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ando continuidade ao enorme

interesse que a nova Lei de

Propriedade Industrial tem
, gerado, alguns autores ja nos
f enviam artigos com ensaios
| deinterpretacao de excepcional qua-
lidade. Neste nimero, destacamos
um longo estudo de Nuno T. P. Car-
valho sobre o regime juridico dos in-
ventos de empregados na nova Lei.
Em razao do folego do estudo, esta-
mos publicando nesta edicao a pri-
meira parte (mais longa), deixando as
partes II, Il e [V reservadas para pu-
blicacao no n® 23. José Carlos Tinoco
Soares assina artigo destinado ao es-
tudo da marca em trés dimenséoes, re-
gistrando suas anotacoes sobre o
tema, com uma abordagem, inclusi-
ve, internacional, das mais interes-
santes. O advogado Lélio Schmidt en-
frenta com competéncia uma questao
tormentosa, da maior importancia
para aqueles que militam no foro,
qual seja: a do reconhecimento inci-
dental de nulidade de registro de
marca ou de patente. Enfrenta a ques-

tao sob diversas éticas, como a pro-
cessual, a civil e a jurisprudencial,
com conclusdes interessantissimas.

Nosso colaborador Ricardo Pinho
nos traz um artigo a respeito da es-
colha de marcas como estratégia de
marketing, onde enfrenta, com algu-
ma metodologia, a dificil tarefa de es-
colha do signo distintivo, discutindo,
inclusive, o papel do advogado ou |
agente nesse processo.

Temos a honra de publicar, ainda, tra- |
balho do Dr. Otavio Afonso, Coorde-
nador de Direito Autoral do Ministé-
rio da Cultura, tratando dos aspectos |
economicos dos Direitos Autorais,
que merece reflexdo, sendo de gran-
de relevancia.

Na sessdo Documento, publicamos o
pronunciamento que a ABPI ofereceu ao
Sr. Ministro Francisco Dornelles, a res-
peito do Ato Normativo INPI n° 126/96,
regulamentador do chamado pipeline.

José Roberto d’Affonseca Gusmao
Diretor-Editor
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empregados e o regime dos segredos de empresa.

INTRODUCAO!

Um dos efeitos mais notaveis da Revolucao Industrial foi a ace-
leracao do desenvolvimento tecnol6gico. Uma simples consul-
taa qualquer compéndio de Historia da Tecnologia mostra como
as invencdes de novas maquinas e de novos produtos se suce-
deram a um ritmo progressivamente mais rapido a partir do
século XVIIL. Como resultado do desenvolvimento de novas téc-
nicas e de novas atividades produtivas, a partir do final do sé-
culo passado, as empresas passaram a fazer planejamento eco-
nomico. Os empreendedores sentiram a necessidade de esta-
belecer estratégias competitivas a implementar posteriormen-
te, na perspectiva do atendimento de demandas futuras. E, como
ndo podia deixar de ser, a tecnologia passou a constituir um
fator determinante do planejamento empresarial.

Notas

1. Este trabalho é resultado de uma pesquisa feita, em parte, na Faculdade
de Direito da UFMG, e, noutra parte, na Faculdade de Direito da Wa-
shington University, em St. Louis. Agradeco ao CNPq pelo suporte dado
a segunda parte da pesquisa.

2. Em monografia publicada em 1988, sugeri uma sistematizacao historica
do sistema de patentes, tendo proposto a mudanca do seu destinatdrio
como elemento de separacdo entre as fases da evolugao do sistema —
primeiro a fase dos privilégios feudais, que vigorou entre os séculos Xll e
XVIIL; & qual correspondeu o artesao, introdutor (e nao necessariamen-
te inventor) de novas técnicas; depois a fase do liberalismo econdmico, ..
do século XVIIl ao século XIX, moldada a imagem do inventor isolado,
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Assim, os laboratorios e os centros de pesquisas passaram a
desenvolver novas técnicas nao sé visando o atendimento de
necessidades existentes mas também para se anteciparem a
demandas futuras. Deste modo, quando estas se fizessem sen-
tir, a oferta estaria disponivel. O empresario que tivesse acer-
tado em seu esforco prospectivo teria uma vantagem natural
no novo mercado. Esta verdade elementar continua vélida.

Mas isso so foi possivel a partir do momento em que o capita-
lista incluiu a producao de tecnologia nas suas prospeccoes,
vale dizer, a partir do momento em que ele passou a orienté-
la e mesmo, de certo modo, a controla-la. E a maneira de faze-
lo foi chamar o inventor a integrar-se nas grandes corpora-
coes, para servir a estratégia do capital. De empreendedor
individual, o inventor transformou-se em empregado.*

empreendedor individual (Georges Eastman, Alexander Bell, Henry
Bessemer e William Kelly, Elias Howe, Charles Francis Jenkins e os ir-
maos Siemens, sao, dentre muitos outros, exemplos de inventores indi-
viduais que usaram as suas patentes como ativos de iniciacao de em-
preendimentos empresariais); a seguir a fase da internacionalizagao (sé-
culos XIX e XX), durante a qual o inventor é predominantemente o assa-
lariado; nesta fase a patente é tratada como um ativo empresarial. Cf.
Nuno T. P. Carvalho, “O Destinatario do Sistema Brasileiro de Patentes”,
98 Rev. Informacao Legisl. 287, 306-314 (1988). Trés mudancas na lei re-
velam esta variacdo de perspectiva: passa a admitir-se, de um modo
geral, que o pedido de patente seja depositado por quem nao inventou
(nalguns casos, admite-se mesmo que a patente seja expedida sem indi-



05 INVENTOS DE EMPREGADOS NA NOVA LEI DE PATENTES - |

Criou-se, assim, uma situacao para a qual o Direito nao tinha
uma resposta pronta. Com efeito, as leis de patentes, que co-
mecaram a ser adotadas pelos paises, de uma forma generali-
zada, a partir do inicio do século XIX?, enquadravam a inven-
- ¢do patenteada como objeto de propriedade, o que possibilita-
va 0 seu tratamento como um ativo empresarial, isto €, como
capital. De outro lado, leis trabalhistas foram adotadas em rea-
cao aos excessos da Revolucao Industrial, procurando mino-
rar o desequilibrio econdmico e social entre os fatores de pro-
ducao, mediante a restricao da liberdade individual de negocia-
¢ao e a criacao de mecanismos de prote¢do ao hipossuficiente.

Entretanto, o fenomeno novo da criacao do inventor a servi¢o
de outrem ndo cabia dentro destas perspectivas conflitantes.

Qual entao o regime juridico aplicavel a este novo tipo de
empregado? O de um assalariado como qualquer outro? Evi-
dentemente, a solucao desvirtuaria a natureza do trabalho
inventivo, cujas caracteristicas o separam da atividade dos
outros trabalhadores. Do inventor exige-se e espera-se criati-
vidade, iniciativa propria e imaginacao. Ha sempre, portanto,
uma enorme margem de liberdade no desempenho das ativi-
dades profissionais do inventor, que nao pode ter suas tare-
fas detalhadamente orientadas e acompanhadas por seus su-
periores na organizacao empresarial. O inventor, definitiva-
mente, ndo é um assalariado como qualquer outro. Mas, por
outro lado, nao deve ser visto como um sdcio do patrao. Esta
solucdo esquece a natureza da relacdo juridica (de subordi-
nacao e dependéncia) mantida entre o patrao e o assalariado.
Devera entdo ao inventor-empregado ser atribuido um statu
quo peculiar, mais privilegiado? A alternativa, sem davida, ao
elevar os custos trabalhistas, pecaria por esquecer o carater
aleatorio — isto é, de alto risco para o empresario — da ativi-
dade inventiva, o que desincentivaria o patrao a investir em
pesquisa e desenvolvimento.

cacao do nome do inventor); além disso, os direitos do inventor assala-
riado passam a ser objeto de preocupacao dos legisladores; e, por fim,
trata-se cada vez com mais complexidade e sofisticacao do processo de
patenteamento, visando assegurar certeza e liquidez a invencao que
passa a ser vista como um ativo da empresa. O primeiro caso de ativida-
de inventiva sistematizada sob a orientacao de um patrdo aconteceu
por inspiracao de um prolifico inventor norte-americano, Elmer Ambrose
Sperry, fundador da Sperry Rand Corporation. Cf. The 1995 Grolier
Multimedia Encyclopedia, versao 7.0, verbete “Sperry, Elmer Ambrose”.
Cf. th. Steven Cherensky, Comentério, “A Penny for Their Thoughts:
Employee-Inventors, Preinvention Assignment Agreements, Property and
Personhood”, 81 Calif. L. Rev. 597 (1993): “O sistema de patentes, tal
como foi inicialmente concebido, destinava-se a encorajar a invengao
num regime de inventores individuais, o qual difere acentuadamente do

Este trabalho tem como objetivo analisar a solucao que o le-
gislador brasileiro encontrou para superar o conflito de inte-
resses entre inventores e patrdes. Antes de se prosseguir,
entretanto, é€ bom que fique claro que a rubrica “inventos de
assalariados” contém inlimeras questdes de natureza juridi-
ca, economica e social, mas nem todas geram polémica. Por
exemplo, estd bem assente hoje que os resultados do traba-
lho daqueles que foram contratados para inventar pertencem
ao patrao. Nao ha argumento filoséfico que afaste esta pre-
missa. Também € aceito que o patrdo cujos meios, dados e
instalacoes sao utilizados por empregado para inventar fora
das suas tarefas normais, tem direitos sobre essa invencao.
Assim como o empregado. O conflito, claro, comeca no mo-
mento em que se discute a alocacdo dos direitos entre o pa-
trdo e o assalariado.

Os problemas que ainda hoje geram controvérsia serao re-
passados ao longo do trabalho, mas enumero ji alguns. O
nivel da remuneracao do empregado que é contratado para
inventar € um desses problemas. Ha argumentos ponderaveis
que sugerem que o pesquisador que oferece ao seu patrao
um resultado de atividade inventiva economicamente despro-
porcionado ao seu saldrio deveria receber uma remuneracao
suplementar e compensatoria. Escusado serd dizer que ha
argumentos igualmente ponderéveis em sentido contrario.

0O regime de alocacao de direitos no que respeita a invencao
mista (isto é, grosso modo, a invencao feita por empregado
que nao foi contratado para inventar mas que emprega recur-
so0s, dados e meios do patrao) é outro tema controverso —
mais até do que o anterior.

Outro ponto que ainda nao encontrou solugao pacifica é a pos-
sibilidade de o patrao, mediante pré-contratos de cessao, avo-
car para si a titularidade de inventos feitos pelo assalariado
“no fundo do seu quintal” — os chamados “inventos livres”,

ambiente de hoje. ‘Quando o sistema de patentes deste pais foi adotado
[...] era o inventor independente, isolado, quem criava novas idéias atra-
vés do exercicio das suas faculdades inventivas.’ [George E. Folk, Patents
and Industrial Procress 144 (1942); restante da nota omitido]. As inven-
¢oes do século XVIII caracterizavam-se pelos esfor¢os individuais de in-
ventores nao-profissionais e nao-treinados, que trabalhavam principal-
mente na sua ‘cabana no bosque', como diria Emerson [nota omitida; a
traducao nao literal de house in the woods é garagem de fundo de quin-
tal] ou nas suas fazendas [nota omitida). Estes inventores indepen-
dentes tinham pouca necessidade de capital além das despesas de
manutencao, uma vez que nao tinham empregados e geralmente usa-
vam materiais disponiveis no trabalho". /d. pp. 606, 607.

3. Cf. Yves Plasseraud e Frangois Savignon, Paris 1883 — Genése du Droit
Unioniste des Brevets, Librairies Techniques, Paris, 1983, pp. 67-100.
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Esta, inclusive, foi a tinica preocupacao que levou algumas das
unidades estaduais dos Estados Unidos da América a tomar
iniciativas legislativas em tema que tradicionalmente, naquele
pais, tem sido deixado para regulamentacao jurisprudencial.

Este trabalho procura analisar estas questoes e apresentar
as solucoes que lhes foram dadas pela nova lei de patentes
brasileira (Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996). Entretanto,
como a Lei n® 9.279/96 instituiu um periodo de vacatio de
um ano (artigo 243), periodo esse que vigora para as nor-
mas relativas aos inventos de empregados, a Lei n® 5.772/71
continua provisoriamente a reger esta matéria. Assim, sem-
pre que necessario, seré feita uma referéncia comparativa
aos dois diplomas.

A Parte 1 aborda o tema “inventos de empregados™ de um
modo geral, referindo a sistematizacao normativa da matéria
e alguns conceitos juridicos basicos necessérios ao entendi-
mento dos maltiplos desdobramentos da questdao. Nomeada-
mente, discutem-se os critérios utilizados na diferenciacao de
inventos de empregados para fins de alocacao de direitos de
propriedade, e faz-se mencao ao regime juridico das suges-
toes. As Partes subseqiientes analisam cada uma das catego-
rias de inventos de empregados: a Parte 2 trata dos inventos
de servico; a Parte 3 aborda as invences mistas; e a Parte 4
discorre sobre as invencoes livres. Na Parte 3, para fins de
melhor entendimento de alguns problemas relacionados com
a alocacao de direitos entre patrdo e empregado, faco uma
breve descricao do regime norte-americano do shop right, uma
construcao jurisprudencial da common law do século passa-
do que ainda vigora. Por fim, na Conclusao, apresentam-se
sugestoes para um tratamento do assunto que preserve o
equilibrio dos interesses das partes envolvidas no tema.

Uma tltima observacao. Ao longo do trabalho irei referir-me

4. Ainclusio do contrato de estagio pela Lei 9.279/96 foi uma inovagéo em
relacao ao Codigo de 1971. CK. infra Parte 1, 1.6,

repetidamente a “inventos de empregados” e “invencoes de
empregados”. Talvez etimologicamente as palavras “invento”
e “invencao” tenham significado distinto (a segunda signifi-
cando a atividade inventiva e a primeira, o resultado dessa
atividade), mas o legislador empregou-as indistintamente com
o significado de “resultado da atividade inventiva’. Por exem-
plo, o artigo 88 da Lei n® 9.279/96, que define invento de servi-
¢o, comeca por mencionar “A invencdo e o modelo de utilida-
de” (grifo acrescentado). Mas, logo a seguir, o artigo 89 dispoe
que o empregador “podera conceder ao empregado, autor de
invento” (grifo acrescentado). Portanto, se o proprio legislador
nao fez distingao conceitual, ndo me caberia fazé-la aqui.

Além disso, “inventos” e “invencdes” sao conceitos juridico-
técnicos que, a rigor, tém alcance mais limitado do que o que
Ihes é dado no titulo deste trabalho. Ao referir-me a “inven-
tos (ou invencdes) de empregados”, quero na verdade abran-
ger todas as criacoes industriais, das quais as invencoes sao
apenas uma espécie (as outras sao os modelos de utilidade,
os modelos e os desenhos industriais, segundo o Codigo de
71, e os modelos de utilidade e os desenhos industriais, se-
gundo a Lei n® 9.279/96). E, claro, a lei ndo se aplica 6 as inven-
coes que se realizam na vigéncia de contratos de emprego, mas
também aquelas que resultam da prestacao de servicos (nao
importando se as partes sao pessoas fisicas ou juridicas), de
estagio’ ou de servico puablico (Lei n® 9.279/96, artigos 92 e 93).

PARTE 1 — CONCEITOS PRELIMINARES

1.1. As invencoes de empregados: objetos do Direito do
Trabalho ou da Propriedade Industrial? Sistematizacao
legislativa. Principios juridicos aplicaveis.

Nao existe instituto da Propriedade Industrial que tenha
seus contornos normativos e interpretativos absolutamen-
te definidos. Todos os institutos da Propriedade Industrial
se entrelacam, de forma mais ou menos intima, com re-
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gras e conceitos atinentes aos diversos principais ramos
do Direito.’

Assim, e para me limitar apenas ao exemplo das patentes, o
processo de sua concessao é regulado pelo Cddigo da Pro-
priedade Industrial (Lei n®5.772, de 21 de dezembro de 1971)°,
mas os principios que o norteiam sao extraidos do Direito
Administrativo. O exercicio dos direitos decorrentes da pa-
tente vai encontrar as suas regras determinantes no Direito
Civil (conceito de propriedade) e no Direito Penal, no Direito
Comercial (conceito de fundo de comércio) e no Direito Cons-
titucional (o direito a patente é apontado pelo inciso XXIX do
artigo 5° da Constituicao Federal como um direito individual
inviolavel). E na defesa desses direitos atuam normas do Di-
reito Processual Civil e do Direito Processual Penal.

As invencoes de empregados nao fogem a regra. Também este insti-
tuto juridico, objeto da Propriedade Industrial, tem intimo — quase
simbi6tico — relacionamento com outro ramo do Direito: o Direito

5. A Propriedade Industrial é o conjunto de normas e principios juridicos
que regulam os bens e os interesses imateriais aptos a serem utilizados
pelo empresdrio na concorréncia.

Em complemento a esta definicao trés observacoes se impoem.

Em primeiro lugar, ao referir bens imateriais, de um lado, e interesses
imateriais, de outro, estou adotando a distincao proposta por Carnelutti
(Francesco Carnelutti, Usucapione della Proprieta Industriale, ed. Giuffré,
Mildo, 1938, p. 23). Segundo este autor, a identificacdo do empresério, a
reputacdo e o segredo sao inferesses mas nao bens. “O segredo”, diz o
autor, “nao é uma riqueza, mas um modo de gozar a riqueza”, Por seu
turno, a identificacao e a reputagdo vinculam-se estreitamente ao con-
ceito que o piblico deles faz. Nao tém valor intrinseco, mas extrinseco.
Esta distincdo existe, sem diivida. Nao me parece, entretanto, que ela se
aplique a todos os elementos de identificacao do empresario, pois nes-
tes estao compreendidos os sinais distintivos que sdo verdadeiros bens
juridicos, e ndo apenas meros interesses. E verdade que o seu valor eco-
ndmico depende da imagem que o piiblico (e a clientela) deles faz, mas
asua dimensao juridica—isto €, o direito de impedir terceiros de utilizé-
los — é a mesma independentemente dessa imagem. Tém valor juridico
intrinseco, portanto. Sao bens juridicos.

Em segundo lugar, a definicao acima expressa segue um critério funcio-
nal identificador da Propriedade Industrial, pois apresenta a sua funcao
concorrencial como elemento aglutinador dos vérios institutos que a
compdem. Fica assim incorporada a opinido de Franceschelli, para quem
a concorréncia é o tessuto di sostegno da Propriedade Industrial (Remo
Franceschelli, Trattato di Diritto Industriale, reimpressao, ed. Giuffré, Mi-
lao, 1973, p. 31).

Por fim, assinale-se que a recente evolugéo da Propriedade Industrial
tem cada vez mais esbatido as fronteiras conceituais que um dia podem
té-la separado dos Direitos Autorais (estes formando a outra especiali-
dade da Propriedade Intelectual), mediante a aplicacdo de regras e de
principios que eram especificos da Propriedade Industrial as obras de
autor, como no caso da protegao dos programas de computador, ou vice-
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do Trabalho. Por um lado, o conceito de invencéo e as suas implica-
¢oes juridicas recaem imediatamente sob a alcada das normas e dos
principios de Propriedade Industrial. Mas a no¢ao de empregado, o
exame de suas obrigacoes contratuais e a protecao de seus direi-
tos e interesses em face da parte mais forte — o empregador —
constituem indiscutivelmente capitulos do Direito do Trabalho.

A primeira vez que, no Brasil, se legislou sobre invencoes de
empregados foi através do artigo 454 da Consolidacao das
Leis do Trabalho, em 1943, dispositivo inserido nas disposi-
cOes gerais referentes ao contrato individual de trabalho. Mas
cerca de dois anos depois aquele dispositivo era revogado
pelo Decreto-lei n® 7.903, de 27 de agosto de 1945, que insti-
tuiu o primeiro Cédigo da Propriedade Industrial.

Desde entao as invencoes de empregados tém sido mantidas
como objeto das normas especializadas de Propriedade In-
dustrial, através dos sucessivos Cddigos (de 67, de 69 e de
71), e agora com a recente edicao da Lei n 9.279/96.7

versa, ou seja, a aplicacéo de principios tradicionais dos Direitos Auto-
rais a criagoes industriais — como € o caso do regime sui generis de
protecdo aos chips de computador, adotado primeiro nos Estados Uni-
dos, regime esse que assenta sobretudo na proibicdo de reproduzir.

6. Como ja assinalado, o atual Cédigo da Propriedade Industrial tem dia
marcado para expirar: em 15 de maio de 1997 entra a vigorar a Lei 9.279,
de 14 de maio de 1996 (e publicada no Diario Oficial da Uniao de 15 de
maio de 1996), a qual, em seu artigo 243, institui uma vacatio de um ano
para as disposicdes nela contidas, com excecdo dos artigos 230, 231,
232 e 239, que tém eficécia imediata. Os artigos 230 a 232 estabelecem
um mecanismo de reconhecimento, com efeitos retroativos, de inventos
da drea farmac@utica, quimica e alimentar, depositados ou patenteados
no exterior, desde que os produtos que os incorporam ainda nao este-
jam sendo comercializados. Uma vez que o artigo 230, § 3¢, faz remissao
aos artigos 10 e 18, estes também tém vigéncia imediata dentro do esco-
po do dispositivo. Por seu turno, o artigo 239 autoriza uma reorganiza-
¢ao administrativa do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

7. Dispdem os artigos 40 a 43 do Codigo de 1971 (Capitulo XIV do Titulo [):

“Art. 40 Pertencerao exclusivamente ao empregador os inventos, bem
como os aperfeicoamentos, realizados durante a vigéncia do contrato
expressamente destinado a pesquisa no Brasil, em que a atividade in-
ventiva do assalariado ou do prestador de servicos seja prevista, ou
ainda que decorra da propria natureza da atividade contratada.

§ 12Salvo expressa disposicao contratual em contrério, a compensagao do
trabalho ou servico prestado sera limitada a remuneracdo ou ao salario
ajustado.

§ 2¢ Salvo ajuste em contrério, serdo considerados feitos durante a vi-
géncia do contrato os inventos, bem como os aperfeicoamentos, cujas
patentes sejam requeridas pelo empregado ou pelo prestador de servi-
cos até um ano depois da extincao do mesmo contrato.

§ 3 Qualquer invento ou aperfeicoamento decorrente de contrato, na for-
ma deste artigo, sera obrigatéria e prioritariamente patenteado no Brasil.
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Entretanto, a sistematizacdo normativa dos inventos de em-
pregados nao implica a sobreposicao dos principios de inter-
pretacao da Propriedade Industrial sobre os que se aplicam
ao Direito do Trabalho. Esta questao, note-se, ndo é mera-
mente tedrica. E que a Propriedade Industrial e o Direito do Tra-
balho regem-se por principios juridicos diferentes, as vezes mes-
mo conflitantes, o que pode levar os tribunais a proferir decisoes
inconsistentes, gerando-se assim incertezas para as empresas e
os trabalhadores envolvidos em atividades inventivas.

§ 42 A circunstancia de que o invento ou o aperfeicoamento resultou de
contrato, bem como o nome do inventor, constarao do pedido e da patente.

Art. 41 Pertencerd exclusivamente ao empregado ou prestador de servico o
invento ou aperfeicoamento realizado sem relacdo com contrato de traba-
lho ou de prestagdo de servigos, ou ainda, sem utilizacéo de recursos, da-
dos, meios, materiais, instalacdes ou equipamentos do empregador.

