei 2, Bus 8, B-2018
Antwerp (Bélgica). Tel.: 32/3-231 56 56 ou
Fax: 32/3-231 95 99.

1215 (STRASBOURG)
CEIPI

Licenciamento e Transferéncia de Tecnologia.

Semindrio Anual organizado pelo Centre
Détudes Internationales de la Propriété
Industrielle (CEIPT).

Local: Maison du Commerce International,
Strasbourg - FR

Detalhes e inscrigdes: Université Robert
Schuman, 11, rue du Marechal Juin, Boite
Postale 68, F 67046 STRASBOURG Cedex;
Tel.: (33) 88 14 45 92; Fax: (33) 88 14 45 94.

12-16 (GENEBRA)

WIPO

Comité de Experts sobre Desenvolvimento do
Acordo de Haia (5° Secao). A ABPIl e a ABAPI
foram convidadas a participar como
observadoras.

7 DE JUNHO - 28 DE JULHO

(CONCORD-USA)
FRANKLIN FIERCE LAW CENTER

9" Curso de Verao sobre Propriedade
Intelectual, no campus do Franklin Pierce Law
Center em Concord (New Hampshire) — USA.
Informacdes e inscrigdes: 2, White Street,
Concord NH - 03301. Tel.; (1) 603 228 1541

ou Fax: (1) 603 224 3342,

25-30 (MONTREAL)

AIPPI

XXXVI Congresso Mundial,

Informacdes e inscricoes: Events
International Meeting Planners, Inc., 759
Victoria Square, Suite 700, Montreal,
Quebec, H2Y 2J7 Canada.

Tel.: (1) 514 288 5557 ou

Fax: (1) 514 288 0588.

JULHO

34 (YORK-UK)
LES (Britam-IRELAND)
Conferéncia Anual.

36 (CHICAGO)

American Bar Assocuamion (ABA)
Encontro Anual no Hyatt Regency
Chicago Hotel.

AGosTO

20-22 (CURITIBA)

ABPI

Seminério Anual em Curitiba - PR.
Informacdes e inscrigdes, contactar a
secretaria da ABPL
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1995

" SETEMBRO

48 E 12 (GENEVE)

OMPI

5% Sessdo do Comité de Experts sobre um
possivel protocolo para a Convencio de Berna,

para a Protecdo de Obras Literdrias e Artisticas.

4-8 E 12 (GENEVE)

OMP]

4% Sessao do comité de Experts sobre um
possivel instrumento para a Protecio dos
Direitos de Executantes e Produtores de
Fonogramas. Esta sessdo serd levada a cabo em
conjunto com aquela acima indicada.

1113 (DARLINGTON - UK)

“InTERNATIONAL CoONFERENCE ON AUTHOR'S LENDNG RigHT™

Local: Blackwell Grange Moat House,
Darlington, Durham — UK

Detalhes e inscricao: Public Lending Right,
Bavheath House, Prince Regent Street, Stckton-
on-Tees, Cleveland TS18 1DF. Tel.: 0642 604699 -
Fax: 0642 615641,

17-20 (COPENHAGUE)

LES (Scanpimisvia)

7" Conferéncia Européia LES (Europa),
25* Conferéncia do LES (Scandinavia).

21-22 (GENEVE)

OMPI

Simpdsio sobre CD-ROMs para informacao
acerca de patentes. Convidados apenas os
estados membros da OMPI e alguns produtores
e usuirios selecionados de CD-ROMs.

Detalhes e informacdes: Mr. Paul Claus, WIPO.
Tel.: 730 9144, Fax: 730 9770.

1995

OUTUBRO

12-13 (CHICAGO)

CoMPUTER Law ASSOCIATION

“Computer law applied: how information
technology is being deployed in the business
waorld and how the legal profession can add
value”,

Chicago-lllinois

Tel.: (1) TO3-560 7747.

16-19 (STRASBOURG)

CEIF1

Licenciamento e Transferéncia de Tecnologia
Seminario Anual organizado pelo Centre
Détudes Internationales de la Propriété
Industrielle (CEIPI).

Local: Maison du Commerce International
Strasbourg - FR

Detalhes e inscrigdes: Université Robert
Schuman, 11, rue du Marechal Juin, Boite
Postale 68, F 67046 STRASBOURG Cedex:
Tel.: (33) 88 14 45 92

Fax: (33) 85 14 45 94,

19-21 (WASHINGTON)

AIPLA

Encontro Anual no JW. Marriot Hotel,
Washington D.C.

Tel.: (13 703 - 415 0780,

21-28 (ORLANDO)

LES (USA/Canana)

Encontro Anual no Marriot’s Orlando World,
Orlando-Florida.

Tel.: (1) 216 - 214 3940,
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A colegcdo completa dos
temas debatidos
sobre propriedade
intelectual
nos ultimos

13 anos

Tenha em sua biblioteca particular e também nos diversos setores da empresa ou
do escritério onde a Propriedade Intelectual é a esséncia do trabalho,
colegdes completas de uma obra de consulta, orientagdo e referéncia permanentes:
0s Anais do Semindrio Nacional da Propriedade Industrial.

Trata-se de oportunidade tinica, propiciada pela
Associagdo Brasileira da Propriedade Intelectual
aos seus assoctados e também aos ndo-associados que
militam na drea, inclusive estagidrios.

Poderdo ser adquiridos exemplares avulsos
- cada qual reproduzindo integralmente determinado Semindrio -
ou colecdes reunindo todos os Semindrios ja realizados.
Os interessados deverdo contactar a Srt! Carmem, na
sede da ABPI no Rio de Janeiro, telefone (021) 220-4879.