Art. 42 Salvo expressa estipulacao em contrario, o invento ou aperiei-
coamento realizado pelo empregado ou pelo prestador de servigos nao
compreendido no disposto no artigo 40, quando decorrer de sua contri-
bui¢do pessoal e também de recursos, dados, meios, materiais, instala-
¢des ou equipamentos do empregador, serd de propriedade comum, em
partes iguais, garantido ao empregador o direito exclusivo da licenca de
exploracao, assegurado ao empregado ou prestador de servicos a re-
muneracao que for fixada.

§ 1 A exploragao do objeto da patente devera ser iniciada pelo empre-
gador dentro do prazo de um ano, a contar da data da expedicao da
patente, sob pena de passar & exclusiva propriedade do empregado ou
do prestador de servicos o invento ou o aperfeicoamento.

§ 2¢ 0 empregador poderd ainda requerer o privilégio no estrangeiro,
desde que assegurada ao empregado ou prestador de servios a remu-
neracao que for fixada.

§ 32 Na falta de acordo para iniciar a exploracao da patente, ou no curso
dessa exploracao, qualquer dos co-titulares, em igualdade de condicoes,
podera exercer a preferéncia, no prazo que dispuser a legislagao comum.

Art. 43 Aplica-se o disposto neste Capitulo, no que couber, as entidades da
administragao piiblica, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal”.

Dispdem os artigos 88 a 93 (Capitulo XIV do Titulo I) e 0 artigo 121 da Lei
9.279/96:

“Art. 88 A invencdo e 0 modelo de utilidade pertencem exclusivamente
ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja exe-
cucdo ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade
inventiva, ou resulte esta da natureza dos servicos para os quais foi o
empregado contratado.

§ 12 Salvo expressa disposi¢do contratual em contrério, a retribuicao
pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao saldrio ajustado.
§ 20 Salvo prova em contrério, consideram-se desenvolvidos na vigéncia do

contrato a inven¢ao ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida
pelo empregado até 1 (um) ano apés a extincao do vinculo empregaticio.

Art. 89 O empregador, titular da patente, podera conceder ao emprega- '

do, autor de invento ou aperfeicoamento, participacao nos ganhos eco-'

Revista pa ABPI - n? 22 — Ma/Jun 1996

A Propriedade Industrial é um capitulo importante do Direito
Econdmico, “traducao juridica da economia dirigida”, como
escreveu Comparato®, ou, segundo a definicao de Albino de
Souza, “[...] 0 ramo do Direito composto por um conjunto de
normas de conteido econdmico e que tem por objeto regula-
mentar as medidas de politica econdmica referentes as rela-
coes e interesses individuais e coletivos, harmonizando-as —
pelo principio da economicidade — com a ideologia adotada
na ordem juridica”.’

nomicos resultantes da exploragéo da patente, mediante negociagao
com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa.

Art. 90 Pertencera exclusivamente ao empregado a invencdo ou o0 mo-
delo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do con-
trato de trabalho e nao decorrente da utilizagao de recursos, meios,
dados, materiais, instalaoes ou equipamentos do empregador.

Art. 91 A propriedade de inven¢do ou de modelo de utilidade sera co-
mum, em partes iguais, quando resultar da contribuicdo pessoal do
empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalacdes ou equi-
pamentos do empregador, ressalvada expressa disposi¢ao contratual
em contrario,

§ 12Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber seré dividi-
da igualmente entre todos, salvo ajuste em contrério.

§ 2¢E garantido a0 empregador o direito exclusivo de licenca de explo-
racao e assegurado ao empregado a justa remuneracao.

§ 3¢ A exploragdo do objeto da patente, na falta de acordo, devera ser
iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da
data de sua concessdo, sob pena de passar a exclusiva propriedade do
empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipéteses de falta
de exploragao por razoes legitimas.

§ 42 No caso de cessao, qualquer dos co-titulares, em igualdade de con-
dicoes, podera exercer o direito de preferéncia,

Art. 92 O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, as
relacoes entre o trabalhador autonomo ou o estagidrio e a empresa con-
tratante e entre empresas contratantes e contratadas.

Art. 93 Aplica-se o disposto neste Capitulo, no que couber, is entida-
des da Administragao Piiblica, direta, indireta ou fundacional, federal,
estadual ou municipal.

Paragrafo tinico. Na hiptese do artigo 88, serd assegurada ao inventor, na
forma e condigdes previstas no estatuto ou regimento interno da entidade
a que se refere este artigo, premiacao de parcela no valor das vantagens
auferidas com o pedido ou com a patente, a titulo de incentivo.

Art. 121 As disposigoes dos artigos 58 a 63 aplicam-se, no que couber,
matéria de que trata o presente Titulo [Titulo I, Dos Desenhos Indus-
triais], disciplinando-se o direito do empregado ou prestador de servi-
cos pelas disposicdes dos artigos 88 a 93"

8. Fabio Konder Comparato, verbete “Direito Econdmico”, Enciclopédia Sa-
raiva do Direito, vol. 27, ed. Saraiva, 1977, pp. 1 e ss..

9. Washington Albino Peluso de Souza, Direito Econdmico, ed. Saraiva, Sao
Paulo, p. 3.
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A patente, ainda que consistindo numa garantia de direitos in-
dividuais, constitui um instrumento de politica economica. E
isto nao € de hoje. O [ Plano Nacional de Desenvolvimento (Lei
n5.727, de 4/11/71) referia a necessidade de se moldar o siste-
ma de patentes aos objetivos do fortalecimento do poder de
competicao da indastria nacional e da aceleracao da transfe-
réncia de tecnologia. Também a tltima Lei do Plano (Lei n® 7.846,
de 6/6/86, que aprovou o “I Plano Nacional de Desenvolvimen-
to da Nova Repiblica”) deu a sua melhor atencao a patente
como fonte de informacao e de absorcao de tecnologia. Hoje,
constituindo a invencdo um bem econdmico, o seu tratamento
juridico insere-se no Titulo VIl da Constituicao Federal de 1988,
que trata da Ordem Econdmica e Financeira, Esta, nos termos
do artigo 170, “tem por fim assegurar a todos existéncia digna”,
tendo a funcao social da propriedade sido apontada como um
de seus principios (inciso Il do artigo 170). E o inciso XXIX do
artigo 5° determina que a lei assegurara a protecdo as inven-
coes “tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnoldgico e econdmico do Pais”,"

Portanto, os direitos de patentes sao instrumentais para que
se promova o desenvolvimento do Pais. Esta qualificacao nao é
exclusiva do sistema juridico brasileiro. A Constituicao norte-
americana (artigo 1% § 8, cl. 8) atribuiu ao Congresso a funcao
de “Promover o progresso da ciéncia [...] mediante a conces-
sao, por periodo de tempo limitado, aos [...] inventores, do di-
reito exclusivo as suas respectivas [...] descobertas”. Interpre-
tando este dispositivo, em Motion Picture Patents Co. v. Universal
Film Mfg. Co. (1917), o Supremo Tribunal disse que “o objetivo
primordial do nosso Direito de Patentes nao é a criacao de rique-

10. O texto da Constituicao de 1988, ao trazer para o capitulo dos Direitos
Individuais principios que antes estavam expressos na Ordem Economica,
supera uma ambigiiidade da Constituicao de 1967, que nao elencava ex-
pressamente os principios informadores da Propriedade Industrial. Mas
note-se que, efetivamente, a Constituicao de 1988 apenas esclarece o que
ja estava implicito no texto anterior, ndo constituindo pois propriamente
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zas privadas para os donos de patentes mas sim promover o
progresso da ciéncia e da industria (Constituicao, artigo 1, § 8)™."
Na pratica, isto significa que, em nome da promocéo do pro-
gresso da industria, os direitos dos inventores podem ser di-
minuidos vis a vis os interesses do capital.

O Direito do Trabalho, pelo contrario, assegura e protege 0s
direitos individuais dos trabalhadores, procurando minorar o
desequilibrio de forcas que ha nas relagoes entre empregados
e empregadores. Qualificados pela Constituicao Federal como
“sociais”, os direitos dos trabalhadores sao elencados pelo ar-
tigo 7° na perspectiva de substituicao (ou de complementacao)
do seu menor poder de negociacdo em face dos patroes.

Tome-se como exemplo um conflito entre um empregado — que,
apesar de nao contratado para exercer atividades inventivas,
desenvolveu um invento durante o curso de suas atividades pro-
fissionais — e o respectivo patrao, interessado na exploracao
daquele invento. O empregado certamente alegara que o invento
nao faz parte das suas tarefas contratadas e que, nao tendo sido
pago para inventar, faz jus a uma remuneracao pelo uso que o
patrao faz do invento. Para o empregado, a invencao pertence-
Ihe e 0 patrao nao é mais do que um contrafator. Por seu turno, o
empregador dira que todo empregado deve lealdade e diligéncia,
e que qualquer invento realizado no curso do trabalho, especial-
mente pago ou nao, faz parte de suas tarefas normais.

Como disse Roubier, “colocando-se no terreno de uma politi-
ca estritamente utilitaria, os direitos do empregado correriam
o risco de ser desprezados”." Isto porque a politica econdmi-
ca interessa que a invencao seja tao barata quanto possivel,
nao s6 no que diz respeito a sua criacao mas também quanto

uma novidade. A Propriedade Industrial continua sendo o que ji era  luz
da Constitui¢ao anterior: um instrumento de politica econdmica.

11. Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 US. 502, 510,
511 (1917).

12. Paul Roubier, Le Droit de la Propriété Industrielle, 2° vol., ed. Recueil du
Sirey, Paris, 1954, pp. 183/184.
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a sua exploracao. E a remuneracao do empregado-inventor
pode agravar esses dois custos.

Aplicando-se os principios — que, se considerados isolada-
mente, sao conflitantes, nao esquecamos — da Propriedade
Industrial ou do Direito do Trabalho aquela disputa acima
exemplificada, teriamos, em principio, solu¢des inteiramente
dispares. A orientacéo utilitiria — e que é a que, em tltima
analise, preside a elaboracéo do sistema de patentes — leva-
ria a desconsideracao da postulacao do empregado. Com efei-
to, se 0 que importa é o desenvolvimento econémico e técni-
co, e se para se conseguir esse desenvolvimento a criacao de
inventos e a sua exploracdo a custos baixos sao indispensé-
veis, entao, em nome desse desenvolvimento, os direitos do
inventor sao sacrificados na medida em que eles apenas re-
presentariam um aumento de custos. Esta foi a orientacao
que ditou o regime dos inventos de empregados nos Estados
Unidos, tal como formulado pelos tribunais. A preocupacao,
ali, foi a de motivar o capital em detrimento do trabalho.”

Mas a filosofia do Direito do Trabalho chamaria a atencao para
o fato de que aquele trabalhador emprestou & sua atividade
didria a sua criatividade e um esforco adicional, os quais nao
estavam cobertos pelo contrato de trabalho. Assim, nao pres-
tar uma especial consideracao aquele inventor seria deixar
um trabalho sem remuneracao.

Voltando agora a questao da sistematizacdo legislativa desta
matéria, o tratamento dos inventos de empregados por esta-
tuto especifico da Propriedade Industrial poderia levar a con-
cluir que o legislador brasileiro quis dar especial énfase ao
espirito utilitdrio que recomenda dar preferéncia ao capital,
em detrimento dos interesses dos trabalhadores. Entretanto,
essa conclusao seria equivocada, E por vérias razoes.

13. CL infra Parte 3, 3.2.1.

14. Teruo Doi, “Employee Inventions: The Law and the Practice in Japan”,
Journal of the Japanese Group of AIPPI, vol. 6, n 2, 1981, p. 47.
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Em primeiro lugar, a protecao dos direitos e dos interesses
do empregado-inventor também tem sua indiscutivel funcao
utilitaria: além de incentivé-lo a inventar mais (quando ele nao
¢ contratado para fazé-lo), estimula-o a comunicar os inven-
tos ao patrao. A propésito, assinala Teruo Doi que “Os nota-
veis resultados das companhias japonesas, em termos de avan-
co técnico, durante as Gltimas trés décadas, ndo poderiam
ser obtidos sem os incentivos adequados para as atividades
inventivas dos empregados. Esses incentivos incluem a pro-
tecdo legal dos direitos dos inventores-empregados e a com-
pensacao para as suas invencoes”." Ou, como lembram Baker
e Brunel, um sistema injusto de tratamento dos empregados-
inventores “limita o aparecimento potencial de inventores de
um modo inesperado e muito significativo™.” Os autores, como
suporte a esta afirmacdo, citam depoimento de um inventor
perante o Congresso norte-americano: “Para todos os propd-
sitos praticos — [0s empregados contratados para inventar] sao
muito semelhantes aos servos medievais. Eu fiz com que meus
dois filhos seguissem outras carreiras”.'s

Em segundo lugar, a protecao dos direitos dos empregados é
matéria de ordem piiblica e também constitui principio ideolo-
gicamente adotado da Ordem Econdmica. E o que dispde o ca-
put do artigo 170 da Constituicao Federal, quando diz que a
ordem econdmica se fundamenta “na valorizacéo do trabalho
humano”. Por outro lado, o artigo 193 elegeu como base da
Ordem Social “o primado do trabalho”. Portanto, o Congresso,
ao adequar (mediante leis ordinarias) a Propriedade Industrial
aos fins constitucionalmente estabelecidos, nao pode apenas
buscar o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico, esquecen-
do o outro pilar que é o da valorizacao do trabalho. Impoe-se,
portanto, em matéria de inventos de empregados, o equilibrio

15. Mark B. Baker & Andre J. Brunel, Restructuring the Judicial Evaluation of
Employed Inventors’ Rights, 35 St. Louis U.L.J. 399 (1991), p. 425.

16. Id..
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no tratamento do capital e do trabalho. A importancia dos dois
fatores ndo pode ser dissociada ou incompatibilizada.

Em terceiro lugar, a sistematizacio legislativa, por si 56, nio é
significativa. Inserir as normas relativas as invengdes de empre-
gados nas leis trabalhistas, nas leis de patentes ou em leis espe-
ciais, depende exclusivamente da conveniéncia do legislador”

Assim, em se tratando de invenges de empregados, as re-

gras de interpretacdo e de integracao das normas juridicas de -

Propriedade Industrial, de um lado, e de Direito do Trabalho,
de outro, nao se chocam: antes se completam e se esclare-
cem mutuamente. Por exemplo, o conceito de invencao de
servico (que é grosso modo a invengio realizada por emprega-
do no desempenho de fungdes para as quais foi contratado
ou em decorréncia dessas fungoes) so pode ser devidamente
entendido depois de se examinar a definicao de invento — o
que, claro, é proprio da Propriedade Industrial — e, a seguir,
o conceito de dever funcional, ou seja, de servico — este, a
depender de noges de contrato de trabalho que constituem
matéria especifica do Direito do Trabalho.

Sobretudo, ndo se pode ignorar o contexto em que a legisla-
rao sobre invengoes de empregados se insere: esse contexto
€ o da promocao do desenvolvimento tecnolégico e econd-
mico. Mas a invengao ¢ uma atividade puramente humana e,
por isso, mesmo quando realizada dentro de uma estrutura
formal, organizacional (uma empresa, um laboratdrio univer-
sitario, uma fundagdo de pesquisa), no decurso ou nao de ati-
vidades previamente contratadas, ela depende sempre do espi-
rito de curiosidade, do interesse e da iniciativa criadora.”

Como lembra Cherensky, a profissionalizagdo da atividade de
pesquisa dentro de uma estrutura organizacional dirige-se,
sobretudo, & inovagdo (a qual constitul o passo seguinte ao
da invengdo, posto que trata da adaptacdo desta as necessi-
dades do mercado, nomeadamente através da experimenta-
(a0, do desenvolvimento e do aperfeigoamento). Diz ele que
“Enquanto a invencéo independente pode estar em declinio,
a invencdo individual continua exuberante. Os individuos é

I7. A segunda oprdo € a que tem sido mais usada ultimamente (vejam-se,
por exemplo, as leis de patentes da Austria, Frana, Inglaterra, ltilia,
lapdo e Coréia), Mas a lei mexicana de patentes, em seu artigo 13,
manteve expressamente em vigor o artigo 163 da Lel Federal do Tra-
balhe, relativo ds invencdes de empregados. A Alemanha mantém em
vigor a leglslagho especial, datada de 1957, que trata das invengies
de empregados. A razdo para a tendéncla geral de regulamentar os

inventos de empregados em legislagio de propriedade industrial tal-

vez seja mera consegiiéncia do fato de que, a partir da década de 70,
e com especial énfase nos dias atuais, os Paizes-Membros da Unido de
Paris e da Organizagio Mundial do Comércio, para atender os com-
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que inventam, mesmo dentro de grandes organizacoes. [nota
omitida] De fato, grande parte do que as equipes fazem nos
laboratérios industriais pode ser caracterizado mais como
inovacdo ou desenvolvimento do que invengao; isto &, os la-
horatdrios das companhias e as equipes “racionalizam” a ino-
vagao, ndo a invengao. O ato de inventar é descrito ainda por
muitos autores como sendo essenclalmente um ato individual,
mesmo quando ele ocorre dentro dos laboratérios das gran-
des empresas. [nota omitida]™".

Ora, da criatividade pode-se dizer que € inata, e que ela é exer-
cida em resposta a um impulso interior, que independe de
contribuicdes ou impulsos externos. Isto &, que nao precisa
de incentivos. Mas o mesmo nao se pode dizer do interesse.
Independentemente da existéncia de um mandamento legal,
o empregador, perseguindo a sua estratégia empresarial, pode
suscitar e respeitar o interesse de seus empregados na reali-
zagdo de inventos. Mas, em nao o fazendo, cabe ao legislador
proteger o interesse do trabalhador, nomeadamente através
da reposicao do menor poder de barganha que ele tem na
alocagio de direitos. Visa-se com Isso repor um “sentido de
proporcac” entre as contribuicdes do empregador e do em-
pregado e os respectivos ganhos.”

1.2. Releviincia pritica da matéria.

Na opiniao de Russomano, a matéria relativa as invencoes de
empregados “nao possui grande relevancia prética”" Esta opi-
nido & generalizada, ndo s6 entre aqueles que militam na Area
trabalhista, mas também entre muitos dos que se dedicam a
prética da Propriedade Industrial. A principal razéo para este
entendimento talvez seja o reduzido niimero de conflitos en-
volvendo invencdes de empregados que chegam aos tribunais.

Mas néo € verdade que a matéria no tenha importancia pra-
tica. A grande maioria das patentes hoje concedidas tém como
objeto invengdes realizadas no curso de uma relagio de em-
prego. Por exemplo, nos Estados Unidos, os inventores-em-

promissos internacionais assumidos nos respectivos tratados, inicia-
ram um esforgo de atualizacdo e modernizacio das leis.

18. CL, a este respello, a notdvel palestra de Edouard Claparéde, Invengdo
Dirigida — O Mecanismo Psicoldgico da Invengio (ed. FAE da UPMG, Belo
Horizonte, 1973).

19, Steven Cherensky, supra Introdugiio, nota 1, p. 614.
20. Baker e Brunel, supra nota 14, p. 407.

21. Mozart V. Russomano, Comenitrios & CLT, 10# ed., ed. Forense, Rio de
Janeiro, 1983, p. 431
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pregados sdo responsaveis por entre 75% e 90% de todos os
inventos realizados no pais.” Witte e Guttag, com base em
tabela de dados, vilidos para patentes expedidas nos EUA,
entre 1975 e 1984, tanto para nacionais quanto para estran-
geiros, demonstram que as patentes que resultaram de trans-
feréncia de direitos entre o inventor-empregado ou presta-
dor de servicos e o patrdo constituem desde 77,4%, em 1980,
a 81,2%, em 1984, do total de patentes concedidas.® Wothers-
poon, por seu turno, refere-se a um percentual que varia en-
tre 80% e 85% das patentes concedidas na Inglaterra.* Gridel,
citando dados franceses, assinala que o nimero de patentes
concedidas aos patrdes tem vindo a crescer: de 65% a 70% em
1965, e entre 75% e 85% em 1978.% Ainda referindo-se a esta-
tisticas francesas, Bouju afirma que “cerca de trés quartos
dos pedidos de patente de origem francesa sdo frutos das
pesquisas de inventores assalariados. Isso significa que o re-
gime legal aplicivel a esta categoria majoritaria de ‘produto-
res de inventos’ pode ter uma importancia determinante na
economia da inovacdo e no seu desenvolvimento”.

22, Baker & Brunel, supra nota 14, p. 400,

23. Richard C. Witte & Eric W. Guttag, “Employee Inventions”, Journal of the
Pat. Off and Trademark Soc'y, junho/89, 467, p. 479.

24, K. K. Wotherspoon, “Employee Inventions Revisited”, 22 ndustrial L J
119 (1943,

25, Jean-Pierre Gridel, Les Inventions de Salaries @ ['Eprenve de fa Loi du [3
Juillet 1975 et du Décret do 4 Septembre 1979, ed. LGDJ, Paris, 1980, p. 13,

26. A. Bouju, “Regards sur I'Actuel Régime des Inventions de Salariés en
France®, La Propriété Industrielle, 1985, p. 203.

27. Cf. Nuno TP Carvalho, supra Introdugio, nota 1.

28, Um exemplo inequivoco do desconhecimento que o trabalhader brasi-
leiro tem de seus direltos sobre inventos realizados no curso do traba-
tho ficou bem llustrado numa reportagem publicada na Revista Exame
de 12 de abril de 1995, pp. %4 a 96. Sob o ttulo “Quanto YVale uma Boa
ldéla? — Vale Muito. Empresas que Costumam Estimular o Vaivém de
Sugesties Nao Se Arrependem”, a reportagem quis mostrar como & van-
tajoso para as empresas incentivarem os empregados — nio necessaria-

Essa tendéncia de a maioria das patentes ser expedida para
empregadores também se faz sentir no Brasil.” Surge assim
a indagacao sobre qual a razdo que leva a que tao poucas
vezes sejam os tribunais acionados para dirimir conflitos
envolvendo inventos de empregados. Dois fatores, pelo
menos, podem ser indicados.

Em primeiro lugar, as matérias da Propriedade Industrial sio
muito pouco conhecidas entre nds, nao sendo objeto de cur-
sos formais sistematicos nas Faculdades de Direito. Além dis-
s0, a complexidade do tema surge agravada em razao do seu
intimo relacionamento com o Direito do Trabalho, o que de-
manda o conhecimento de principios e de regras dos dois
ramos do Direito, Como se isso nao bastasse, certamente, nio
serd de se esperar que o trabalhador comum tenha conscién-
cia de danos que possa ter sofrido por ter transferido (na
maioria das vezes, involuntariamente) ao patrio direitos so-
bre inventos realizados no local de trabalho.®

mente os do departamento de pesquisas — a exercerem a sua atividade
crigtiva para aperfeicoamento de processos e produtos. A reportagem
consegue is30, mas, ao mesmo tempo, mostra como os direitos de em-
pregados inventores sio desrespeltados, ainda que nem os empregados
e nem os empregadores saibam disso. Por exemplo, a repérter cita um
aperleicoamento introduzido por um trabalhador, um operador de mé
quinas, no bico injetor de uma miquina de fabricar picolés. Com uma
mudanca no bico, este passou a permitir “a passagem de particulas sd-
lidas de até 4 milimetros” (id. p. 94). A mudanga foi feita para “eliminar
de dentro do bico injetor algumas pegas que atrapalhavam a passagem
dos pedagos de frutas” (id p. 94). Com este aperfeicoamento, a Kibon-
Sorvane fol capaz de comegar a produzir plcolés com particulas de uva
passa, um mercado anual de pelo menos | milhio de dolares. A Kibon,
segundo a reportagem, ji pensa em novos picolés com outras frutas
solidas (id p. 95). Os virios membros da equipe que desenvolveu a idéla
da alterago do desenho da maquina (além daquele operador ja referi-
do, autor da idéia central, a equipe contava com um coordenador, um
outro operador de maquina, um mecinico de manutengdo e um
supervisor de qualidade) receberam, cada um, 1,000 délares. Vé-se que
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Em segundo lugar, nao se pode esquecer que os sindicatos
nao tém dedicado qualquer atencao as questdes atinentes as
inven¢oes de empregados. Ao explicar porque o sistema en-
contrado pela common law nos EUA para disciplinar os inven-
tos de empregados, apesar de tio criticado, ndo sofrera qual-
quer mudanca substancial, Stedman afirmou: “Aqueles que
s40 mais diretamente afetados, os inventores empregados, nio
tém realmente pressionado por uma mudanga, e isto é perfei-

tamente compreensivel, Como um grupo, de modo algum eles -

podem considerar-se inferiorizados. Eles tém sido razoavel-
mente bem tratados pelos empregadores. Tém recebido bons
saldrios, e as suas contribuigdes inventivas, provavelmente
com alguma freqiiéncia, tém tido reflexos em aumentos de
saldrio, promocdes, ou vantagens indiretas. Muitas vezes eles
nao conseguiriam extrair vantagens dos direitos sobre a in-
vengao, mesmo que eles os tivessem, Mas talvez ainda mais
importante do que isto, na estrutura industrial contemporé-
nea, estd o fato de que eles nio estao de um modo geral ou
efetivo organizados em sindicatos”.®

Stedman refere-se, claro, aos inventores que sio contratados
para inventar, os pesquisadores. Dada a sua superior e cobi-
ada capacitacdo profissional, o seu poder de negociacao in-
dividual supera o dos demais trabalhadores. Além disso, como
lembra Stedman, os pesquisadores tém uma certa tendéncia
a identificar-se com a empresa, pois a sua qualificaciio profis-
sional dé-lhes mais oportunidades de promogio para o nivel
gerencial, Os pesquisadores sdo poucos, se considerados em
relagao aos demais empregados, e as suas atividades sdo muito
diferenciadas entre si, o que os torna pouco atrativos para
um sindicato, o qual, segundo Stedman, prefere negociar com
maior nimero de membros.® Também Witte e Guttag assina-

aempresa tratou da matéria como se fosse uma mera sugestio (cf. infro
Parte 1, 1.5}, quando, na verdade, a reportagem indica que se tratou de
um modelo de utilidade. Se assim &, os empregados deveriam estar par-
ticipando nos lucros da exploragio do modelo, patenteado ou nio, con-
forme se explicard abaixo (cf. infra Parte 1, 1.5). O que € ilustrativo, no
caso (bem como nos outros menclonados pela reportagem, e que serdo
abjeto de comentario a seguir, quando me referr aos programas de si-
gestoes, cf. infra Parte 1, 1.8), € a demonstracio de que nenhum dos
atores envolvidos naguela reportagem parece ter nogio do que real-
mente ocorrew: os empregados, que ndo haviam sido contratados para
inventar (ainda que pudessem ter recebido a incumbéncia de resolver o
problema técnico da méquina), satisfizeram-se com serem remunera-
dos (e a empresa satisiez-se em remunerd-los) como autores de uma
sugestio, ao invés de coditulares de um modelo de utilidade.

29, John C. Stedman, “The Employed Inventor, The Public Interest, and
Horse and Buggy Law in the Space Age”, 45 New York Univ. Law Review
1 (1970), p. 16.

30. M. pp. 27, 28
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lam que os engenheiros e os cientistas, na sua maioria, consi-
deram-se “individualistas criativos e profissionais”, pelo que
sdo levados a crer que tém mais a ganhar se negociarem dire-
tamente com os patrdes do que através de um intermediario,
ou seja, um sindicato.”

Gridel inclusive sugere que a omissio dos sindicatos & provo-
cada por uma certa repulsa que eles possam ter i legislacio
de patentes, porque ela teria cardter elitista, nio servindo
“sendo a pessoas cuja situacao profissional e salarial jd € con-
sideravelmente superior & média nacional"®

0O desinteresse dos sindicatos brasileiros em relacao a maté-
ria teve uma ilustracdo muito recente no Brasil, Das varias
controvérsias geradas ao longo da discussao e aprovacio da
Lei n® 9.279/96,* nenhuma envolveu o regime de prote¢io aos
inventos de empregados. Com efeito, o texto dos artigos 88 a
93 e 121* do Projeto de Lei da Camara n® 115, de 1993, fol
mantido intocado tanto pelo Relator Senador Ney Suassuna,
em seu Parecer e, quanto, depois, pelo Relator Senador Fer-
nando Bezerra, em seu Substitutivo — sendo o texto deste
Substitutivo que, com pequenas alteracdes, acabou converti-
do em lei.® Curiosamente, o mundo universitario, que se en-
volveu em acesas polémicas quanto a patenteabilidade de
produtos da bioengenharia e quanto ao pipeline, nao se ma-
nifestou em algum momento sobre o regime de invengdes de
assalariados — matéria que Ihes & diretamente afeta. E verda-
de que a nova lel tratara os pesquisadores ligados a institui-
¢es piablicas com especial benevoléncia, como se verd, mas
o proprio dispositivo que contempla esse regime & vago, re-
metendo aos regimentos e estatutos internos das entidades
pliblicas de pesquisa a solucao das questoes envolvendo in-
ventos de servidores. Voltarei ao assunto.®

31. Witte & Guttag, supra nota 22, pp. 467-468,
32. Gridel, supra nota 24, p. 17.

33. Das virias controvérsias podem cltar-se a que envolveu a necessidade
de exploragdo local da invengéo, & patenteabilidade da biotecnologia, o
patenteamento retroativo de invengdes na drea farmaciutica e alimen-
tar (o pipeline} e a regulamentacio da transferéncia de tecnologla.

34. Anumeracio foi mantida desde entio: os artigos 88 a 93 diziam respelto
a Invengies e modelos de utilidade; o artigo 121 era relativo aos dese-
nhos industriais.

35. Por ocasido da votagdo do Substitutivo na Cimara dos Deputados, uma dilt-
ma alteragio fol introduzida; a patenteabilidade de seres vivos loi limitada
a0s microorganismos transgénicos, definidos como aqueles que contestham,
em conseqiiéncia de “intervencio humana direta em sua composicho gend
tica, uma caracteristica normalmente ndo alcangivel pela espécie em con-
dipdes naturais™ (Lei 927996, artigo 18, inciso 10 e paragralo dnico),

36, CL infra Parte 2, 24.1.
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1.3. A regra geral da propriedade sobre as invencoes.
0O contrato de trabalho e a propriedade sobre o capital
como elementos modificadores da regra geral quando

se frata de inventos realizados por empregados.

A regra geral da propriedade sobre as invencdes estd consig-
nada no inciso XXIX do artigo 5° da Constituicao Federal de
1588: “[A] lei assegurard aos autores de inventos industriais
privilégio temporério para sua utilizagao [...]""

37, 0 texto constitucional continua assim: “bem como protecdio As criaghes
industriais”. Nio hd elementos de Interpretacio que expliquem por que,
em se tratando de invengdes, a protegio & dirigida aos inventores, en-
quanto que quanto a outras crisgdes industrials, estas sdo protegidas
em si mesmas. Talvez o Constitulnte, com a expressio “criactes indus-
triais”, estivesse referindo-se dqueles conhecimentos que sao desenvol-
vidos dentro das empresas mediante contribuicdes indeterminadas do
corpo funcional, que ndo atingem a categoria de inventos, mas que sio
protegidas pelo regime do segredo de empresa. Processos industriais
gue vio sendo criados ou aperfeicoados na rotina didria de uma fibrica,
quase imperceptivelmente, ndo permitem a identificacio de uma auto-
ria, posto que do nivel téenico de uma dada rotina para o nivel seguinte
fquase nao se nota a diferenca. Nao hd atividade inventiva perceptivel,
Mas o resultado global, ainda assim, & uma criagio Industrial que a Cons-
tituiao manda proteger.

38. A titulo de curiosidade, note-se que, em sentenca proferida em 1974, a
22 Junta de Conciliagdo e Julgamento de $30 Paulo entendeu serem
inconstitucionais os artigos 2% 5%, 26, 40, 41 e 42 do Cddigo da Proprie-
dade Industrial, de 1971, porque se referem a um direito de proprieda-
de, enquanto a Constituicio de 1967 apenas determinava (como a de
1988, alids) a concessdo de um privilégio. O equivoco da sentenca era
evidente. A diferenca na terminologia niio desautoriza o texto
infraconstitucional. “Priviléglo™ é um faver legal. Ora, dentre os favores
legais que o legislador ordindrio terla & disposicao para cumprir o man-
damento constitucional, ele escolheu a propriedade. Poderia, em 1971,
ter escolhido outros tipos de favores legals, como um simples direito de
crédito a uma recompensa ou um direito de exclusividade relativa (como
a garantia do certificado de invengdo, tal como adotado na lel mexicana
de 1975 — heje nio mais em vigor). A sentenga, claro, foi revista nas

(Obedecendo a este preceito, o artigo 5° do Cadigo de 1971 esta-
belece que “Ao autor de invencéo, 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 condicdes estabelecidas neste Cadigo™ *

(O artigo 6° da Lei n® 9.279/96 manteve o sentido mas corrigiu
a linguagem do Cédigo™ “Ao autor de invengéo ou modelo
de utilidade serd assegurado o direito de obter a patente que
lhe garanta a propriedade, nos termos desta lei”,

instancias superiores. O processo chegou, inclusive, ao Supremo Tribu
nal Federal (R.E. %4.256-3F, Rel. Min. Soares Mufioz, 1* Turma, Uninime,
j. em 20/9/1583, RTJ 109/205). A jundamentacio usada pela JCJ ndo fol
objeto de exame no STF, mas o Ministro Relator transcreveu, com apro-
vagao, o parecer da Procuradoria da Repiblica, no qual se criticava a
sentenga, dizendose que a propriedade era um atributo inerente ao
privilégio garantido pela Constituigéo. Nao havia, pois, necessidade de
o texto constitucional fazer mengio expressa & propriedade,

39. Com efeito, o Chdigo de 1971, a0 mencionar a garantia da propriedade
& do uso exclusivo nio era redundante, era, isso sim, conceltualmente
incorreto. Com efeito, a patente nio servia — nem serve — de garan-
tia do direito de uso. O direito de patente € exercido em sua vertente
negativa, ele consiste no direito de excluir terceiros do uso da inven-
¢d0, e nao na vertente positiva, no direito de uso. CI. Lef 9.279/96,
artigo 42, CI. também o texto do artigo 28 do Acordo sobre Aspectos
dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comér-
cio, anexo ao texto final da Rodada Uruguai, aprovado pelo Decreto
Legislativo n® 30, de 15 de dezembro de 1994 e promulgado pelo De-
creto 1.355, de 30 de dezembro de 1994 (doravante designado como
TRIPS, acronimo da designagdo do acordo na lingua inglesa). Com efei-
to, se a patente for expedida para cobrir uma Invencio referente a
uma atividade que dependa de autorizagio da Administracio Piblica
{pesquisa e lavra de recursos minerais, por exemplo, Constituicio
Federal, artigo 176, § 1% por exemplo), na falta dessa autorizacio o
Invento ndo pode ser utilizado. Também se a patente cobrir uma in-
vengao cuja exploracio dependa de outra, objeto de patente de um
terceiro, o titular deverd obter uma licenca deste. A Lei 9.279/96 ino-
vard em relagio o atual Codigo, pols elegeu a relacio de dependin-
cia de patentes como fator de licenca compulséria (artigo 70).

Custépio pE ALvema E Cla.

AGENTE DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
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Também em matéria de desenhos industriais (que passardo
a ser objeto de registro e nao mais de patente®), o artigo 94
dispoe: “Ao autor serd assegurado o direito de obter regis-
tro de desenho industrial que lhe confira a propriedade, nas
condigdes estabelecidas nesta lei".

A primeira vista, portanto, pertenceriam aos empregados as
invengdes por eles realizadas, ndo importa sob que condi-
¢hes contratuais. A autoria é que determinaria a proprieda-
de. Entretanto, a solugio legal é diferente: em principio, a)
inventos realizados por empregados que tenham sido contra-
tados para realizar tarefas inventivas, pertencem ao empre-
gador (invencdes de servigo); b) inventos realizados por
empregados que nao tenham sido contratados para realizar
invengoes, mas que tenham utilizado recursos do patrio, da-
dos, meios e equipamentos (invenges mistas), sujeitam-se a
um sistema de alocagio de direitos (no Brasil, esse sistema é
0 da co-propriedade da invengio, reservado ao empregador
o direito exclusivo de exploragio mediante pagamento de re-
muneragio); ¢) todos os outros inventos, isto &, inventos reali-
zados por empregados sem relagio com o contrato de traba-
Iho e desenvolvidos sem utilizacio de quaisquer recursos,
dados, meios ou equipamentos do patrio, so livres, isto é,
pertencem exclusivamente ao empregado.

40. A diferenca entre registros e patentes estd nos requisitos materials de
protecio. Materiais s30 os requisitos que dizem respeito  invencao, em
0posicao aos requisitos formais, que conformam o pedido e obedecem
a critérios puramente administrative-legais. Sio quatro os requisitos
materiais de patenteabllidade: novidade, inventividade, suscetibilidade
de utilizago industrial (Cadigo de 1971, artigo 65 e %, alinea “e™ Lei
9.274/596, artigo 8) e ndo incidéncla nos campos onde a patenteabilidade
& restrita, ou licitude (Cédigo de 1971, artigo %, caput; Lel 9.279/96, arti-
g0 18), Estes quatro requisitos aplicam-se &s invencdes e aos modelos
de utilidade (sendo que, quanto aos modelos, o requisito da atividade
inventiva € menos rigoroso, pols trata-se de meras disposicoes ou lor-
mas novas, de cunho puramente funcional, introduzidas em objetos co-
nhecidos; Cdigo de 1971, artigo 10; Lei 9.279/96, artigo %). Quanto aos
desenhos Industriais, dado o seu cariter estético (mas sem ser artisti-
0, posto que o desenho serve a tipo de fabricagao industrial), o requisk-
to da inventividade é complementado, ou melhor, ilustrado pelo concek
to de originalidade (Cadigo de 1971, artigos 11 e 12; Lei 9.279/96, artigos
%edl).

41. Jodo da Gama Cerqueira, Tratado da Propriedade Industrial, vol. I, t. 1,
parte Il, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1952, pp. 22 e ss. Gama Cerqueira,
inclusive, critica a tese de que a excecio & regra geral decorreria da
existéncia de um contrato de mandato.

42. Solomans v. United States, 137 U5, 342, 343 (1890). Este mesmo princk-
pin fol depais repetido em United States v Dubilier Condenser Corp,, 289
LS. 178 (1933), acérddo que ainda hoje tem enorme releviincia na medi-

0 regime juridico dos inventos de empregados contém, por-
tanto, excegdes a regra geral da atribuicao da propriedade da
invengao ao inventor. O elemento que autoriza o regime de
excecdo &, precisamente, o contrato de trabalho,

Segundo Gama Cerqueira, com efeito, & o préprio contrato de
trabalho que justifica plenamente a titularidade da invengio pelo
empregador.” Ja no século XIX o Supremo Tribunal dos Esta-
dos Unidos deixou bem claro o principio que regula a matéria:
“Se alguém é contratado para criar ou aperfeicoar um ins-
trumento, ou um meio para atingir um resultado determina-
do, ele néo pode, depois de ter obtido éxito na realizagio da
tarefa para a qual fora contratado, reivindicar a proprieda-
de sobre esse resultado contra o patrdo. Aquilo para cuja
realizacdo ele foi empregado e pago torna-se, uma vez reali-
zado, objeto da propriedade do seu empregador. Quaisquer
direitos que um individuo possa ter tido em razio de e so-
bre a sua capacidade inventiva, bem como sobre 0s resulta-
dos do exercicio dessa capacidade, ele vendeu-os antecipa-
damente ao seu empregador”.”

Com efeito, a invengao é um bem juridico, pois é objeto de di-
reitos, E, como tal, ela € transmissivel. No caso de empregado
contratado para inventar, ele, por meio do contrato, cede ao
patrao tudo o que ele vier a criar no desempenho de suas obri-

dat em que consolidou os principlos juridicos da doutrina do shop right
(cf. infra, Parte 3, 3.2.1), No que respeita ao contrato de trabalho como
elemento modificador do principlo geral segundo o qual as Invencoes
pertencem aos inventores, assim se manifestou o Supremo Tribunal dos
Estados Unidos em Dubifier;

“Os respectivos direitos e obrigagtes de empregador e empregade, no
que dizem respeito a um invento concebido por este, resultam do con-
trato de emprego.

Quem € empregado para desenvolver um invento, e & bem sucedido,
durante o perfodo do contrato, no desempenho dessa tarefa, estd obri-
gado a ceder ao seu empregador qualquer patente abtida. A razdo disto
¢ que ele apenas produziu aquilo que foi contratado para fazer. A sua
invengio € precisamente o objeto do contrato de emprego. Uma condi-
¢Ao necessdria do contrato & a de que aquilo que ele € pago para produ-
#ir pertence ao seu patran”,

Id. p. 187. Observe-se que o acorddo menciona a obrigagio de transferir
a patente, ¢ nio a invengao, Isto decorre de um aspecto muito especifi-
co da legislagio norte-americana de patentes, que determina que, em
principio, s6 os inventores podem requerer patentes (35 US.C, § 111
[1995]). Assim, nos EUA, o direito dos empregadores que resulta da pa-
lente & derivado, pois o inventor-empregado deve intervir para transferi-
lo, No Brasil, pelo contrario, o direlto dos patrfies & patente é origindrio,
Nao hi necessidade de autorizacio do inventor para que o patrio proce-
da a0 depdsito do pedido de patente, bastando-lhe mencionar que o in-
venta é conseqiiéncia normal das atividades contratadas do empregado,
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gacoes funcionais em troca do cumprimento, pelo patrio, de
suas obrigagoes patronais. Também em matéria de invencoes,
os resultados do trabalho do empregado pertencem ao patrao.®
£ visando a obtenciio desses resultados que este paga o salério
aquele, Ora, em se tratando de empregado que é contratado
para inventar, a invencdo nao & mais do que o resultado do
trabalho. Conseqientemente, pertence ao patrio. E certo que
um contrato de trabalho que tenha a atividade inventiva como
objeto (tipicamente, um contrato de trabalho com um pesqui-
sador) tem natureza aleatoria, em termos de resultados.® Os
tinicos elementos de certeza so, claro, o pagamento do salé-
rio, por parte do patrdo, e o desenvolvimento dos melhores
esforcos por parte do empregado para se chegar ao resultado
pretendido. Mas nem sempre o pesquisador chega ao resulta-
do favorével que o patrao quer. Os riscos, portanto, sdo deste.
E, naturalmente, os resultados favordveis também serio.

Diz Riva Sanseverino que “0 contrato com o qual o trabalhador
promete 0s eventuais resultados da prépria atividade inventiva
(contrato relativo as chamadas invencoes de servico) nao é um
verdadeiro contrato de trabalho, mas, uma vez admitida tal cate-
goria genérica, um contrato com causa mista, no qual concorrem
dois tipos diversos de contrato, contrato de trabalho e de venda
de coisa futura (artigo 1.472 do Codigo Civil). E esta conclusao

43. Mellij, justilicando da mesma forma a atribuicio ao patrio do direito
patrimonial sobre a invengdo, diz que “o direito a0 produto do trabalho,
direito inegavel e indiscutivel do patrio, pertence 4 esséncia da relagéo
de trabalho”. Gustavo Radl Meilij, Contrato de Trabajo, t. 1, ed. Depalma,
Buenos Alres, 1980, p. 327,

44, Codigo Civil, artigo 1.118; *Se o contrato for aleatdrio, por dizer respeito a
coisas futuras, cujo risco de ndo virem a existir assuma o adquirente, terd
direito o alienante a todo o preco, desde que de sua parte nio tenha havi-
do culpa, ainda que delas nio venha a existir absolutamente nada”,

45. Luisa Riva Sansevering, Curso de Direffo do Trabalho, ed. ITr, S3o Paulo,
1976, pp. 209210,

46, E, na opinlao de Mazzoni, nem no Direfto ftaliano. Segundo ele, a lei profhe
expressamente a venda, pelo empregado, de colsa futura, E o resultado do

pode ser confirmada pelo fato que permite conciliar dois elemen-
tos inconcilidveis em um tipo unitario de relacéo, ou seja, o origi-
nério direito de propriedade sobre o fruto do trabalho, a favor
do empregador, e o origindrio direito de propriedade sobre a pré-
pria descoberta, a favor do inventor-prestador-detrabalho™.®
Nao me parece que assim seja. Pelo menos, a luz do Direito
brasileiro.* E que, face & redacdo do artigo 40 do Cédigo de
1971 e do artigo 88 da Lei n® 9.279/96, a aquisicio, pelo em-
pregador, do direito de propriedade sobre a invengdo reali-
zada por empregado contratado para inventar — a inven-
¢do de servigo — ocorre a titulo originirio, nao derivado. 0
empregador recebe desse empregado os frutos do seu tra-
balho (o invento), os quais pré-existem ao titulo juridico
que sobre eles possa vir a incidir. A observacio de Riva San-
severino tem toda a pertinéncia mas para os contratos de
cessao prévia de invengdes mistas, como se vera depois.”

A propriedade dos inventos de servigo, portanto, néo gera
controvérsias. A questdo torna-se complexa quando as inven-
¢oes sdo realizadas por empregado que nfio é contratado para
inventar. Uma vez que a natureza ou o contedo do contrato
de trabalho ndo pode servir de critério para atribuicio do di-
reito de propriedade — |4 que, nesse caso, a invengdo nio é
resultado da atividade contratada e paga pelo patrdo — ha que

trabalho inventivo é essenclalmente aleatério, imprevisivel. O contrato
de trabalho entre o empregador, de um lado, & o inventor, de outro,
“trata-se, assim, de um caso de contrato de trabalho essencialmente
aleatfirio para o prestador do trabalho, diferentemente do tipo geral no
qual as prestacdes tém cardter comutative”, Glullano Mazzoni, Manuale
di Diritto del Lavoro, vol. |, ed. Giufiré, Mildo, 1977, pp. 521522, Certa-
mente, alguns dos aspectos da atividade do empregado estio predeter-
minados: o local do trabalho, o ndmero de horas dedicadas diariamente
& pesquisa, o dever de diligincia e lealdade, o dever de obediéncia as
diretrizes do empregador, etc. Mas o que ndo estd, nem pode estar,
preestabelecido € o sucesso das pesquisas. Algumas vezes o pesquisa-
dor chegard a “becos sem salda”, outras vezes chegard a resultados
economicamente fiteis,

47, CL infra Parte 3, 3.6.
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atentar para as circunstancias que envolvem a realizacao do in-
vento para determinagao dos critérios de alocacao de direitos,
Por exemplo, é preciso verificar se o empregado desenvolveu
o invento durante o horério de trabalho e com recurso a da-
dos, meios e equipamentos do empregador; claro, é preciso
determinar se o empregado, ao ser admitido no emprego, as-
sinou contrato onde consta cldusula de cessio de direitos
sobre invencoes que viesse a realizar durante a vigéncia do
contrato; além do contrato, hd que apurar se existe regula-
mento na empresa dispondo sobre inventos ou se ha alguma
clausula nesse sentido em contrato coletivo de trabalho.

A hip6tese mais comum no Brasil ainda é a de inexisténcia de
estipulacéo escrita para inventos realizados por empregado que
nao € contratado para inventar, mas que o faz mediante a utili-
zacao de dados, meios, instrumentos ou instalacdes do empre-
gador. O regime legal reservado a estas invengdes, as inven-
¢ies mistas, de natureza supletiva (posto que admite estipula-
¢io em contrario), & o da cotitularidade, em partes iguais, en-
tre patrio e empregado. £ o que dispdem o artigo 42 do Codigo
de 71 e o artigo 91 da Lei n® 9.279/96.% Além disso, o emprega-
dor tem direito a uma licenca exclusiva de exploracio da inven-
¢an, cabendo ao empregado uma remuneracao por essa licenca.

Note-se, portanto, que a cotitularidade reservada ao patrdo
nao & objeto de compensagio ao empregado. A remuneracio
fue o empregado-inventor recebe é em pagamento da licenca
exclusiva, como o § 2° do artigo 91 da Lei n® 9.279/96 deixa
bem claro. Portanto, a co-titularidade é oferecida ao patrio
como conseqiéncia da utilizacdo, pelo empregado, das ho-
ras de trabalho e de recursos, dados e meios que lhe perten-
ciam. Sem divida, esta solugdo poderd parecer uma subver-
sio da ordem legislativa tradicional: desde as primeiras leis
modernas de patentes (a norte-americana, de 1790, e a fran-
cesa, de 1791), a propriedade sobre a invencdo € atribuida ao
autor da criacdo intelectual. Vimos que hd uma exce¢o: quan-
do a invengao € realizada em cumprimento de tarefa contra-
tada, o contrato justifica que a propriedade seja atribuida ao
patrao. Mas no caso da invengao mista, a situacio é inteira-
mente diferente; a propriedade da invengéo estd sendo parcial-
mente atribuida ao empregador que, em primeiro lugar, nao
inventol e, em segundo lugar, nio pagou ao empregado para
que este inventasse. Portanto, a co-titularidade — e aqui te-
mos uma segunda excegao ao regime geral da propriedade

48. CI. integra dos dispositivos mencionados, supra nota 6,
4%, Vista por este prisma, a constitucionalidade deste preceito seria

sobre as invengdes — € instituida como resultado da utiliza-
¢do, pelo inventor, do capital que pertence ao patrao.”

Havendo estipulacao escrita de transferéncia de invengoes
realizadas por empregado que ndo é contratado para inven-
tar, trata-se nitidamente de uma clausula de cessao de bens
futuros, a introduzir um elemento estranho no contrato de
trabalho. Com efeito, se 0 empregado nao foi contratado para
inventar, a aplicacao daquela clausula nao vai decorrer do
exercicio de suas funcdes normais. Esse assalariado s6 in-
ventard por sua propria iniciativa ou por determinacéo do
empregador — o qual estard, deste modo, desviando-o da ati-
vidade para a qual foi contratado. Os efeitos e a validade des-
te contrato serdo examinados depois (Parte 3, 3.1.3).

Por agora, basta assentar que a regra geral da titularidade
sobre as invencdes — a qual, via de regra, € originariamente
atribuida ao inventor — conhece duas excegdes, quando se
trata de inventos de empregados. Em primeiro lugar, origi-
nariamente ela é atribuida ao empregador quando o empre-
gado estiver, por contrato, obrigado a inventar. Em segun-
do lugar, ela é originariamente atribuida, em parte, ao em-
pregador quando o empregado, ndo contratado para inven-
tar, realiza invento mediante a utilizagio de dados, meios e
equipamentos do empregador.

Em se tratando de invencdes livres (isto & nio havendo nem
o contrato de trabalho nem a utilizacdo de recursos, dados e
meios do patrao), ndo hi incidéncia de qualquer das exce-
coes. Poderd, eventualmente, haver um contrato pelo qual o
empregado se obriga a transferir ao patrdo inventos livres
por aquele realizados durante a vigéncia do contrato de tra-
balho. Independentemente da validade desse contrato (que
50 existe se ndo houver pré<cessdo e a remuneracao for dis-
cutida caso a caso, no momento da transferéncia do titulo), o
que importa € que a aquisi¢io de direitos pelo patrdo néo se
dé a titulo originario, mas derivado, ja que nao ha razio para
desvio da regra geral da propriedade sobre inventos, const:
tucionalmente fixada. O mesmo é verdadeiro para a eventual
transferéncia para o patrao da metade do titulo que origina
riamente pertence ao empregado, em caso de invencdo mista
Toda a matéria de inventos de empregados gira em torno da
alocacao de direitos em funcio das duas excecdes assinala-
das. Dependendo da orientacdo seguida pelo legislador e pe-
los tribunais, umas vezes a alocacio beneficia uma das par-

questiondvel, como se verd. Mas a regra é explicivel & luz dos principios
apliciveis i especificacdo, CL infra, Parte 3, 3.3,
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tes, outras vezes a outra. O problema, claro, estd na avaliacio
e na medigio das contribuigdes que cada parte trouxe para a
invengio: se se der mais peso ao capital, o patrao sai ganhan-
do; se se privilegiar a contribuicdo do espirito inventivo, o
empregado é beneficiado. A principal preocupacao deverd ser
a de se conseguir um justo equilibrio que preserve a dignida-
de do trabalho sem constituir um pesado 6nus para o forne-
cedor dos meios materiais que possibilitam a invengdo.

A matéria dos inventos de empregados, no fundo, s6 gira em
torno da busca do equilibrio entre os interesses do trabalha-
dor, protegidos pelo Direito do Trabalho, e os interesses do
capital posto a servigo da capacidade inventiva, protegidos
pela Propriedade Industrial. O principio fundamental que per-
mite atingir esse equilibrio é o da vedagdo do enriguecimento
sem causa. Com efeito, se a alocacdo de direitos favorecer o
empregado, que inventou & custa de meios postos a sua dis-
posican pelo patrao, o inventor estard enriquecendo & custa
desses meios — sem a proporcional contrapartida ao patrao.
E vice-versa: se a alocagio for feita de modo a privilegiar o
patrao, este estard ganhando & custa do esforco laboral in-
ventivo do empregado, sem contrapartida. Portanto, pode-se
dizer que evitar o enriquecimento sem causa € o lei-motiv da
legislacdo sobre inventos de empregados. Ji o afirmou Alon-
so Garcia, ao discorrer sobre o tratamento das invencdes
mistas pela Ley de Contrato de Trabajo espanhola; “Estamos
aqui diante de um dispositivo no qual se atribui ao trabalha-
dor uma determinada participacdo nos frutos do trabalho,
tornada efetiva a titulo de indenizacao especial. A natureza
desta indenizacao é discutivel. Nao parece que se possa man-
ter a sua condicdo de remuneracao derivada do contrato.
Melhor, pode ser estimada como ressarcimento que evite o
enriquecimento injusto que, de outra forma, se produziria em
favor do empresdrio™®

50. Alonso Garela, Curso de Derecho del Trabajo, 8 ed,, ed. Ariel, Barcelo-
na, 1982, p. 54.

A vedacao do enriquecimento sem causa foi também expres-
samente eleita como o principio informador dos critérios de
alocacao de direitos entre empregado-inventor e patrao pelo
Supremo Tribunal da Pensilvania, em Schoft v. Westinghouse
Elec. Corp. (1969)>' O empregado nada havia recebido da em-
presa & qual ele tinha oferecido sugestao de aperfeicoamento
em painéis usados em interruptores de circuitos. O emprega-
do alegou que a empresa havia usado a sua idéia no novo
desenho dos painéis e que isso havia gerado reducéo de cus-
tos. Disse o tribunal: “Trata-se de uma razio de pedir que, se
for verdadeira, tem procedéncia. ‘Uma pessoa que tiver enri-
quecido injustamente & custa de outra deve restituir & outra’,
Restatement, Restitution, § 1 (1937) Nés ndo podemos concluir
dos fatos, tal como alegados, que estava claro que, juridica-
mente, o apelante nio esperava pagamento ou que nao tinha
a intengdo de praticar uma liberalidade [...]"%

Assim, baseado no principio da vedacio do enriquecimento
sem causa, o tribunal mandou retornar os autos para que os
fatos fossem devidamente apreciados pela instancia inferior.

1.4. Espécies de invencdes de empregados e
respectiva alocagao de direitos.

Muito brevemente, elenquei atras as trés espécies de inven-
rches de empregados a que a lei brasileira se refere;

— invencdes de servigo: sio aquelas realizadas por emprega-
do em cumprimento de fun¢des inventivas especificas pre-
vistas no contrato de trabalho ou que deste decorram natu-
ralmente; pertencem exclusivamente ao empregador;

— invengdes mistas. sao aquelas desenvolvidas pelo empregado
(por sua iniciativa ou atendendo a determinacio do empregador)
em atividade nao prevista no contrato de trabalho, e mediante o

51. Schot v. Westinghouse Elec. Corp., 259 A2d 443 (Penn. 1969),
52, id. p. 449,
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uso de dados, elementos ou meios do empregador; pertencem,
em regime de co-propriedade, ao empregado e ao empregador;
— invengdes livres: as invengdes nao incluidas nos dois tipos
anteriores; pertencem ao empregado exclusivamente.

Um elemento, portanto, é fundamental para se apreciar a in-
cidéncia de determinada invencio numa destas categorias: a
descrigdo das fungdes contratuais do empregado. Raramen-
te, no Brasil, o contrato especifica em pormenores a ativida-
de que o empregado se obriga a desempenhar. Mas néo serd
dificil apurd-la por meio de documentos (como, por exemplo,
o manual de organizagdo de cargos e salrios) e testemunhas.

Do tipo de atividades contratadas dependerd a apropriagio
do invento,

Note-se que nao se usa aqui (nem no Codigo de 71 nem na Lei
n” 9.279/96) o termo juridico propriedade e as palavras deri-
vadas ou sinonimas (“pertencer”, “apropriacio”™) com abso-
luto rigor. Em se tratando de invengoes, a propriedade resul-
ta da carta-patente, E, como se verd a seguir, o regime dos
inventos de empregados, para os fins dos artigos 40 a 43 do

Cédigo de 1971 e dos artigos 88 a 93 e 121 da Lei n® 9.279/96,

aplica-se também a criagdes industriais néo patenteadas ou
mesmo nao patentedveis. O segredo industrial, por exemplo,
que € um regime alternativo (ainda que apenas indireto) de
protecao para Inventos realizados no curso do trabalho tam-
bém esta sujeito & aplicacdo daqueles dispositivos. Quando o
Codigo de 1971, no artigo 40, diz que “pertencerdo” e a Lei n®
9.279/96, no artigo 88, diz que “pertencem” ao empregador as
invengoes de servico, ndo querem significar que a existéncia
de um direito real oponivel erga omnes é pré-condicéo para a
incidéncia das normas relativas 3 alocagio de direitos entre
patrdes e Inventores, Nem poderiam. Esse direito podera nun-
ca vir a existir, se o empregador preferir manter a invengao
em segredo. O que as duas leis querem dizer é que ao emprega-
dor assistem os direitos subjetivos que, na auséncia do ele-
mento modificador da regra geral sobre a propriedade das in-
vengoes, pertenceriam ao empregado-inventor: o direito de di-
vulgar o invento ou de manté-lo em segredo, o direito de reque-
rer patente, o de transferir a terceiros, onerosamente ou gra-
tuitamente, o conhecimento técnico, e assim por diante.

Esta hoje posta de parte pela legislacio uma outra categoria de
inventos de empregados a que se dava o nome de invengdes de
estabelecimento ou de empresa. Essas invencoes eram aquelas

33, Paolo Greco, Lezioni di Diritto Indusiriale, ed, G. Glappichelll, Turim,
s/d, p. 166,

4. Mario de la Cueva, E! Nuoeo Derecho Mexicano del Trabafo, . |, T ed,
ed. Porriia, México, DU, 1981, p. 432, O argumento da impossibilidade
de identificar o inventor fol usado pela Belgo-Mineira Bekaert em recla-
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realizadas por um grupo de empregados de uma determinada
empresa, de tal forma que era impossivel individualizar o in-
ventor ou os inventores, Pertenciam exclusivamente ao empre-
gador, anche per il diritto morale, na expressao de Greco.®

E certo que hé casos em que é dificil apontar o autor da idéia
inventiva. Para a realizacdo de um invento concorrem nao sé
a concepcao criativa — aquela que se destaca do estado da
técnica por um avanco criativo — mas também servigos de
apoio (pesquisa de dados, experiéncias, etc.) que, num cen-
tro organizado de pesquisas, sio geralmente atribuidos a tée-
nicos-auxiliares que nao participam da atividade propriamen-
te dita. Entretanto essa dificuldade de apontar o(s) autor(es)
de uma determinada invengdo nao pode servir de pretexto
para que o empregador descumpra as suas obrigagoes.

A este respeito, e citando texto da Exposicdo de Motivos da
lei trabalhista mexicana (“O tratamento das invencgdes afas-
tou-se da doutrina do século passado e inspirou-se, de um
lado, na idéia, uniformemente sustentada em nossos dias,
segundo a qual a atividade inventiva é em todos os casos e
necessariamente humana®.), Mario de la Cueva assinala que
“Aceita a tese de que s6 a pessoa fisica pode figurar como
inventor e reivindicada assim a inteligéncia e a dedicacao do
homem, a Comissao [de redacéo da lei] decidiu suprimir aque-
le nefando grupo das invengdes de empresa”*

1.5. Da aplicabilidade do regime legal de inventos de
empregados as criagoes industriais nio patenteadas.

Uma determinada invencio, ainda mesmo que preencha os
requisitos da novidade, inventividade e utilidade (ou susceti-
bilidade de aplicagdo industrial), pode deixar de ser paten-
teada por trés razdes: ou porque a lei lhe negou patenteabili-
dade; ou porque, sendo patentedvel, o respectivo pedido de
patente nao foi depositado; ou porque o pedido foi indeferi-
do por descumprimento de requisito formal.

1.5.1. Do regime aplicdvel as invengdes cuja patenteabilidade é
vedada por lei,

0 artigo 9° do Cédigo de 1971 enumera algumas criagdes indus-
triais que, apesar de constituirem invencdes em sua acepgio pré-
pria — solugdes criativas, novas e priticas para problemas téc-
nicos —, néo podem ser objeto de patentes, ou por motivos de

magio trabalhista. O Tribunal Regional do Trabalho da 3* Regido, entre.
tanto, nio se deixou convencer. TRT 3¢ Regifio - RO 5519/90 - Ac. 1* T,
30/9/91 - Rel. Juiz Antdnlo Fernando Guimardes - Rew. LTr. 56-05/552. CL
infra Parte 2, nota 115 e texto respectivo, transcricio parclal do voto
que examina este ponto.
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ordem piblica (caso das invengdes de finalidade contraria as leis,
amoral, a satide, a seguranca piblica, aos cultos religiosos e aos
sentimentos dignos de respeito e de veneracan), ou por motivos
de politica econdmica (invencdes que dizem respeito aos cam-
pos da indistria farmacéutica e alimentar, e, em parte, pois a
vedacdo sO diz respeito aos produtos, & indistria quimica).

Como, patenteadas ou ndo, as invencdes contrarias a ordem
piblica ndo podem ser exploradas, nio se levanta qualquer

55. Observe-se que as patentes nio geram o direito de usar as invengdes nelas
descritas e reivindicadas. O finico direito que as patentes geram & como
dito acima, o de excluir terceiros da exploracio dos inventos, O direito de
usar a invencdo é resultado da liberdade de iniciativa econdimica. Disto re-
sultam dois pontos: um sistema de patentes pode existir mesmo numa ece-
nomia dirigida (como existiu efetivamente no Brasil, nas décadas de 70 e
B0}, ainda que perca muito de sua eficiéneiz; e, por outro lado, J4 que o uso
ndo ¢ um direlto de patente, delxar de usar a invencio ndo & um abuso de
direito. Neste aspecto, o pardgralo 2 da alfinea “a” do artigo 5 da Convencio
da Unido de Paris estd conceltualmente equivocado, quando indica a falta
de exploracio como um exemplo de abuso que pode resultar do exercicio
de direitos conferidos pela patente. Esta distingdo conceltual fol manifesta-
da claramente nos artigos 68 e 80 da Lei n* 527946,

56. Dispde o artigo 27 dos TRIPS;

“1. Sem prejuizo do disposto nos pardgrafos 2 e 3 abaixo, qualquer inven-
clo, de produto ou de processo, em todos os setores tecnoligicos, serd
patentedvel, desde que sefa nova, envolva um passo Inventivo e seja pas-
sivel de aplicagio industrial. Sem prejuizo do disposto no pardgrafo 4 do
artigo 65 [periodo transitirio, para paises em desenvolvimento, para a pro-
tecio de invenges anteriormente néo patentedveis], no pardgrafo 8 do ar-
tiga T [depdsito imediato para invencbes referentes a produtos quimicos e
larmacéuticos em palses em desenvolvimento que nio concediam patentes
para esses produtos, com protecio a partir da concessao da patente; este
dispositivo, assim, preserva a novidade e a prioridade das refvindicages|
& no pardgrafo 3 deste artigo, as patentes serdo disponiveis e os direitos
patentdrios serdo usufruiveis sem discriminacio quanto ao local de inven-
A0, quanto a seu setor tecnoldgico e quanto 2o fato de os bens serem
Importados ou produzidos localmente,

2. 0s Membros podem considerar como nio patentedvels invengdes cuja
exploragao em seu territdrio seja necessdrio evitar para proteger a or-
dem piiblica ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a salde
humana, animal ou vegetal ou para evitar sérios prejuizos ao meio am-

problema de alocagao de direitos, ji que nao haveria interesse
econdmico em remunerar essa alocacao.® E, em se tratando de
restricbes a patenteabilidade por razdes de politica econdmica,
0 alcance do artigo % do Cddigo de 1971 sofreu profunda restri-
o — se € que mesmo nao foi completamente eliminado — em
funcdo do advento dos TRIPS® e da Lei n® 9.279/96.

Com efeito, nos termos do artigo 18 da Lei n® 9.279/96, dentro
de um ano ndo havera restricdes 4 patenteabilidade” de in-

biente, desde que esta determinacio ndo seja lelta apenas por que a
exploragio & proiblda por sua legislagio,
3. Os Membros também podem considerar como nao patenteivels:

(a) métodos diagndsticos, terapfuticos e cindrgicos para o tratamento
de seres humanos ou de animais;

(b) plantas e animais, exceto microorganismos e processos essencial-
mente biolégicos para a producio de plantas ou animais, excetuando-se
05 processos nio-bioldgicos e microblolGgicos. Nao obstante, os Mem-
bros concederdo protecio a variedades vegetais [a versdo publicada
pelo Didrio do Congresso Nacional, em 16/12/94, p. 297, menciona “va-
riedades animais”, mas trata-se de um equivoco; a versdo inglesa mencio-
na “plant varieties”] seja por meio de patentes, seja por meio de um
sistema suf generis eficaz, seja por uma combinacio de ambaos. O dis-
posto neste subpardgraio serd revisto quatro anos apds a entrada em
vigor do Acordo OMC.

57. Viu-se J4 que a vacatio legis de um ano ndo se aplica is restriches &
patenteabilidade de produtos farmacguticos, quimicos e alimeniares quan-
do objetos de depdsitos no exterior. A condicio & que esses produtos ain-
da ndo estejam sendo comercializados pelos depositantes (ou titulares de
patentes) ou por licenciados, nem tenha havido sérios e efetivos prepara-
tivos, por terceiros, para a sua exploracio no Brasil. Este mecanismo estd
muito além do que os TRIPS impunham ao Brasil (nos termos do acordo, o
Brasil apenas deveria aceitar de imediato depdsitos de pedidos de paten-
te nesses campos, ficando a concessdo das respectivas patentes poster-
gada para apds o perfodo transitdrio de adaptagio — perfodo esse, alids,
que o Senado rejeitou [Emenda ¢ 1 do Plendrio, rejeitada em 14/12/94]).
O dispositivo dos TRIPS culda apenas de garantir a prioridade e a novida-
de de inventos realizados apds a entrada em vigor do Tratado, e ndo an-
tes, Estd fora do escopo deste artigo a andlise da constitucionalidade do
reconhecimento retroativo, pela lei brasileira, de inventos depositados ou
patenteados antes da sua vigéncla, e eventualmente j objeto de divulgs-
¢do — portanto, tendo caldo em dominio pdblico.

LILIAN DE MELO SILVEIRA / AbvocADOS ASSOCIADOS
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vencoes, desde que ndo ofendam a ordem piblica, desde que
néo resultem de ou impliquem a transformacao do nicleo
atdmico, e desde que nao constituam “todo ou parte dos se-
res vivos, exceto os microorganismos transgénicos que aten-
dam aos [sic] trés requisitos de patenteabilidade — novida-
de, atividade inventiva e aplicagdo industrial — previstos no
artigo 8" e que ndo sejam mera descoberta”.

A qualificacao dos microorganismos patentedvels (s0 serdo paten-
tedvels os microorganismos “transgénicos”, isto &, 0s que, de acor-
do com o paragrafo tinico do artigo 18, resultem de “intervengao
humana direta em sua composicao genética” e que contenham “uma
caracteristica normalmente nao alcancével pela espécie em condi-
es naturais™) parece ser uma vedacao da patenteabilidade das
mutagdes genéticas sofridas por alguns organismos quando isola-
dos da natureza, Aparentemente, poderia faltar inventividade a
mutagio, e talvez aquela qualificacio ndo fosse, a rigor, necessdria.
No que respeita is variedades vegetais, ou cultivares, a ques-
tao ndo se pord, pois, tendo o Brasil assumido, nos TRIFS, a
obrigacdo de protegé-las, ji estd em tramitagio no Congresso
projeto de lef que regulard a expedicéo de certificados de pro-
tecao. Esse projeto contém dispositivos especificos sobre a
alocacao de direitos entre empregados e empregadores.®

A questdo € a de saber se, até a plena vigéncia da Lei n® 9.279/
96, os artigos 40 a 43 do Cddigo de 71 se aplicam aquelas in-
vengoes cuja patenteabilidade € vedada pelo artigo 9 e se,
depois, os artigos 88 a 93 e 121 da Lei n® 9.279/96 se aplicam
a0s inventos previstos no artigo 18.

Poderia parecer que o fato de tanto o Cédigo de 1971 quanto
a Lei n” 5.279/96, nos dispositivos referentes aos inventos de
empregados, se referirem por vérias vezes a patente, significa-
ria que os inventos nao patenteados estariam fora do alcance
do regime legal. Para s6 citar alguns exemplos, 0 § 2° do arti-
go 40 do Cédigo de 71 e 0 § 2° do artigo 88 da Lei n® 9.279/96

58, CI. Projeto de Lei n® 1.457, de 1996, do Poder Executivo, Mensagem n#
81/96, que institul a Lei de Protegiio de Cultivares, artigos 29 e 30,

54, Este mesmo argumento € usado por Tsur, em anélise da lel de patentes de
Israel Y. Tsur, “Aspects Juridiques des Inventions de Service en lsrael”, Lo
FPropriété Industrielle, 1984, p. 96. Contra, manifesta-se Tostes Malta, para
quem a patente & a prova da invencio (Cristévo Piragibe Tostes Malta,
Rudimentos de Direito do Trabalho, ed. Edighes Trabalhistas, Rio de
Janeiro, 1966, p. 342). Mas, quanto a este dltimo argumento, ver TST -
RE-AR 1.518/74, infro nota 66, e texto respectivo,

60. Kinkade v, New York Shipbuilding Corp., 122 A.2d 360 (NJ. 1956). A autc-
ridade desta declsio, claro, nio ultrapassa as fronteiras do Estado de New
Jersey. Entretanto, nio hi decisio de outros Estados em sentido contré-
rio, nem de qualquer circuito federal. Acontece que este € o dnico caso
conhecido em que uma das partes (no caso, o patrio) alegou em sua defe
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parecem até ser explicitos nesse sentido, quando dizem que
as invengdes que forem objeto de pedidos de patentes depo-
sitados pelo empregado até um ano depois de este deixar o
emprego serdo consideradas como tendo sido realizadas du-
rante a vigéncia do contrato, Também em matéria de inven-
¢bes mistas, o § 1° do artigo 42 do Cédigo de 71 e 0 § 3¢ do
artigo 89 da Lei n” 9.279/96, ao impor celeridade na explora-
¢io da invengdo (mista), referem-se ao “objeto da patente”,

Entretanto, na verdade, mesmo as invengdes ndo patented-
veis estao abrangidas pelo regime aplicével as invencoes de
empregados. E por virias razoes.

Em primeiro lugar, nem o caput dos artigos 40 e 42 do Cadigo
de 71, nem o caput dos artigos 88 e 89 da Lei n® 9.279/96, fazem
depender a sua aplicacdo da existéncia de patente. O Codigo
de 71 apenas menciona inventos ou aperfeicoamentos e a Lei
n® 9.279/96, inventos ou modelos de utilidade e desenhos in-
dustriais.® Portanto, a regra geral é a de que mesmo os inven-
tos ndo patentedveis se submetem ao regime legal dos inven-
tos de empregados. As mencdes & patente constantes nos
parigrafos dos artigos 40 e 42 do Cédigo de 71 e dos artigos
88 e 89 da Lei n” 9.279/96 nao derrogam essa regra geral, mas
apenas tratam de particularidades da regra. Afinal, claro, ndo
se pode esquecer que essas normas se encontram dentro de
diplomas legais que tratam de patentes. A preocupacio pri-
meira do legislador, portanto, & com estas.

Esta orientagdo também prevalece no Estado de Nova Jersey, nos
EUA, onde a Suprema Corte Estadual assim se pronunciou, no acor-
dao Kinkade v New York Shipbuilding Corp. (1956): “Os nossos pre-
cedentes determinam que aguele que inventa um processo de fa-
bricagio ou desenho, patentedvel ou ndo, tem propriedade sobre
ele, direito esse que os tribunais protegerdo contra quem, em vio-
lagéo do contrato ou inadimplindo o contrato, inicia a utilizagio de
segredos de outrem em seu priprio proveito™®

54 que, como o invento (misto) ndo tinha sido patenteado, ele podia ser
usado sem qualguer remuneracio. Segundo a doutrina do shop right, dis-
cutida adiante (ci. infra Parte 3, 32.1), o empregador tem direito & explo-
ragio gratuita, ndo exclusiva, das invengdes mistas. Portanto, no caso
Kinkade, o empregador conseguiu ver reconhecido o seu direito 4 explo-
ragao gratuita mas isto porque o tribunal aplicou a doutrina do shop right,
& nao porque a invencdo nao tivesse sido patenteada. Curiosamente, a
criacio do empregado talvez nem sequer tivesse sido uma invencao, por
[he faltar criathvidade (a idéia consistiu numa nova disposicio de ganchos
suspensos para facilitar a colocagao de dormitdirios de metal em navios
de passageiros que estavam sendo adaptados para transporte de milita-
res). Mas o tribunal disse que a questdo da patenteabilidade (ou talvez
mais corretamente, da existéncia dos requisitos da patenteabilidade) nio
tinha sido levantada, portanto declinou da sua apreciagio,
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Com a regra geral sendo assim formulada, ficam protegidos
tanto o empregado-inventor quanto o patrdo em setores in-
dustriais onde a legislacio impde restricdes & patenteabilida-
de. Além disso, fica estimulada a inventividade e incentivada
a alocagdo de recursos pelos empresdrios para pesquisa nes-
ses setores (com efeito, ans patroes assiste a garantia de que
o0s inventos de servico, mesmo nao patentedveis, lhes per-
tencem exclusivamente), E, por fim, cumpre-se o objetivo
maximo desta legislacdo, coibindo-se o enriquecimento ilici-
to pelos empregadores — dessa forma, nao podem estes apro-
priar-se das inven¢des dos empregados que nao foram con-
tratados para funcdes de pesquisa e recusar a COmpensagao,
sob a alegacao de imprivilegiabilidade.

Isto aplica-se, inclusive, & alinea "a" do artigo 9° do Codigo de
71 e ao inciso | do artigo 18 da Lei n® 9.279/96, que estabele-
cem como ndo sendo patentedveis os inventos contrérios &
moral, aos bons costumes, & seguranca, & ordem e a satide
publicas. Se acaso 0 empregador se aproveita de uma criaco
de empregado (nao contratado para criar) que, eventualmen-
te, ofenda a moral (caso de um modelo industrial obsceno,

61, £ esta a integra do dispositivo:
“Art. 9 Nio so privilegidveis:
o) as misturas e ligas metélicas em geral, ressalvando-se, porém, as que,

néo compreendidas na alinea anterior, apresentarem qualidades intrin- .

secas especificas, precisamente caracterizadas pela sua composicao
qualitativa, definida quantitativamente, ou por tratamento especial a
que tenham sido submetidas;

¢) as justaposicoes de processos, melos ou drgios conhecldos, a sim-
ples mudanca de forma, proporgies, dimensbes ou de materiais, salvo
se dai resultar, no conjunto, um efeito técnico novo ou diferente, ndo
compreendido nas proibighes deste artigo;

f) os usos ou empregos relacionados com descobertas, inclusive de va-
riedades de microorganismos, para fim determinado,

g} as técnicas operatdrias ou cinirgicas ou de terap@utica, ndo incluldos
s dispositivos, aparelhos ou miquinas;

por exemplo), para com ele fazer lucros, deve compensé-lo
por essa utilizacao.

Entretanto, um ponto deve ficar bem claro: o regime de in-
ventos de empregados sé se aplica a criagdes industriais
que apresentem os requisitos materiais de novidade, criati-
vidade e suscetibilidade de utilizacdo industrial. O invento
pode nao ser patentedvel, mas tem que ser um invento (ou
modelo de utilidade ou desenho industrial). Se o emprega-
do comunica ao empregador algo que estava no estado da
técnica, ndo hi mérito na contribuigao. Assim, a menos que
haja disposicio expressa em contrdrio (em regulamento de
sugestdes, por exemplo), 0 patrdo — como qualquer outro
cidadao, alids — tem direito a usar gratuitamente o que es-
tava no dominio piblico.

Por isso o empregado nada pode reivindicar contra o patrao se
este se aproveitar de idéias daquele que estejam previstas no
Cédigo de 71, artigo %, primeira parte das alineas “d" e "e", e
alineas “f", “g", *h™ e “i"" ou na Lei n® 9.279/96, artigo 10 e artigo
18, segunda parte do inciso lll e inciso [V* Com efeito, estes dis-
positvos néo se referem a invengdes no sentido exato do termo.

h) o5 sistemas e programacdes, os planos ou 05 esquemas de escritura-
¢ao comercial, de cilculos, de financlamento, de crédito, de sortelos, de
especulacio ou de propaganda;

i) as conceppies puramente tedricas”,

Eis os dispositivos mencionados:

=Art. 10 Nio se considera invencdo nem modelo de utilidade:

|- descobertas, teorias cientilicas e métodos matemiticos;

Il - concepgies puramente abstratas;

il - esquemas, planos, principios ou métodos comerclais, contdbeis, fi-
nanceiros, educativos, publicitirios, de sorteio e de fiscalizagao;

[V - obras literdrias, arquitetdnicas, artisticas e cientificas ou qualquer
criacio estética;

V - programas de computador em si;
VI- apresentacio de informagdes;

62.
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No que respeita ao software, que € também uma criagao in-
dustrial, na medida em que consiste numa série de instru-
coes visando a operagio de uma méaquina, ele € objeto de
uma lei especial, a Lei n® 7.646/87, que remete a sua protecio
a0 regime de direitos autorais.”

Em se tratando de cultivares desenvolvidas no curso de uma
relaciio de trabalho, enquanto ndo entrar em vigor a lef espe-
cial que tratar da respectiva protegao®, aplicam-se os dispo-
sitvos do Codigo de 71 e, eventualmente, os da Lei n® 9.279/96
virdo a aplicar-se também,

1.5.2. Do regime aplicdvel as invengdes que sdo patentedveis
mas gue ndo sdo objeto de patente,

() regime estabelecido no Codigo de 71 e na Lei n 9.279/96 para
o0s inventos de empregados também se aplica aquelas criagtes
industriais que, ainda que sejam patentedveis, nao sao objeto

VI - regras de jogo;

VIl - téenicas & métodos operatbrios ou cirlirgicos, bem como métodos
terapeuticos ou de diagndstico, para aplicagio no corpo humano ou
animal; e

IX- o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais bloldgicos encon-
trados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou
germoplasma de qualquer ser vivo e os processos biolbgicos naturais,
Art. 18 Nao sio patentedveis:

Il - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos
transgénicos que atendam aos trés requisitos de patenteabilidade —
novidade, atividade inventiva e aplicacio industrial — previstos no artl-
go & e que nao sejam mera descoberta”.

63. Um verdadeiro ablsmo separa o tratamento que a Lel 5.988, de 14/12/73
(Lei de Direitos Autorais) dispensa s obras intelectuais “produzidas em
cumprimento a dever funcional ou a contrato de trabalho ou de presta-
¢ao de servigos”, da regra que a Lel 7.646, de 18/12/87, estabeleceu
para os programas de computador desenvolvidos e elaborados “duran-
te a vigéncia de contrato ou de vinculo estatutério, expressamente des-
tinado & pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empre-
gado, servidor ou contratado de servigos seja prevista, ou ainda, que
decorra da pripria natureza dos encargos contratados”,

Nos termos do artigo 36 da Lel 5.988/73, que estabelece a alocagio de
direltos sobre a obra intelectual *de servigo” (regime que é de natureza
supletiva, posto que admite convengio em contrario), esta obra subme-
te-seao regime de condominio, em moldes a serem definidos pelo CNDA
(Consetho Nacional de Direito do Autor).

Pelo artigo 5° da Lel 7646/87, o software “de servico” segue regime
idéntico ao estipulado pelo Codigo de 71 e pela Lel 9.279/96, isto &, per-
tence exclusivamente ao empregador, ndo cabendo ao empregado ou-
tra remuneracio sendo o salario pactuado.

A raziio para essa profunda diferenca estd na natureza intrinseca dos
dols institutos. Enquanto que a obra intelectual, objeto da lei de direitos
autorals, estd intimamente vinculada & personalidade do autor (o que
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de patente, ou porque o patrao quis manter o invento em sigi-
lo, ou simplesmente porque deixou de requerer a patente ou
ainda porque, tendo requerido, ndo observou os tramites for-
mais do processamento e teve a patente rejeitada.

Se nao fosse assim, o empregador sempre teria & mao o re-
curso de, em fraude i lei, deixar de remunerar o empregado
pela exploracgdo de invencdes mistas: bastaria simplesmente
nao depositar o pedido de patente, mantendo a invengio em
sigilo. A lei, entretanto, ndo permite esse subterfigio.”

Isto vale tanto para o caso de o empregador deixar de deposi-
tar o pedido de patente intencionalmente quanto para o caso
de o pedido ndo ser feito por simples inércia. Em ambas as
hipéteses, o que se visa com a aplicacdo da lei € nao custa
repetir, o enriquecimento ilicito.

Quando o pedido deixa de ser feito por mera inércia, entretan-
to, a tendéncia protecionista do Direito do Trabalho € chamada
a apoiar o empregado-inventor. [sto, porque, uma vez que nem

explica que, em principio, ela ndo se desligue inteiramente dele — dai
provavelmente resulta o regime supletivo do condominio para a obra
encomendada), o soffware € uma criagio industrial, um conjunto de ins-
trugies que servem para o computador e os respectivos perliéricos fun-
cionarem. Logo, o soffware tem, em sua génese, um juizo téenleo — por
Iss0 ndo hd como imaginar-se uma ligacdo intima com a personalidade
do autor. Multas invengles, sabe-se, resultam da combinacio da necessk-
dade com a oportunidade. Por vezes estes fatores ocorrem simultanea-
mente em locais diferentes, e a mesma invengio € criada por pessoas
diferentes. O erro fundamental de Cherensky ao sugerir a teoria da per-
sonalidade como fator decisivo na alocacio de direitos entre patrio e
empregado-inventor estd, precisamente, nesta possibilidade de separa-
¢ao entre invencio e personalidade. Cf. Steven Cherensky, supra Intro-
ducdo, nota 1, pp. 642 e ss.

A Lel 7.646/87 repetiu, quase ipsis verbis, o artigo 41 do Codigo de 71, que
trata das invencies livres, o qual, por sua vez, foi acolhido, com pequena e
Irredevante alteragdio, pela Led 9.279/96, no artigo 90 (cl. infra, Parte 4, 4.1).
Resta o software “misto” — aquele desenvolvido por empregado que
nao é contratado para escrevé-lo, mas que o faz com a utilizacio de
recursos, informagdes técnicas, materials, Instalaches ou equipamen-
los do patrio. A Lel T.646/37 ndo Ihe faz qualquer referéncia. Na falla de
previsdo expressa, e ndo existindo estipulagio contratual entre as par-
tes, serd de aplicar-se analogicamente ao soffware “misto” o artigo 42 do
Codigo de 71 e, quando este delxar de vigorar, o artigo 91 da Lel 9279/
96, ou seja, o soffware serd objeto de co-propriedade, em partes igoais,
cabendo ao empregador uma licenca exclusiva de uso e a0 empregado,
uma remuneragio por essa licenga

4. CL supra nota 57.

65, Esta mesma orientagdo foi adotada pela Lef alema sobre Invenges de
Empregados, em seu artigo 17, pardgralo 3% “Ao fixar a compensagio
para uma invencio [mantida em sigilo], devem ser levadas em conta as
desvantagens econdimicas que resultam para o empregado em decor-
réncia de ndo ter sido concedida a protecio da propriedade industrial
para a invengdo de servigo”,
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o artigo 42 do Cddigo de 71 nem o artigo 91 da Lei n® 9.279/96
determinam a quem cabe o dnus de depositar o pedido de pa-
tente, o requerimento pode ser apresentado tanto pelo empre-
gado quanto pelo patrao, desde que nomeada e qualificada a
outra parte.” Assim, se o patrao demora a tomar a iniciativa de
depositar o pedido, o empregado pode fazé-lo em nome de
ambos. Se 0 empregado também deixa de depositar, entdo a
inércia nao é s6 de um, mas de ambos. Entretanto, deixar que o
patrao explorasse gratuitamente a invengao porque nem ele
nem o empregado depositaram o respectivo pedido de patente
seria permitir o enriquecimento sem causa do patrao, além de
fazer depender a alocagdo de direitos do preenchimento de uma
formalidade — condicao esta que nao esti na lei.

Em acérdao relatado pelo Ministro Orlando Coutinho, assim se
pronunciou o Tribunal Superior do Trabalho: “A inexisténcia
de patente ndo obsta que haja utilizagdo econdmica do enge-
nho, por parte do seu autor ou autores, que poderdo, mesmo,
preferir mantélo em segredo, ao invés de patented-lo, Sabido
que a outorga da patente tem por objeto o direito de exclusivi-
dade na exploracio do invento. No caso, pois, em que este ja
vinha sendo explorado pelo inventor ou inventores (caso de
co-propriedade prevista no artigo 454 da CLT) nada obsta que
o Poder Judicidrio se pronuncie sobre os proveitos porventu-
ra obtidos com a utilizacio do invento por uma das partes.
Transferir-se para o Orgao administrativo a fungao de atribuir

66. CL Codigo de 71, artign 5, §§ 2 e 3 e Lei 9.279/96, artigo 62, §§ 2 e 30
Notese que me refiro aqui As nvengdes mistas, posto que o problema se
coloca sobretudo com relagio a elas. Entretanto, em matéria de Invengies
de servico, em tese, o problema pode apareces, seja no caso de o patrao ter
contratado com o inventor o pagamento de uma remunera¢io suplementar
an saldrio em caso de haver expedicho de patente, ou alnda. na hipGtese do
paréigrafo iinico do artigo 93 da Lei 9.279/96 (cl. infra Parte 2, 24.1).

67. TST - RR-AR 1.518/74 - Rel. Min. Orlando Coutinho - Undnime - 24 Turma,
em 17/9/74 D.J. de 16/10/74. A ementa do acirdio é a seguinte: “Inven-
¢io de empregado no curso do contrato de trabalho. O direito do obrel-
ro a haver da empresa participagio nos proveitos decorrentes da utili-

o direito serd limitar a prestacéo jurisdicional desta Justica, sem
que a norma constitucional disponha a respeito”,

Ao justificar o seu voto, o vogal Ministro 5& Machado afir-
mou que, apesar de o empregador ainda néo ter obtido a
patente para o invento que ja explora, “[E] de ver-se que
nao assegurar ao inventor qualquer remuneracio, serd ga-
rantir confra legem, a quem utiliza o invento em seu provei-
to, o enriguecimento ilicito™, ¥

0 mesmo raciocinio vale também para o pedido de patente
que o empregador, por sua incdria, ndo levou a bom termo.
Isto inclui, por exemplo, o arquivamento do pedido por falta
de requerimento de exame (Codigo de 71, artigo 18, § 1% Lei
n® 9.279/96, artigo 33) ou por falta de resposta a exigéncia
técnica (Codigo de 71, artigo 19, § 5% Lei n® 9.279/96, artigo 36,
§ 19) ou por falta de pagamento da retribuicdo relativa & expe-
dicdo da patente (Codigo de 71, artigo 21, § 1% Lei n® 9.279/96,
artigo 38, § 2°). Se o empregador assumiu o dnus de depositar
e acompanhar o processamento do pedido de patente, deve
fazé-lo com zelo, posto que as especificacies do requerimen-
to incluem a descricéo do invento de modo a que um técnico
no assunto possa pd-la em prética. Assim, se o pedido ndo
for bem sucedido, o invento cai em dominio piblico — per-
dendo, por via de conseqiiéncia, grande parte de, senéo todo,
o interesse econdmico. Certamente o empregado nao pode
ser penalizado pela inciiria ou negligéncia do patréo.

zagdn do engenho por parte da empresa independe da concessdo de
patente por parte do drgdo administrativo correspondente”. No mesmo
sentido hi actrdio do TRT da 3 Reglio (R.O. 1.940, 2 Turma, em 6/12/
72, publicado na LTr 37, pp. 353 e s5.), relatado pelo Julz Alflo Amaury
dos Santos. Em sentido contririo, ver acdrdao do TST - RR-647/61 - Rel.
Min. Hildebrando Bisaglia - 3 T, em 13/6/61 - Diciondrio de Decisies
Trabalhistas, 3 ed., Ed. Trabalhistas, 30 Paulo, organiz, Calheiros Bonfim.
Também em sentido contrério € a orlentagio da lel inglesa de patentes,
segundo a qual a fonte do beneficio econdmico que serve para o cilculo
da remuneragio do inventor & segundo Wotherspoon, a patente e nfo a
invengio. CL artigo cit. supra nota 23, p. 121.
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Neste caso, na hora de se apurar a remuneracao a que o in-
ventor faz jus pela exploragdo da invengdo pelo empregador,
o tribunal (se houver conflito entre as partes) terd que proce-
der a um célculo misto, envolvendo uma parte de liquidacio
€ uma parte de arbitragem. Com efeito, um dos fatores a levar
em conta nessa apuracéo € o valor que a invengao teria se a
patente tivesse sido concedida. Pode ocorrer até que a ine-

xisténcia da patente ndo tenha afetado o valor da invengéo,

mas provavelmente o contririo é o que ocorre.®

Entretanto, quando se discute a remuneragio do empregado
em face de inven¢des nao patenteadas, pode-se até admitir
que, nalguns casos, a inexisténcia da patente nao influencia o
valor da invenc¢do. Mas hi um ponto de fundamental impor-
tincia e que os tribunais do trabalho nao podem esquecer: a
inexisténcia da patente, como observa Stedman, pode até nao
afetar o valor da invencao, mas sempre afeta o valor do em-
pregado no mercado competitivo do trabalho. Como diz Ste-
dman, “O status do segredo de empresa pode impedir o reco-
nhecimento [do valor profissional do trabalhador] tanto den-
tro quanto fora [da empresa]”.”

(Observe-se também que a situacio inversa demanda uma solu-
¢ao igualmente inversa. Ou seja, se o empregado chama para si
0 onus de depositar e acompanhar o pedido de patente, um
erro que leve ao arquivamento do pedido e a conseqiiente per-
da de valor econdmico da invencio autoriza o patrio a deman-
dar ressarcimento. No caso, a co-propriedade caberia ao pa-
trao pelo fato de a invengao do empregado se ter incorporado
aos dados e meios que este utilizou e que pertenciam aquele.
Se a co-propriedade se torna impossivel, entdo o patrao pode
exigir do empregado ressarcimento por este ter utilizado os
dados e meios daquele (bem como as horas de trabalho) sem
ter para isso sido autorizado., Neste caso, o tribunal deverd ava-
liar o custo da utilizacdo dos dados e meios do patrao (insu-

68. Na minha vida profissional |4 tive a oportunidade de me deparar com um
caso em que a patente ndo foi concedida porque o empregador nao soube
caracterizar a invengdo, ou, mals especificamente, o modelo de utilidade
(tratava-se de uma combinagio de equipamentos ligados entre si por um
circuito eletrinico, que permitiam a automagao do registro de chamadas
telefdnicas interurbanas, até entdo anotadas por um penoso processo
manual; essa nova comblinacho de elementos conhecidos produzia real-
mente um efejto téenico novo, mas, por erro, havia sido descrito no pedi-
do de patente como um mero diagrama de blocos; além disso, o requeren-
te apenas refvindicou algumas vantagens técnicas, e ndo as caracterist-
cas do modelo, como deveria). Mais tarde, a empresa ndo conseguiu aten-
der as exigénclas técnicas do INPI tal era a gravidade dos ervos cometidos
na redacio do pedido. Este acabou por ser arquivado. Entretanto, o amui-
vamento do pedido ndo causou por si 56 a queda da tecnologia em domi-
nir pidblico. Isto, por duas razoes: o pedido estava tao mal redigido que
ndo chegava sequer a divalgar a invengdo; um téenico no assunto nio

14

mos utilizados, a construgao de protétipos, gastos na utiliza-
¢ao de equipamentos, etc.). Alternativamente, claro, assiste ao
patrdo o direito de demitir o empregado por justa causa, por
desidia (afinal, este teria ocupado o seu tempo na empresa a
fazer algo para a qual ndo havia sido contratado).

Um ponto que ndo pode deixar de ser enfatizado, entretanto, é que
o fato de néo se exigir que haja patente cobrindo a invencao néo
implica que ndo se exija a existéncia da invengao. 56 ha que falar
em alocagao de direitos sobre invencies (e modelos de utilidade e
desenhos industriais) que preencham os requisitos materiais da
novidade, utilidade e suscetibilidade de utilizacéo industrial. Se o
empregado comunica ao patrdo algo que ji € objeto do dominio
pliblico, ndo faz jus a qualquer tipo de compensaggo, 3e o empre-
gado contribui para a empresa com algo que € novo mas que € de
realizacio extremamente simples e Gbvia, pode até merecer com-
pensacio na qualidade de autor de uma sugestao, se o patréo tiver
instituido algum programa nesse sentido. Mas o empregado nio
pode impor ao patrio o atendimento de qualquer exigéncia do
Cidigo de 71 ou da Lei n® 9.279/96. E se o empregado comunica ao
patrdo algo que € novo, até inventivo, mas que so tem aplicacao
tedrica e ndo se concretiza num método de producio, também a
nada tem direito — pelo menos & luz da Propriedade Industrial,
pois pode até ser que a legislacdo de Direitos Autorais dé alguma
substancia a reivindicacdo do inventor.

Por fim, ¢a va sans dire, o conhecimento devera ter sido de-
senvolvido pelo empregado de modo licito. Este ndo poderd
demandar compensacio do patrdo por conhecimento a este
comunicado que tenha sido obtido, em confidéncia, num
emprego anterior. Na verdade, o empregado estara até sub-
metendo o novo patrio ao risco de uma agdo judicial por con-
corréncia desleal, com sérias chances de um preceito comi-
natorio ser expedido, impedindo o novo patrio de explorar o
segredo indevidamente revelado (TRIPS, artigo 39, § 29).

conseguiria reproduzi-la sé com base no relatério descritivo e nos dese-
nhos; em segundo lugar, a empresa a que me refiro € uma concessiondria
estatal de telecomunicagbes, e o modelo dizia respeito a um equipamento
que 56 interessava is concessiondrias — quase todas subsididrias da
Telebris. Hoje o modelo estd tecnicamente obsoleto, mas a empresa ob-
teve lucros de muitos milhies de ddlares com a sua exploragao, nao s em
ganhos de produtividade e redugio de custos, mas também em rovalties
recebldos do fabricante em razio de vendas efetuadas a outras empresas
do sistema. Os inventores, que haviam sido originariamente contratados
como engenheiros e s6 depais transferidos para atividades de pesquisa
(mas, segundo alegam, sem qualquer aumento salarial em razio disso; cf.
infra Parte 3, 3.1.3) ainda hoje mantém uma pendéncia com a empresa
porque nac auferiram gqualguer participacio nos resultados da explora-
¢io do modelo de utilidade.

B9, Cf. artigo cit. supra nota 28, p. 21,
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1.6, Inven¢oes de empregados, de prestadores de servigos e
estagidrios. Invencoes de empresas contratadas. Invencoes
de diretores. Invengoes de funcionérios piblicos.

a) O Codigo de T1, ao contrdrio da legislacdo anterior, que
nada dispunha a respeito, equiparou a relacio de emprego &
mera relaco de trabalho, para fins de aplicacdo dos artigos
40 a 43. Esta orientacao fundamentava-se numa realidade ju-
ridico-econdmica: a relagcido de dependéncia que se forma
entre o prestador e o tomador de servigos. A Lel n* 9.279/96
fol além disso: ndo s6 manteve a equiparacdo entre os inven-
tores-empregados e os inventores-autdnomos, como também
a estendeu aos estagidrios (artigo 92)."

b) A Lei n® 9.279/96 foi ainda mais longe, ao estender a aplica-
¢do das regras constantes dos artigos de 88 a 93 e 121 as rela-

0. “A conseqiiéncia da utilizacio de “invento’ ou “aperfeicoamento’ levado a
cabo por obra de quem ainda ndo era empregado e sim estaglirio, ndo
acarreta, para a empresa que o utiliza, a obrigagao de pagar a remunera-
¢io prevista no artigo 42 do Cédigo da Propriedade Industrial. Obrigacio
de natureza civil, insuscetivel de deferimento neste Juiza™, (TRT 2* Regido
- Proc. RO 13.952/82 - Rel. Julz José Lukz Vasconcebos - LTr margo/85, p.
298), Enquanto vigorar o Cisdigo de 71, o estagiério ndo esté impedido de,
nia Justica comum, buscar a aplicacio das regras constanies do Codigo da
Propriedade Industrial, por analogia (Lei de Introducio ao Cédigo Civil,
artigo 44). Afinal, o principio fundamental que se deve preservar é o do
enriquecimento Micito. 56 pelo fato de o estagiirio ndo ser, a rigor. nem um
empregado nem um prestador de servigos, mas sim um aprendiz, nao
pode justificar que a empresa se aproprie de crizcio daguele.

Lm exemplo: uma usina termelétrica contrata os servicos de um labora-
tirio de pesquisas para desenvolver estudos de como reduzir o teor de
cinzas resultante da queima do carvio do tipo “x". O laboratério, ao final
do periodo especificade no contrato, apresenta um relatorio contendo
recomendacdes para a adogio de um processo relativo & quelma do car-
viio, 0 qual reduzird as cinzas, aumentando a producio de energia e redi-
zindo a produgan de rejeitos, Entretanto, durante aguele mesmo periodo,
o laboratdrio emprega uma outra equipe de pesquisadores para estudar a
possibilidade de utilizar o carvio do tipo "y como matériaprima na pro-
dugio de energia. O carvio do tipo “y", por hipdtese, é mais barato e tem
menor teor de cinzas do que o carvao do fipo *¢". Eventualmente, este
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¢ies entre pessoas juridicas. A rigor, ndo se trata propria-
mente de inovagdo, mas apenas de deixar expressa uma ana-
logia que seria naturalmente aplicivel & pesquisa encomen-
dada. Afinal, quando uma empresa contrata outra para esta
desenvolver uma determinada atividade de pesquisa, os re-
sultados desta atividade serdo da empresa contratante, e a
contratada nao faz jus a qualquer remuneracio suplementar.
Esta é a regra das invencdes de “servico”. Mas se a empresa
contratada, durante a vigéncia daquele contrato, por sua pré-
pria conta e sem qualquer relagdo com o escopo desse con-
trato, procede a outras pesquisas e chega a resultados
inventivos, estes serao “livres”, isto €, ndo sdo apropriaveis
pela empresa contratante. A situacao intermediaria serd tra-
tada a exemplo do regime aplicivel is invencdes mistas,™ Nada
ha de revoluciondrio nisto. Ji em 1983 um estudo elaborado

grupo de pesquisadores produz um relatfrlo com recomendagies para a
utilizagio do carvio do tipo *y", o qual, se sujeito a um simples e barato
pré-tratamento quimico, substitui com vantagens o outro carvio. Ha aqui
campa para vdrios inventos, nomeadamente a composicao alterada do
carvio 7y", o processo do seu prédratamento, e talvez algumas altera-
ies no priprio processo de queima. Estes inventos, entretanto, serfam
livres, posto que estariam inteiramente fora do escopo do contrato: afinal,
a usina queria saber como trabalhar methor com o carviio do tipo “x” e
ndo como substitui-lo. Portanto, o laboratério teria o direito de patentear
as invencdes em seu nome, de cedé-las ou licenciélas & empresa contra-
tante ou mesmo de translerilas a uma empresa concorrente,

Suponha-se, entretanto, que o laboratdrio, em vez de usar uma equipe
independente de pesquisadores, usa os mesmos que estio lazendo o estu-
do para o contratante, Durante as horas de trabalho que estio sendo pa-
gas pela using, e usando os dados, as experiéncias e até as instalagies
desta, aqueles pesquisadores desenvolvem os dois estudos paralelamen-
te. Temos aqui um caso tipico de inventos “mistos”. Um tribunal comum
enirentaria sérios problemas de ordem pritica na alocagio de direitos
entre as duas empresas. A Lei 9.279/96, a exemplo do que ja ocorrla com
05 empregados-nventores, velo simplificar a tarefa do Judicidrio: se o con-
trato ndo dispuser sobre a alocagao de direitos entre as partes envolvidas
no caso de inventos “mistos”, estes pertencerdo a ambos, em partes iguals,
mas & empresa contratante terd uma licenca exclusiva de exploragio,
mediante o pagamento dos reyalties que o tribunal lixar
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pela Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual lembra-
va que o “vinculo entre a empresa e o assalariado ndo deixa
de ter relacio com o vinculo entre a empresa e o organismo
de pesquisa a quem ela encomenda uma atividade de pesqui-
sa".” A diferenca é que, no segundo caso, o vinculo seria pu-
ramente contratual, e ndo institucional. As partes, presumida-
mente iguais, contratam entre si como melhor lhes convier.

Ao Poder Judicidrio néo cabe sendo interpretar (ou integrar,

em caso de lacuna) a vontade manifestada.”

Outrossim, fica a divida de qual o regime aplicivel quando a
pesquisa for desenvolvida nio numa simples relagdo entre
tomador e prestador de servigos, mas numa relacio de joint
venture, na qual ambas as partes se envolvem ativamente na
elaboragdo da investigagdo. Neste caso (que, nos termos do
artigo 20 da Lei n® 8.884/94, pode levantar problemas de abu-
so do poder econdmico, quando a joint venture for organiza-
da de modo horizontal, isto €, entre concorrentes, e levar 4
comunicagao reciproca de dados confidenciais de importan-
cia estratégica, nomeadamente quando relativos a métodos
de produgao), o estabelecimento de um regime legal, supleti-
vo, de co-propriedade, pode até agravar a natureza anticom-
petitiva do acordo, pois necessariamente induzird & divisao
(horizontal) do mercado para a exploragdo do invento.

De qualquer modo, saliente-se que o artigo 92 ndo & inflexivel quan-
do determina a aplicacéo analdgica do regime supletivo de inven-
tos de empregados as relagdes contratuais entre empresas, Obser-
ve-se que o dispositivo comeca por dizer: “0 disposto nos artigos

T2, OMP1, “Guide sur les Activités de Propriété Industrielle des Entreprises
des Pays en Développement”, publ. OMFY ne 64%(F), Genebra, 1983, p. 16.

T3. Mas note-se o texto do § 2¢ do artigo 15 do Decreto 76.924/75, referente
a pesquisa universitdria sob encomenda: “Quando as atividades de
consultoria conduzirem a resultados que permitam o registro de paten-
tes ou licengas, ficard assegurada & instituicio a participagio nos rendi-
mentos financeiros dela decorrentes, para desenvolvimento do ensino e
da pesquisa”. A rigor, este dispositivo, na medida em que acrescenta
uma remuneragio suplementar (2 participacio nos royallies), a qual,
no fundo, é uma espécie de prémio de resultados, As Instituicdes univer-
sitérias de pesquisa, ndo estard revogado mesmo quando a Lei 9.279/%6
entrar em vigor. £ verdade que o regime supletivo estabelecido por esta
lel também se aplica & administragio piblica (artigo 93, copuy). Portan-
to, também para as instituigdes de pesquisa piblicas, a remuneragio
dos servigos inventivos expressamente contratados limita-se ao prego
contratualmente ajustado (artigo 93, caput, combinado com o artigo 88,
& 1%). Mas o pardgralo dnico do artigo 93 acrescenta que os pesquisado-
res vinculados & administracio piblica fazem jus a uma remuneracio
suplementar, mesmo em matéria de invencdes de servico. Mutatis
mutandis, e sequindo a mesma analogia que o capu! do artigo 93 estabe-
lece, também as instituiges de pesquisa vinculadas & administragio
plblica fazem jus a uma remuneragdo seplementar — no caso, partici-
pagao nos lucros da exploragio da patente. E evidente, entretanto, que,
& medida em que as Instituigdes piblicas de pesquisa se envolverem
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anteriores aplicase, no que couber..” (grifo acrescentado). Esta
qualificacio ndo serve s0 para limitar a abrangéncia do artigo as
hipéteses de fato que sejam compativeis com as hipiteses de fato
abrangidas pelos dispositivos anteriores, mas também para limitar
a abrangéncia das proprias regras dos dispositivos anteriores ain-
da que as hipteses em consideragao sejam realmente andlogas,
mas nao atendam a necessidade de uma adequada alocagio de
direitos. No exemplo dado acima um tribunal estd autorizado a
entender que a aplicagio analdgica da regra supletiva das inven-
¢des mistas ndo tem cabimento numa join! venfure entre concor-
rentes, preferindo estabelecer um mecanismo de remuneracéo em
vez da atribuicao de co-propriedade.

Entretanto, é 6bvio que as regras protecionistas do Direito do Tra-
balho ndo sdo chamadas para resolver disputas entre empresas.
Assim, as observacdes acima feitas com relacio a patentes que
nao sao obtidas em razdo de inctiria ou inércia e as invengoes,
conseqiientemente, caem em dominio pablico, ndo tém aqui apli-
cagao. Nesses casos, os conflitos resolvemrse em perdas e danos.
Por outro lado, claro, nem o trabalhador auténomo, nem o
estagidrio, nem a empresa prestadora de servigos, pode re-
correr a prestacao jurisdicional da Justica do Trabalho. Na
falta de lei expressa em contrério, a competéncia para dirimir
conflitos relativos a inventos desenvolvidos por auténomos,
estagidrios e pessoas juridicas é da Justica Comum.

¢) Os dispositivos legais referentes aos inventos de emprega-
dos sdo apliciveis também &s invencdes realizadas por dire-
tores. Vejamos como.

mais em relaghes contratuals com empresas privadas, o mercado se
encarregard de corrigir distorgdes que possam surgir da aplicacio do
artigo 15 do Decreto 76.924/T5 e do pardgrafo dnico do artigo 93 da Lei
9.274/96: ou, em troca de uma remuneracio maior, a instituicdo de pes-
quisa renuncia & participacio nos royalfies (no caso das instituicbes de
pesquisa, trata-se de direito disponivel e renuncidvel, ainda mais quan-
do & compensado; & no gue respeita aos pesquisadores, em sua relagio
com as universidades, a questao & diferente: o parigrafo dnico contém
um mandamento ao qual as universidades ndo poderdo fugir), ou essa
participacio ¢ mantida, mas as empresas contratantes poderdo exigir
uma redugio no fee pago A institulgio de pesquisa (esta poderd, alongo
prazo, ser também uma conseqiigncia do pardgrafo Gnico do artigo 93
da Lel 9.279/96 para os pesquisadores de instituigbes piblicas: 4 que
terdo direito a participagio nos ganhos da exploragio das Invengbes
além dos vencimentos, estes poderdo vir a ser reduzidos para novos
pesquisadores).

74, Em sentido contrdrio, a Chambre Commerciale de Cassation, da Franca,
em decisao de 21/6/88, reformou decisio do Tribunal de Recursos que
havia concluido que a legislacio aplicével aos inventos de empregados
era também, por analogia, aplicivel ao invento realizado por um diretor
e presidente do conselho de administragio da empresa. O colegiado
superior decidiu que os inventos desenvolvidos por diretores de socieda-
des andnimas sa0 submetidos a principios de direito comum. (fnfellectual
Property in Business, malofjunho 1989, vol. |, n® 3, News, p. 3).
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A doutrina e a jurisprudéncia fazem distingiio entre o diretor-
empregado e o diretor-acionista. O primeiro é o empregado da
empresa que € eleito pelo Conselho de Administracio para exer-
cer mandato. Nao € necessariamente acionista™ e, quando 0 €, a
sua participagio no capital é geralmente irrelevante. O segundo,
pelo contrario, elege-se — ou faz-se eleger por seus sécios — em
razao da sua relevante participagdo no capital social da empresa.

No que respeita ao diretor-empregado, hé divergéncias na inter-
pretagdo da abrangéncia do artigo 499 da CLT. Uma corrente (hoje
minoritdria) sustenta que a elei¢do do empregado para cargo de
diretoria acarreta a interrupcao do contrato de trabalho. Uma
outra corrente, também minoritéria, defende que a eleicio do
empregado néo suspende nem interrompe o contrato de traba-
lho: nem sequer o afeta.™ A corrente majoritdria definiu-se pela
suspensdo do contrato de trabalho do empregado eleito diretor,
conforme a Simula 269 do Tribunal Superior do Trabalho: “Dire-
tor eleito — Computo do periodo como tempo de servigo - 0
empregado eleito para ocupar cargo de Diretor tem o respectivo
contrato de trabalho suspenso, néo se computando o tempo de
servico deste periodo, salvo se permanecer a subordinacio jurf-
dica inerente a relacio de trabalho™.”

E precisamente a existéncia (ou a inexisténcia) dessa subor-
dinagdo juridica que caracteriza o tipo de vinculo entre o di-
retor e a empresa. Se ao diretor, através da eleigio, sdo confe-
ridos poderes de patrdo, o contrato € suspenso. Mas se o
cargo de diretor € mero posto hierdrquico, sem aqueles po-
deres, entdo o contrato nao se altera.™

75. ALei G.404/76 ndo exige que o diretor seja aclonista.

6. Cf. STF, RE 101.060-PR (RTJ 108/1362) e RE 100.531-MG (RTJ 109/418).
Nestes acdrdios ndo se segue (nem se contraria) esta corrente, mas &
Ihe feita mengdo, com cltacio da opiniio de Orlando Gomes,

77. DIU de 1/3/19885.

78. “Em certos casos, & Irrelevante a ‘eleicio’ de empregado para cargo de
Diretor de Sociedade Andnima, pois tal ‘elei¢do’ nem sempre

A mesma distin¢ao pode ser feita para um outro tipo de di-
retor, que aparece em conseqiiéncia da profissionalizagao
do gerenciamento de empresas: o diretor-empresério. Tra-
ta-se daquele profissional altamente habilitado que é cha-
mado a exercer fungdes de gestdo durante um certo perfo-
do, para resolver um determinado problema. Ultrapassado
esse periodo, resolvido esse problema, ele pode até ser
reeleito, mas nio € incomum ele ir para outra empresa re-
solver outra situacao dificil.

Se a eleicdo deste diretor profissional é acompanhada da atri-
buigao de poderes reais de comando, ele & visto como um
efetivo diretor. Mas se ndo, evidentemente ele é um emprega-
do, para todos os efeitos trabalhistas. Sendo o contrato de
trabalho um contrato-realidade, a denominacao do cargo ocu-
pado ndo tem a minima importancia. O que importa é o que o
diretor faz e o que ele pode fazer.

Assim delimitado, ainda que muito brevemente, o conceito
de diretor, ndo ha como negar que as regras do Capitulo XIV
do Codigo de 71 e da Lei n” 9.279/96 se aplicam aos diretores:

— s€, a despeito do nome do cargo, existe a subordinagéio
juridica (quer para o diretor-empregado quer para o diretor-
empresario), ele entdo € um empregado e assim os inventos
que ele realizar so atingidos pelos artigos 40 a 43 do Cadigo
de 71 e pelos artigos 88 a 93 e 121 da Lei n® 9.279/96;

— se o empregado foi eleito para o cargo de diretor, com
eletivos poderes de patrao, o contrato de trabalho est sus-

descaracteriza o vinculo empregaticio. Algumas distingdes sio necessa-
rias; entre o diretor-Grgao e o diretor-empregado; entre aquele que &
elelto por ser detentor de capital da 3.A. e aquele que é eleito por sua
qualificagio técnica (alto funciondrio)”. Ac. (uninime) do TRT da 2 Re-
gido - 2* Turma (RO 5.277/79), Rel. Juiz Floriano Corréa Vaz da Silva,
proferido em 31/3/80, B. Calheiros Bomfim e Silvério Santos, Diciondrio
de Decisdes Trabalhistas, 174 ed., ed. Edicoes Trabalhistas, 1981, emen-
ta 1.395, p. 199,
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penso (ou interrompido, ndo importa), mas ndo deixa de
estar em vigor; para os fins do Cadigo de 71 e da Lei n” 9.279/
96, esse diretor é um empregado e os inventos que realizar
enquanto o seu contrato estiver suspenso submetem-se as
mesmas regras; mas, mesmo supondo-se que o fato de o
contrato estar “congelado” implica a inexisténcia de efeitos
trabalhistas durante a sua “hibernacao”, ainda assim os ar-
tigos 40 a 43 do Cédigo de 71 e os artigos 88 a 93 e 121 da Lei
n® 9.279/96 ndo deixariam de aplicar-se & situagdo do dire-
tor, s6 que, nesta hipdtese, na qualidade de um prestador
de servigos;

— se o diretor-acionista e se o diretor-empresario aquinhoa-
do com reais poderes de patrio inventarem no curso de seu
mandato, as regras que se lhes aplicam séo as relativas aos
prestadores de servigos; afinal, ndo mantém uma relacio de
emprego com o patrio — porque eles é que sdo os patroes —
mas mantém uma relacdo de trabalho com a sociedade (cuja
personalidade juridica se distingue da dos acionistas).

Em suma, os inventos dos diretores sio regidos pelos arti-
gos 40 a 43 do Codigo de 71 e pelos artigos 88 a 93 e 121 da
Lei n® 9.279/96, ndo importando em que circunstancias eles
exercem as suas atividades, se o seu contrato, quando ori-
ginariamente empregados, esta suspenso ou interrompido,
ou de que tipo de poderes eles dispdem: quer como empre-

gados, quer como prestadores de servicos, aquelas normas
aplicam-se-lhes.

d) Conforme j4 assinalado, as normas relativas aos inventos
de empregados aplicam-se as entidades da administragio
piblica, direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou
municipal.™ Esta aplicacdo, obviamente, & supletiva. Assim,
quando outro regime mais favoravel for estabelecido por re-
gulamento ou regimento interno da entidade, ou por lei esta-
dual ou municipal, este outro regime terd precedéncia.

79, Codigo de 71, artigo 43; Lel 9.279/96, artigo 93, coput. Estes dispositivos,
na verdade, eram desnecessarios no que respelta & empresas pdblicas,
sociedades de economia mista e outras entidades que explorem atividade
econdmica, pois estas, de acordo com o artigo 173, § 19, da Constitulgdo
Federal, “suleitam-se ao regime [uridico priprio das empresas privadas,
inclusive quanto s obrigactes trabalhistas e tributérias”. Observese que
alel 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que estabeleceu o regime juridico
dos servidores piblicos federais, [ol omissa em matéria de inventos.

80. Cf. infra, Parte 2, 2.4.1, uma anélise do regime de exceclo &s invenges
de servigo realizadas por pesquisadores ligados & administragio pabli-
ca direta e, em particular, dos pesquisadares universitarios. O artigo 39
da Constitulcio Federal reservou aos Estados e Municipios competén.
cia para legislar sobre os planos de carreira dos servidores da adminis-
tragdo piblica direta, das autarquias e das fundagdes pablicas,

81. Codigo de 71, artigo 21, § 2 “Da patente deverdo constar (...) nome,

18

Na Parte seguinte ver-se-d, entretanto, que a Lei n®9.279/96 criou
um regime de exce¢ao aplicivel aos servidores piiblicos®

1.7. As invencoes “andonimas”. Direitos dos respectivos
inventores.

E juridicamente possivel que uma patente seja expedida sem que
dela conste o nome do inventor. O Cédigo de 71 nao mencionava
esta hipotese®, mas a Lei n® 9.279/96, no artigo 6°, § 4°, autoriza o
inventor a “requerer a nao divulgacao de sua nomeacao™. A nova
lei brasileira segue a orientacio de leis mais recentes que admi-
tem que o inventor, se essa for a sua vontade, nao seja nomeado
na carta-patente.” Note-se que nio se trata da invengdo “sem
inventor”, pois que este tem que ser nomeado e qualificado, ca-
bendo-he exclusivamente o direito de permanecer no anonima-
to. O patrao nao pode manifestar qualquer vontade a este respei-
to, quer se trate de invengao livre ou mista.

No fundo, o que o legislador implicitamente esta reconhecen-
do nao é mais do que o direito ao anonimato — situagio que
o Direito Autoral j& de ha muito conhece. Em matéria de obras
de autor, o anonimato € garantido, em primeiro lugar, em res-
peito & liberdade de expressao e, depois, como defesa da pri-
vacidade. Em matéria de Propriedade Industrial, como expus
acima, a ligacdo entre a obra e a personalidade é muito mais
diluida, se & que existe. Assim, a elisao do nome do inventor
ndo diminui a sua personalidade. E-he reconhecido um direi-
to moral & paternidade da invengao, mas esse direito nao é
tao importante quanto o é em matéria de obras de autor.

Entretanto, os inventores “andnimos” nao sio menos qualifi-
cados a exercer direitos patrimoniais em oposicio aos pa-
tries ou tomadores de servicos do que os inventores nomea-
dos nas cartas-patente. 0 anonimato nao afeta o direito sub-
jetivo dos inventores.® Pode, entretanto, atingir a sua carrei-

nacionalidade, profissio e domicillo do Inventor (...}, O § 4¢ do artigo
40), 4 transcrito integralmente (supra nota 6), era ainda mais especifico:
*[-..] bem como o nome do inventor, constardo do pedido e da patente”.
Este dispositivo cria um direlto potestativo em favor do inventor, o qual
pode até, mediante justificativa, pretender que o seu nome néo conste
da carta-patente, mas esse direito & s6 seu, o patrio nio pode omitir a
mengdo do Inventor por iniciativa prapria. O Projeto de Lei de Cultiva.
res (supra nota 57), no artigo 28, segue a orientagio do Codigo de 71,
determinando que o nome do melhorista conste obrigatoriamente do
pedido de protegdo e do certificado de registro da cultivar “de servigo™

82. Exemplos 530 a lel de patentes sufca, de 1976, e a lel francesa, de 1978,

83. 0 anonimato, entretanto, nio pode atingir o requerente e, posterior-
mente, o titular da carta-patente. Este deve ser devidamente identifica-
do e qualificado pois a patente & um ttulo de propriedade que produz
efeitos (excludentes) erga ommes.
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ra, na medida em que deixa de haver associagao do nome do
inventor com a invencao.

1.8. Espécies de criacdes industriais abrangidas pelos
artigos 40 a 43 do Codigo de 71 e pelos artigos 88 a 93 e
121 da Lei n* 9.279/96. Os programas de sugestoes.

Disse atrds que a invencgao € uma solugdo criativa, nova e
pratica para um problema técnico. Esta definicao tenta en-
globar as principais caracteristicas da criacdo industrial:
trata-se de uma solucdo nova, diferente das solucdes que
ja se conhecem para o mesmo problema — o que a distin-
gue da descoberta; trata-se, além disso, de uma solugao
criativa, a pressupor o que se chama de “atividade inventi-
va“, comum aos inventores e aos artistas — aquele toque
de inesperado que ndo decorre de um simples exercicio
de logica; e é uma solucao pratica que resolve um proble-
ma técnico — e ndo uma criagdo de cunho tedrico e abs-
trato. A praticidade manifesta-se na possibilidade de o in-
vento ser imediatamente aplicado num processo de pro-
ducio (industrial ou artesanal, nio importa).

Essas caracteristicas, entretanto, ndo sdo exclusivas das inven-
¢oes propriamente ditas, mas aparecem, com maior ou menor
acentuaqdo, também em outras criagdes industriais, como os
modelos de utilidade e os desenhos industriais.® Em se tratan-
do de modelo de utilidade, o requisito da criatividade, ou ativi-
dade inventiva, é examinado com menor rigor, posto que se
trata de uma nova configuracio utilitiria de um objeto conhe-
cido. Em se tratando de desenhos industriais, a atividade in-

B4, O Codigo de 71, artigo 11, Inciso 1, referese a um outro tipo de criagio, o
modeto industrial (a diferenca entre desenhos e modelos industrials estd
£m que 0s primelros eram em duas dimensbes e os segundos apresentavam
tréés dimensdes; fora ksso, tratavam-se de configuraches estéticas de produ-
tos Industrializados). (uando a Lel 9.275/96 entrar em vigor, o concelto de
desenho industrial definido pelo artigo 95 abrangerd as duas modalidades.

ventiva é substituida pela originalidade, definida como uma sim-
ples “configuracdo visual distintiva, em relacio a outros obje-
tos anteriores” (Lei n® 9.279/96, artigo 97). Nao ha exigéncia,
portanto, de um “passo adiante”, um salto criador de uma con-
figuracdo conhecida para a configuragio nova.

0 Codigo de 71 fala de inventos e de “aperfeicoamentos”, Tal-
vez a intengéio do legislador tenha sido a de, com a palavra
“inventos”, abranger as inven¢des em sentido estrito, e com
a palavra “aperfeicoamentos”, abranger as outras criagdes
industriais, inventos em sentido lato. Se essa foi a intencéo,
entretanto, houve um equivoco. £ que o aperfeicoamento tan-
to pode ser objeto de patente de invencio como de modelo
de utilidade — o aperfeicoamento de um processo, por exem-
plo, é sempre uma invengao em sentido estrito, nunca um
modelo de utilidade, face aos termos do artigo 10 do Cédigo
de 71, que define 0 modelo como toda a disposigao ou forma
nova introduzida em objetos conhecidos, desde que se pres-
tem a um trabalho ou uso pratico.

Portanto, a luz do Codigo de 71, enquanto este vigorar ou
produzir efeitos, a palavra “inventos™ deve ser interpretada
na acep¢ao ampla, sob pena de se tratar os iguais (criadores)
de forma desigual. Quanto ao termo “aperfeicoamentos”, nao
passou de um acréscimo indtil que quis esclarecer o que nio
necessitava de esclarecimento,®

A Lei n® 9.279/96 veio superar essa imprecisao de terminolo-
gia. A lei aplica-se aos inventos, modelos de utilidade e dese-
nhos industriais desenvolvidos no curso de uma relagio jurf-
dica de trabalho.

85. O termo “aperfeigoamentos” nao constava da legislagio anterior. E o
Anteprojeto de Lei n® 309/7T1 (que deu origem ao Codigo) apenas se
referia & incengdo. O termo loi acrescentado, sem qualquer justificati-
va, no Substitutivo da Comissio Especial da Camara dos Deputados
(pp. 366 e s5. dos Anais, Camara dos Deputados, set.fout. de 1971),
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0 grande problema que se levanta, entretanto, é com relagio
as sugestoes, que podem ser definidas grosso modo como pro-
postas de aperfeicoamentos técnicos e gerenciais apresenta-
das por empregados no curso da relacio de trabalho. As su-
gestoes, portanto, cobrem uma enorme drea de aplicacio e
apresentam uma grande variedade de caracteristicas tecno-
logicas. Vao desde uma simples proposta de mudanca de uma
rotina administrativa, visando, por exemplo, eliminar formu-
lirios, até concepgdes prontas e acabadas de novos produ-
tos ou novos processos de producdo. Muitas vezes, a suges-
tdo nao passa de uma simples idéia para um novo produto ou
equipamento, a necessitar de todo um trabalho inventivo
posterior bem como a engenharia correspondente, Outras
vezes, trata-se de um invento pronto e acabado, pronto para
ir para a linha de producao.

Ha empresas que incentivam os empregados a sugerir melho-
ramentos, criando para isso um programa, cujo regulamento
geralmente estabelece as regras para a apresentagao das su-
gestOes, as condicdes para a sua apreciacdo pelo emprega-
dor, e os mecanismos e valores de premiagao aos autores das
idéias selecionadas e aproveitadas.

86, “Acontece que o valor de uma produgio Industrial determinada pode
dever-se nao ao desenvolvimento e a utilizacio de uma invengio
patentedvel ou patenteada, mas a uma qualidade particular da aplica-
¢do de processos de fabricagio. Em comparagio com os da concorrén-
cia, o produte apresenta vantagens superiores por um prego idéntico,
ou vantagens idénticas por um prego Inferior. A obtencio desse resulta-
do decorre de um four de main. [nota excluida] Este pode ser produzido
pelo priprio assalariado, autor de observagdes inteligentes ou simples-
mente astuciosas, ou homem dotado de uma habilidade pessoal de execu-
0. 5e as duas hipiteses nko demandam o mesmo regime [nota exclulda;
anota assinala que a primeira hipitese diz respeito ao know-how e subme-
tese ao regime dos segredos de empresa), pelo menos tém o efeito co-
mum de excluir a aplicabilidade da lei de 1978 [aplicivel aos inventos de
empregados]”. Jean-Pierre Gridel, ob. ¢it. supra nota 24, p, 3.

A reportagem publicada na Revista Exame (cf. supro nota 27) di alguns
exemplos de idéias apresentadas a titulo de sugesties, algumas das quais
apresentam caracteristicas de inventos {ou modelos), que as fariam
incidir sob o alcance da lei. No exemplo citado acima, tudo indica que se
irata de um modelo de utilidade desenvolvido por empregades que nio
foram contratados para Inventar. Um oulro exemplo de um possivel in-
vento {ou modelo) fol uma alteracio introduzida por sete operadares
de uma midquina, incluindo o seu coordenador. Eles perceberam que a
miguina perdia produtividade em razdo de flutuagtes na temperatura
do dleo. Compraram um aquecedor elétrico com termostato, acoplarame
no & méquina e resolveram o problema. Pode tratar-se de uma combina-
ao de elementos conhecidos com resultados novos (portanto, uma in-
vengio) ou apenas uma disposigio nova numa maquina conhecida, com
melhoramento funcional (modelo de utilidade). De qualguer modo, os
ganhos da empresa foram estimados num aumento de faturamento de |
milhdo de délares por ano, além da redugio de tempo de ociosidade em
cerca de 315 horas por ano. A grosso modo, supondo-se que a empresa

30

0Os programas de sugestes podem levantar problemas comple-
xo0s, na medida em que geram interfaces com os programas de
patentes. Com efeito, aquelas sugestdes que constituem invengdes
patentedvels sao examinadas por outro prisma,  luz da legislacao
especifica. Mas as sugestdes que ndo atingem esse nivel de paten-
teabilidade — ou porque, apresentando natureza técnica, lhes fal-
tam os requisitos materiais que definem a invengao ou porque nao
sao de natureza técnica, mas administrativa, comercial ou financei-
ra — submetem-se a um regime juridico inteiramente distinto. A
partir de agora, a0 mencionar sugestdes estarei referindo-me as
propostas que ndo tém caracteristicas de inventos.

De um modo geral, o tratamento juridico das sugestdes subme-
te-se a trés principios juridicos fundamentais: a) os artigos 40 a
43 do Codigo de 71 e os artigos 88 a 93 e 121 da Lei n® 9.279/96
nao se aplicam as sugestoes;™ b) via de regra, fica dentro do
poder discriciondrio do patrio remunerar as sugestdes, uma
vez que, ainda por via de regra, elas cabem dentro dos deveres
funcionais do empregado;¥ ¢) entretanto, prevalece o princi-
pio fundamental da vedacao do enriquecimento sem causa
quando as sugestdes ultrapassam o ambito do simples zelo
profissional do empregado e os patrdes se beneficiem delas.®

tem uma margem de lucro de 15%, o modelo teria gerado uma expecta-
tiva de ganho de 1 mithio e meio de ddlares (150 mil délares por ano
multiplicados por dez anos, que correspondem 4 vigéncia da patente de
modelo de utilidade no Cadigo de T1), fora os ganhos com a diminuigao
nas paradas de manutencio. Em vez de dividir esses ganhos com os
empregados, a empresa, diz a reportagem, premiou-os com viagens a
Santa Catarina. Cl. supra nota 27, p. 96

&7, “Aperfeigoamentos que nao preenchem os critérios de patenteabilidade
da lel norte-americana de patentes podem ser reconhecidos pelo pa-
trio. Contribuintes ndo-inventores podem, devem, e sio freqlientemente
recompensados mediante aumentos salariais e bonus compensatorios
por patrdes agradecidos e esclarecidos. Freqlientemente, as empresas
tém aquilo que se chama de ‘caixas de sugesties’ para a submissio de
novas idéias pelo empregado. Estas empresas premiam os empregados
que apresentam sugestoes especialmente (tels, ainda que possam ndo
atingir o nivel de uma invencio patentedvel, Assim como acontece com
as invencdes |de servico] patentedvels de empregados, a compensacio
por essas sugestoes fica estritamente dentro do poder discriciondrio do
patrio”. Witte & Guttag, artigo cit., supra nota 22, p. 477.

Voltando aos exemplos da reportagem publicada em Exame (supra, nota
27), sdo exemplos tipicos de sugestdes, cuja remuneracio fica a critério
exclusivo do patrio, a substituicio de porcas de ago inoxidével por por-
cas de aco cromatizado na fixacho de pecas de motores da Volkswagen
(id. p. 95) e 0 desenvolvimento de um sistema de impressao de bilhetes
aéreos da TAM, em substituicio de bilhetes pré-impressos, feito por um
engenheiro da drea de informética da empresa (id. pp. 95-96).

88. 1. supra nota 50 e texto respectivo. O acOrdio Schoit v Westinghouse
Elec. Corp., 259 A.2d 443 (Penn. 1969), que apontou como razio de deci-
dir em favor do empregado a vedagdo do enriquecimento fnjusto, trata
precisamente de uma idéia concebida e oferecida ao patrao sob a égide
de um programa de sugestdes.
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O primeiro principio ndo levanta questdes mais complexas,
a nao ser do ponto de vista técnico, no que respeita a distin-
¢ao (puramente técnica, repito) entre uma simples suges-
téo e uma invencéo.

() segunda regra € bem mais dificil de explorar: afinal, por que
os autores de sugestoes nao tém direito a ser remunerados
(em matéria de principio)? A razdo é que a contribuigdo para o
melhoramento das condigdes de trabalho estd dentro das tare-
fas normais que se espera que um empregado diligente cum-
pra. Zelo e diligéncia resultam naturalmente em sugestdes. O
ponto verdadeiramente delicado estd em saber quando é que o
empregado ultrapassou esse dever de zelo (cujo cumprimento
tem a contrapartida do saldrio) e apresentou ao patrio algo
que este nao deveria ou poderia esperar do empregado (e que,
portanto, ndo recebeu a contrapartida do saldrio).

As sugestdes que estdo no primeiro nivel nio geram um direito
de o empregado exigir um pagamento adicional. 56 as segun-
das. E mesmo assim, observadas algumas condicdes. Tomese
um exemplo como ilustracio. Um empregado de um escritério
de contabilidade deve ter a preocupacdo de reduzir os custos
que a sua atividade gera para o patrio. Isto é normal e espera-
do. Assim, um contador que é empregado da firma tem a idéia
de escrever numa folha de papel “0 dltimo a sair apague a luz"
e afixa essa folha em lugar bem visivel, junto da porta do gabl-
nete de trabalho. Sem divida, esta atitude pode deixar o super-
visor desse empregado satisfeito e pode vir até a ser considera-
da posteriormente para uma promogao. Mas nao gera o direito
de o empregado exigir do patrio uma participagdo nos ganhos
obtidos em razéo da reducio do consumo de energia elétrica.

Suponha-se agora que o contador, matemético nas horas de la-
zer, desenvolve um algoritmo que reduz em 50% o tempo gasto
pela firma na auditagem das demonstragbes financeiras dos clien-
tes, Nao se trata de uma invencdo patentedvel, posto que nao
tem aplicabilidade industrial, e pode ndo ser abrangido pelo di-
reito autoral por ter natureza puramente funcional. Estamos aqui

diante de uma sugestdo que, se adotada pelo patrdo, gera um
direito & remuneracio do empregado.

A razdo para este direito estd em que o empregador, se usar a
sugestao e nao remunerar o empregado, terd enriquecido in-
justamente & custa deste. Outrossim, como o Supremo Tribu-
nal da Pensilvania esclareceu em Schott v. Westinghouse Elec. Corp.
(1969}, trata-se do tipo de sugestio que o empregador ndo pode
esperar que tenha sido cedida pelo empregado sem expectati-
va de ganho. As relagies entre patrdo e empregado sio rela-
ghes sinalagmaticas, nas quais as partes produzem prestacdes
e contraprestagdes que t8m contelido equivalente e eminente-
mente econdmico. Nao pode haver gratuidade nas relagdes de
trabalho. O que o empregado prové ao patrao sé pode incidir
em uma de duas categorias: ou estd pago pelo saldrio; ou ndo
estd. E se ndo estd, deve ser compensado de alguma forma, sob
pena de o patrao se enriquecer de modo injusto.

Claro, a existéncia de um programa de sugestdes na empresa,
com regras estabelecidas por escrito ou em préticas adminis-
trativas, simplifica a solugdo dos problemas: a matéria passa
a ser contratual e a vontade das partes passa a ser construi-
da tendo em vista o que ali se estabelece. Ainda assim, dois
pontos sdo importantes,

Em primeiro lugar, a instituicao do programa, no que respeita
aquelas pequenas sugestoes que poderiam ser consideradas
como cabendo dentro dos deveres contratados (e pagos) do
empregado, deve ser vista como uma liberalidade, Portanto,
0 patrdo tem uma grande margem de atuagio para estabele-
cer as regras relativas a aceitacao ou rejeicao de uma suges-
tado, bem como a sua avaliacio e premiacao. O Poder Judicia-
rio nao pode interferir nesse exercicio de liberalidade pela
empresa. Mas, depois, uma vez estabelecidas as regras, estas
passam a ter natureza contratual e o patrao nio pode afastar-
se delas. Por exemplo, suponha-se um programa cujo regula-
mento prevé que a premiacio das sugestoes terd trés niveis:
cem reais, para as sugestdes aprovadas, mas nao implemen-

\/ Vieira de Mello, Werneck Alves

Advogados S/C
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tadas; quinhentos reais, para as sugestoes aprovadas e im-

plementadas, mas por um periodo de tempo nao superior a

um més; e mil reais para as sugestdes aprovadas e incorpora-

das & rotina da empresa. Nenhum tribunal podera interferir,

por exemplo, na liberdade de julgamento da empresa que re-

cusa uma determinada sugestio, por mais valiosa que ela

possa ser. Mas nao pode a empresa dizer que rejeita a suges-

tao, para depois a por em prética e negar a recompensa ao

empregado (foi precisamente isto o que ocorreu no caso Schott”
v. Westinghouse Elec. Corp. (1969), citado acima®™).

Em segundo lugar, néio € incomum que as sugestdes apresen-
tadas na vigéncia de um determinado programa de empresa
tenham nivel inventivo que as subordinem as leis de Proprie-
dade Industrial, Sendo assim, nao & pelo simples fato de o
empregado ter submetido a sugestio como tal que afasta a
aplicagdo da lei. O fator que faz aplicar a lei é a natureza in-
ventiva da criagdo industrial e ndo o nome que se lhe da (in-
vento, aperfeicoamento, modelo ou sugestao).

Portanto, pode até ocorrer que uma mesma sugestao percor-
ra uma trilha um tanto complexa dentro dos meandros buro-

89, Md.

90. E certo que um dos requisitos formals de patenteabilidade € a deseri-
¢do do invento de modo a que um técnico no assunto possa reproduzi-
lo. Mas, na pratica, isto 56 & verdadeiro para inventos referentes a pro-
dutos ou a processos muito simples, cujo knouhow é aparente. Quando
s¢ trata de inventos complexos, vinculados a dreas tecnoldgicas sofistl-
cadas e complexas, nio se pode esperar que uma patente descreva toda
a tecnologia que cerca o invento reivindicado. Em caso contrério, as
patentes conteriam relatdrios descritivos de centenas ou mesmo de
milhares de péginas, o que inviabilizaria a tarefa das repartiges de pa-
tentes. Assim, em multos casos, o inventor, ao redigir a patente, parte
do principio de que o examinador (bem como o pablico interessado, j&
que uma das fungdes da patente & divulgar tecnologia) & um bom
entendedor, para quem “mela palavra basta”... Além disso, esse mesmo
Inventor deixard de descrever rotinas e conhecimentos técnicos que
constituem knowshow, os quais serio mais tarde comunicados a um even-
tual licenclado. Portanto, muitas patentes séo, na verdade, a ponta de
um iceberg tecnoldgico. Sem o conhecimento do Anow-how submerso, £
impossivel (ou menos eficiente) explorar o invento,

A protecio ao segredo de empresa € de natureza indireta, posto que o
bem Juridico imediatamente garantido € o da lealdade; lealdade do em-
pregado ao patrio nas relagdes de trabalho; lealdade entre os concor-
rentes, que ndo devem usar meios menos éticos para conhecer dados
confidenciais dos adversdrios; e lealdade entre contratantes, em rela-
gies juridicas de natureza civil (como, por exemplo, em relagio a cliu-
sulas de confidencialidade em contratos de transferfncia de &nou-how
ou de licenga de patentes).

() concelto de segredo de empresa estd hoje, em linhas gerals, estabelec-
do pelo artigo 39 dos TRIPS, cuja redagdo estd claramente baseada na
experiencia da common low norteamericana (comparar, par exemplo, a
redacio do artigo 39 dos TRIPS com a alinea () do § 22 do artigo 12 do

criticos de uma dada empresa, comecando por uma simples
idéia e acabando por resultar numa invencio. Em empresas
maiores e mais preocupadas com o incentivo 2 atividade in-
ventiva de seus empregados, a mesma sugestao pode até ser
objeto de exame por duas comissoes distintas — a de suges-
toes e, depois, a de patentes. Esta integracao de sugestoes e
de invencdes, inclusive, € levada muito a sério pelas grandes
corporacdes japonesas, onde ela constitui um dos aspectos
fundamentais do controle total de qualidade.

1.9. Os inventos de empregados e o regime dos

segredos de empresa.

() tratamento juridico dado aos inventos de empregados tem
muitos pontos de contato com o regime juridico dos segre-
dos de empresa. Esta observacdo ganha relevancia quando
se considera que o regime de inventos de empregados com-
preende os inventos mantidos em sigilo ou quando se nota
que mesmo os inventos patenteados — e, conseqilentemen-
te, divulgados ao piblico — interagem com conhecimentos
técnicos sigilosos, os quais ndo podem ser utilizados pelo em-
pregado nem comunicados a terceiros.”

“Uniform Trade Secret Act™ [a qual ndo se trata de uma Jei federal mas
apenas de uma proposta de uniformizagio das lels estaduals — nos EUA o
segredo de empresa & matéria de competéncia dos Estados—, a qual tem
vindo efetivamente a ser adotadal). Alids, um reputado professor univer-
sitdrio norte-americano de propriedade Intelectual afirmou uma vez numa
conferéncia que ele seria capaz de ensinar os aspectos substantivos da
propriedade intelectual dos EUA aos seus alunos tendo como fext book
apenas 0s TRIPS, tal foi a influéncia que a experiéncia daquele pais exer-
ceu na redacdo do texto final, Aliis, acrescente-se que um texto muito
semelhante ao dos TRIPS ja havia sido negociado e aprovado anterior-
mente, o qual acabou por resultar no Capitulo 17 do acordo do Nafta (North
American Free Trade Agreement, entre os EUA, o Canadd e o Mésico).

E a seguinte a definicho de segredo de empresa estabelecida pelos TRIPS,
artigo 30, § 2 “Pessoas fisicas e juridicas terdo a possibilidade de evitar que
informacao legalmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou usada
por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contriria a priticas oo
merciais honestas, desde que tal informagho: (2) seja secreta no sentido de
que ndo seja conhecida em geral nem facilmente acessivel a pessoas de
cireulos que normalmente lidam com o tipo de informagio em questao, sefa
como um todo, seja na configuracio e montagem especificas de seus com-
ponentes; () tenha valor comercial por ser secreta; e (c) tenha sido objeto
de precaugles razodvels, nas circunstancias, pela pessoa legalmente em
controle da informagdo, para mantéla secreta”,

0 Acordo acrescenta uma nota de rodapé: “Para o fins da presente dispo-
sicho, a expressio ‘de maneira contriria a priticas comerclais honestas'
[expressio esta que ¢ utilizada pela Convengdo da Unido de Paris, artigo
10k, § 22, para definir os atos de concorréncia desleal] significard pelo
menos priticas como violagio ao contrato, abuso de confianga, indugdo &
infragio, e inclui a obtencio de informagdo confidencial por terceiros que
tinham conhecimento, ou desconheciam por grave negligéncia, que a ob-
tengdo dessa informacio envolvia tals priticas”.
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Por outro lado, observe-se que, como lembram Witte & Gut-
tag", toda a invencio em tramitacdo na reparticao de paten-
tes é objeto de segredo até ser publicada. Portanto, mesmo
as invengoes que vém a ser objeto de patente podem ser ana-
lisadas a luz dos principios da concorréncia desleal durante
um determinado periodo.

Dependendo do tipo de invento realizado pelo empregado em
fungdo das tarefas contratadas, o inventor nio pode utilizd-lo
em seu proveito ou em proveito de terceiros. Assinale-se,
entretanto, que hé proposta no sentido de se estabelecer uma
importante distingdo entre os conhecimentos que foram ad-
quiridos pelo ex-empregado mediante comunicacéo e aque-
les que foram desenvolvidos pelo préprio ex-empregado no
curso do emprego. Stedman sugere que o ex-empregado de-
veria ter maior margem de liberdade para utilizar o conheci-
mento confidencial por ele mesmo desenvolvido numa rela-
¢ao de emprego anterior, e cita jurisprudéncia da Pensilvania
nesse sentido.” Nao concordo. O divisor de dguas, a meu ver,
¢ a definicao das tarefas contratadas. Se o ex-empregado foi
pago para gerar esse conhecimento, ele pertence ao patrdo e
a sua utilizacao por empregado em nova relacao de emprego
ou em inciativa autonoma constitui um enriquecimento ilicito.

Nao se compreendem aqui, entretanto, as habilidades profis-

sionais desenvolvidas pelo empregado e que incorporam a
sua personalidade e capacidade técnica. Estas habilidades

91. Cf artigo cit. supra nota 22, p. 469, Os autores dizem que a Invengio &
ohjeto de segredo até a expedicio da patente. Eles relerem-se ao direito
anterior dos EUA. Efetivamente, até 1995, os pedidos de patente trami-
tavam em sigilo até a sua expedicio. Em 1995 os EUA adaptaram a lel de
patentes aos TRIPS e estabeleceram a publicagio do pedido para co-
nhecimento de terceiros,

92, CI artigo cit. supro nota 28,

93, Em sintese, a cldusula de ndo-concorréncia s6 vale se o ex-empregado
fol compensado em razio de a aceitar, se a sua validade & limitada a um
periodo razodvel (os tribunais ndo simpatizam com clivsulas superio-

ADYVOGADOS

profissionais so indissocidveis da pessoa do empregado, e
este sO pode ser proibido de exploré-las em concorréncia ao
ex-patrdo dentro dos estreitissimos limites de validade das
cliusulas de nao-concorréncia.”

Assim, em se tratando de invento de servigo, a propriedade
sobre este pertence ao patrio. Portanto, o empregado ndo pode:
a) comunicar o invento a terceiros, se ele tiver sido mantido
em sigilo; b) comunicar a terceiros o knoushow submerso, es-
sencial para explorar o invento patenteado, incluido nesses ter-
ceiros um eventual futuro patrdo; c) instalar-se por conta pro-
pria para explorar o invento, em concorréncia ao ex-patrao.

Em se tratando de inven¢do mista, apesar de o empregado-in-
ventor ser, no regime legal supletivo, co-proprietario, as mesmas
vedacdes sdo em principio aplicivels. Isto porque a lei reserva
ao patrdo uma licenca exclusiva de exploracio, o que significa
que nenhum terceiro poderd ser autorizado pelo empregado a
utilizar a invencao. Ver-se-d depois, na Parte referente aos inven-
tos mistos, os virios aspectos dessa licenga e qual a margem de
liberdade que a exclusividade reserva ao empregado co-titular

A protecao aos segredos de empresa (bem como a vedagao
de concorréncia entre empregado e empregador) ndo € cha-
mada, em principio, quando se trata de inventos livres — a
menos que a sua comunicacio a terceiros ou a sua explora-
¢io pelo empregado demande a revelagdo ou a utilizagio de
segredos do patrio.

res a dois anos), e se s & aplicavel na reglio geografica de atuacio
comercial do ex-patrio. Cf. Insulation Corp. of America ¢ Bronson, 667
A2d 729 (Pa. Super. 1995). Este acdrddo é particularmente interessante
porque [az um apanhado da common law em matéria de cliusulas de
nio-concorréncla entre patrdes e (ex)empregados. Note-se, no entanto,
que as habilidades profissionals superiores podem, em certa medida,
criar embaragos a um empregado que gueira fugir de uma clausula de
nicconcorréncia, pols a existéncia dessas habilidades especials & que
pode fazer dele um concorrente respeitdvel ou um empregado cobiga-
do por um concorrente, CLL e.g. Accent Stripe, Inc. v Taylor, 612 N.Y3.2d
533 (AD. 4 Dep. 1834),
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T05 CONGHIOS D08 DREITOS ALTORA

OTAVIO AFoNsD

Coordernedor de Direito Autorel do Miristério do Colura

A legislacéo de protecio aos direitos autorais desempenha um
importante papel no complexo mundo das comunicagbes mo-
dernas. Atualmente vivemos num mundo de comunicagdes glo-
bais instanténeas. No curso das tltimas décadas, as técnicas de
reproducao tém revolucionado as possibilidades de copiagem
de obras protegidas por direitos autorais, com facilidade e rapi-
dez, gerando justificada inguietacao nos meios juridicos.

Podemos observar, paralelamente, que este territdrio antes
exclusivo dos juristas e especialistas estd dando lugar as preo-
cupagdes de niveis politicos de decisdo em matéria de desen-
volvimento e de comércio internacional, sobretudo face ao im-
pacto das novas tecnologias e os interesses econdmicos neste
ramo de direito.

As mudancas tecnoldgicas tém afetado o funcionamento glo-
bal da economia mundial e das relacoes econdmicas interna-
cionais e os paises procuram se adequar &s novas normas de
conduta multilaterais, Segundo Telaso Pulgar (in Nuevas Poli-
ticas de Propriedad Intelectual) estas tendem a concentrar-se
em trés grandes dreas: novas formas de propriedade e con-
trole dos meios e agentes de producao, a qual depende cada
vez mais da intensidade dos recursos empregados nas pes-
quisas e desenvolvimento; novas formas e contetidos dos flu-
xos de bens, servicos e conhecimentos através das fronteiras
nacionais; e o conhecimento, em cujo centro resulta a revi-
sao do atual sistema de propriedade intelectual em escala mun-
dial, tanto no que diz respeito & propriedade industrial como
aos direitos de autor.

Este processo revisor, de certa forma, inicia-se com o Acordo
de TRIPs (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual Relacionados com o Comércio) que representa o
marco divisor entre a visao tradicional do direito autoral e como
hoje € visto no ambiente digital da infra-estrutura global de in-
formagdes. Foi a primeira vez que um acordo de negociagdes
comerciais multilaterais da OMC (Organizacao Mundial de Co-
mércio) tratou da questdo da propriedade intelectual.

Em termos substantivos, o TRIPs amplia a protecao de algu-
mas categorias de obras e introduz novos objetos de protegin,
por exemplo, o direito de aluguel e a definicao da natureza juri-
dica do soffware, assemelhando-o a uma obra literdria segundo

a Convengdo de Berna, com a ressalva derrogatéria dos direi-
tos morais estipulados pelo artigo 6 bis da referida Convencéo.

A insisténcia dos paises desenvolvidos de incluirem a ques-
téo da propriedade intelectual num acordo comercial multila-
teral estava baseada no avango descontrolado da pirataria de
suas obras em outros mercados, com grandes perdas para as
indistrias de direito de autor daqueles paises. Ademais, os
mecanismos de observancia dos direitos presentes no trata-
do de solugao de controvérsias da OMC sao muito mais efeti-
vos e desastrosos para aqueles paises que nao respeitarem a
legislacdo de direito autoral,

Os interesses econdmicos neste ramo de direito sao consi-
derdveis. A legislacio cria, em beneficio dos autores e dos
artistas intérpretes ou executantes, certos direitos que tém
um valor econdmico. Em geral, esses direitos podem ser ce-
didos ou transferidos a terceiros, especialmente as diver-
sas categorias de produtores que se responsabilizam pela
divulgacio das obras ou das interpretacdes ou execucdes,
quer seja mediante a producio de suportes onde as obras
estejam incorporadas, quer mediante a divulgaciao sem pro-
dugdo de copias; como é o caso da radiodifusio.

0 aspecto econdmico da legislagdo de direito autoral tem cha-
mado cada vez mais a atengdo. E crescente a importincia da
propriedade intelectual no comércio internacional. Isto fica
claro em vérios contextos, por exemplo, o proprio acordo de
TRIPs, o Tratado de Livre Comércio da América (Nafta), os
Acordos de Harmonizacdo da Legislacao Autoral nos Merca-
dos Comuns e virios bilaterais que estio sendo celebrados,
além, evidentemente, da Conferéncia Diplomética sobre Cer-
tas Questdes de Direitos de Autor e Conexos, que ocorrerd
em dezembro préximo, em Genebra/Suica.

0 impacto econdmico da legislagdo de direito de autor se con-
centra em grande medida no resultado das chamadas "indds-
trias de direito de autor”. Estas inddstrias tém adquirido uma
fungéo cada vez mais importante dentro da economia nacio-
nal dos paises. As inddstrias de direito de autor sdo aquelas
que participam da fabricacio ou producio de bens e servi-
¢os nas quais se aplicam a legislacdo de direito de autor e es-
tao envolvidas principalmente na producéo de livros, periddi-
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cos, discos e fitas k-7, CD-ROMs, CDs, obras audiovisuais,
bases de dados e programas de computadores.

0 jurista sueco Henry Olsson, em palestra proferida no Il En-
contro [bero-Americano sobre Direitos de Autor e Direitos
Conexos, em Lisboa (Portugal), afirmou que "em varios paises
se tem realizado estudos sobre a parte de mercado que cabe is
indiistrias de direito de autor dentro da economia nacional, por
exemplo, na Alemanha, Austria, Estados Unidos, Finlandia, Rei-
no Unido e Suécia, assim como nas Comunidades Européias”.

Um dos estudos, publicado nos Estados Unidos (1992), sugere
que as indiistrias de direito de autor acrescentaram um total de
5,8% ao valor do Produto Interno Bruto (PIB) do pais. Estas
inddstrias empregaram uma forga laboral de 5,5 milhdes de pes-
soas; também criaram novos empregos nessas indistrias com
indice de crescimento anual superior ao resto da economia. Fi-
nalmente, se calculou que o valor das vendas ao estrangeiro da
indistrias representaram pelo menos 34 milhdes de dolares, sig-
nificando para o total do PIB dos EUA mais que a inddstria de
construcao ou indistria de agricultura e mineira combinada.

O cardter internacional do Direito Autoral e o principio do
tratamento nacional constante da Convencio de Berna am-
pliam para além-fronteiras a importancia da legislacao de di-
reito de autor. A regra do tratamento nacional na legislacio
internacional permite que os titulares estrangeiros tenham o
mesmo tratamento juridico dado aos nacionais de determi-
nado Estado-membro. Este principio forma, assim, a base in-
tegral do comércio internacional em relacao aos direitos con-
feridos, por exemplo, para licencas de programas de compu-
tador ou para os direitos de publicacdo de livros.

E necessario ter presente que nenhuma estratégia de desen-
volvimento sustentdvel no Brasil poderd prescindir do direi-
to autoral como instrumento fundamental para suas empre-
sas de bens culturais e instituicoes de pesquisa e desenvolvi-
mento tecnoldgico, sob pena de agravar irremediavelmente
0s ja insustentdveis mecanismos de dependéncia externa,
sobretudo no que se refere s novas tecnologias e produtos.

Por parte, se exige que o sistema de propriedade intelectual
no pais nao seja objeto de agdes setoriais isoladas, mas sim
articulados com os instrumentos de politica tecnoldgica e in-
dustrial em fungdo das metas globais de desenvolvimento.

As possibilidades oferecidas nos dias de hoje pelo armaze-
namento, transmissdo e distribuicdo de tecnologia, conver-
tendo vérios paises em sociedade de comunicagdo, confir-
mam a importancia desta matéria no contexto das relagdes
comerciais e sinalizam ao Governo a sua permanéncia na con-
figuracdo de um Estado moderno.

No Brasil, com a desativacéo do Conselho Nacional de Direito
Autoral - CNDA, em margo de 1990, a formulacio de uma po-
litica para a drea do direito autoral ficou definitivamente com-
prometida. Ao se identificar o problema do expansionismo
institucional e seus agentes derivados, a acio governamental
limitou-se em reconhecer que seria necessario a redugio da
capacidade de investimento do Estado e a adaptagao do pals
a uma nova situacdo administrativa.

Na pritica, entretanto, germinou um entendimento, no minimo
duvidoso, que o ente fiscalizador do Estado nio tem faculdade
alguma de controle sobre a drea autoral e que os conflitos dai
derivados deveriam ser resolvidos mediante acordos
contratuais diretos entre as partes da relacio autor-usudrio.

Nio € esta, obviamente, a melhor perspectiva para o direito auto-
ral face ao impacto das novas tecnologias. Modernizar o Estado
na formulagio de sua politica cultural exige que a questao do
direito autoral ocupe um lugar relevante neste processo e que os
desdobramentos dessa protecdo se tornem um fato quando da
utilizacao piblica das obras intelectuais dos criadores nacionais.

E urgente a modernizaco e adaptacao da legislacio nacional e
das instituigdes de gestio governamental de direito autoral no
Brasil. A redefinicao dos aspectos relacionados com a tutela
administrativa dos direitos autorais, com novas competéncias,
permitira a retomada desse processo, estabelecendo os limites
exigidos para a atuacao do Estado como agente ativo na formu-
lacao das estratégias de desenvolvimento do pais.
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}. INTRODUCAD

O titular de um registro de marca goza em relacdo a esta de
direitos de propriedade e uso exclusivo (art. 59 da Lei n®5.772/
71 e arts. 129/130 da Lei n® 9.279"). O mesmo se di com o
titular de privilégio de patente, no tocante s reivindicagoes
nela contidas (arts. 5% e 14, § 2° da Lei n®5.772/71 e arts. 6% e
41/42 da Lei n® 9.279). O registro e a patente originam, portan-
to, um direito real, tutelado néo s6 a nivel legal, mas também
pela propria Constituicao Federal de 1988 (art. 5% inciso XXIX).

Este dominio d& origem a uma obrigacéo passiva universal:
todos devem se abster de praticar atos que turbem o gozo da
propriedade industrial.’ Portanto, uma vez constatada que a
marca ou a patente estejam sendo desautorizadamente em-
pregadas por outrem, os seus proprietirios podem propor
uma agdo civel com vistas a condenar o utente a cessar o
uso, sob pena de incidéncia em multa pecunidria didria em
caso de descumprimento. Uma indenizacdo pelas perdas e
danos sofridos pode ser cumulativamente (art, 461, § 2 do
Cod. de Processo Civil) requerida, sem prejuizo das cabiveis

Notas

I, Estas linhas estio sendo escritas durante a vacatto legis da Lei n° 9,279,
que revagou a Lei n° 5.772/71. Por conta disto, lodas as remissies a

este diploma legal serfio acompanhadas dos artigos correspondentes
na nova lel.

2. CL Orlando Gomes (Direitos Reais, tomo 1, n® 7, pdg. 17, ed. Forense,
1969, 3* edigdo) e Siivio Rodrigues (Direito Civif, vol. V, n® 44, pag. 56,
ed. Max Limonad, 4° ed.).

3. Justicas Milltar, Eleitoral e do Trabalho.

— 6. A Andlise da Jurispru-

sancoes penais (arts. 169 e 175 do Decreto-lei n® 7.903/45 e
arts. 183 a 189 e 207 a 209 da Lei n® 9.279).

A competéncia para processar e julgar esta acio de absten-
¢do de uso efou indenizacdo é da Justica Estadual. Trata-se,
com efeito, de hipétese ndo elencada na competéncia das
chamadas Justigas Especiais® e no rol do art. 109 da Consti-
tuicio Federal de 1988 (pressupondo que o utente nio seja
nenhuma das pessoas arroladas no respectivo inciso I), que
versa sobre os casos de competéncia da Justica Federal, Isto
firma a competéncia residual da Justica Comum dos Estados.!

Proposta a agdo de cessacao de uso e/ou indenizagdo, nio
raro o réu, ao defender-se, suscita a nulidade dos titulos de
dominio que fundamentam o pedido, sustentando que foram
concedidos em inobservéncia aos requisitos legais. E possi-
vel ainda que o réu conteste a agao afirmando também ser
proprietério de registro de marca ou de privilégio de patente,
contrapondo-os aos do autor. Nesta hipdtese, este poder,
em réplica, pretender discutir a validade do registro de marca
ou do privilégio de patente obtidos pelo réu (art. 326 do CPC).

4. (L. Vicente Greco Filho, Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 1, n* 30,
pégs. 190/194, ed. 3aralva, 1981. 0 5TF j& decidiu que “néo cabe con-
fundir a agio de nulidade de privilégio de Invengio ou marca de in-
diistria e comércio com a agho cominatdria tendente a coibir o uso
de nome fantasioso, nio registrado, passivel de induzir a equivoce,
Se, na primeira hipdtese, se admite, ainda gue em meio a certa con-
trovérsia, a competéncla da Justica Federal, na segunda ndo paira
ditvida quanto & competéncia da Justica dos Estados” (CJ n® 6.066 -
Pleno - rel. Min. Leitdo de Abreu - §, 10/3/77, publ. DIU 29/4/77).
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H4 ainda que cogitar-se da possibilidade da acao de absten-
¢io de uso vir a ser proposta, por quem se julgue detentor de
melhor direito, em face do apontado titular do registro da
marca ou privilégio de patente, alegando o autor jd na peticao
inicial a invalidade destes titulos. Em hipGteses que tais, se o
autor for titular de registro de marca obtido em pais signaté-
rio da Convengéo de Paris,? poderd, perante a Justia Estadual,
nio sé pedir a cessacao do uso, como também reivindicar o
registro ilegitimamente obtido por terceiro (art. 166 da Lei n®
4,279, c.c. art, 6% septies, da Convencao de Paris).

Aqui se insere a problemdtica que pretendemos enfrentar. Terd
a Justica Estadual competéncia para apreciar a nulidade do
registro ou do privilégio de patente em acdes de abstencio
de uso, reivindicacdo efou indenizacio?

Apenas para introduzir a dimensdo do problema, cumpre ter pre-
sente que a concessao destes titulos se da através de ato adminis-
trativo praticado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial,
autarquia federal criada para tal fim pela Lei n® 5.648/70. A nulidade
do registro de marca ou do privilégio de patente implica necessaria-
mente na invalidade do ato que os houver concedido.

O INPI, pois, hi de estar presente no pélo passivo das agoes de
nulidade, quando ndo for autor O novo Cédigo da Propriedade
Industrial (Lei n® 9.279, arts. 57 e 175) é expresso neste sentido.
Conseqiientemente, tais demandas deverdo ser propostas pe-
rante a Justica Federal, i luz do quanto dispde o art. 109, inciso
I, da Constituicio Federal de 1988,

Sendo da Justica Federal a competéncia para processar e jul-
gar as acbes de nulidade de registro de marca ou privilégio de
patente, serd admissivel que a Justica Estadual examine esta
matéria em acoes que nela estejam tramitando? O tema tem
suscitado posicionamentos jurisprudenciais conflitantes, ha-

5. Tratado internacional em vigor no Brasil por forga dos Decretos i 7357273
e 63582,

vendo alguns julgados no sentido de negar-se esta possibili-
dade, como veremos adiante. Estas decisoes entendem que,
se 0s titulos de dominio estao em vigor, a sua validade ndo
poderd ser contestada perante a Justiga Estadual.

Néo comungamos desta opinido. A nosso ver, hi que se afe-
rir o papel que a nulidade desempenha no processo, pois, &
medida que esta funcao variar, serdo distintas as solugdes.
Se a invalidade estiver colocada como causa de pedir ou
fundamento de defesa, a Justica Estadual terd plena compe-
téncia para aprecié-la. Somente se a nulidade for objeto do
pedido & que a competéncia serd exclusiva da Justica Fede-
ral. A esta conclusdo se chega com a andlise da diferencia-
¢do existente entre o poder cognitivo e o poder decisério,
expressa nao s no Direito Processual, mas também na pro-
pria legislacdo material.

2.0s !’_'m_rms £ Questoes Preunicias £ o Pebipo

Todas as decisdes judicials, por imperativo constitucional (art.
93, inciso IX), devem ser fundamentadas. O juiz estd obriga-
do, pois, a apresentar os argumentos que embasaram o seu
convencimento. Note-se que esta motivacao deve ser neces-
sariamente compativel com a decisdo proferida. A logicidade &
uma imposigao do sistema, como se depreende, por exemplo,
dos arts. 295, paragrafo tinico, e 535, inciso |, ambos do CPC.

H4, portanto, um caminho légico a ser necessariamente per-
corrido pelo juiz até a prolacdo da sentenca, através do qual
ele vai coletando dos autos elementos para embasar a sua con-
vicgao. Neste iler, muitas vezes o Magistrado, antes de julgar o
pedido da parte, vé-se diante da necessidade de analisar pon-
tos ou questoes antecedentes,” que subordinam logicamente o

B. A questio é o ponto que £ objeto de controvérsia entre as partes.
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contelido da decisdo a ser proferida sobre a lide (questdes di-
tas prejudiciais, como por exemplo aferir, no bojo de uma de-
manda indenizatoria, a existéncia ou nao do alegado prejuizo),
ou que até impedem que o mérito da causa seja examinado
(questdes preliminares, como a verificacao da presenca dos
pressupostos processuais e das condigdes da agdo).’

A influéncia que a solucdo das questdes prévias (prelimina-

res e prejudiciais) guarda em relacdo ao julgamento do pedi- .

do torna o seu exame obrigatério. Ao proferir sua decisao
final, o juiz ndo poderd, sob pena de nulidade, deixar de ter
analisado todos os pontos ou questdes preliminares ou pre-
judiciais suscitadas pelas partes ou aprecidveis de oficio.?

Estas consideracdes permitem concluir que a nulidade do
registro de marca ou privilégio de patente, quando suscitada
em agoes de cessacdo de uso, indenizacdo e/ou reivindica-
¢éo, constitui-se numa questao prejudicial. A procedéncia ou
ndo do pedido dependerd da resolugao que no caso vier a ser
dada a nulidade. Vindo a ser considerado nulo o registro ou o
privilégio do autor, o pedido que neles se fundava havera de
ser julgado improcedente. Por outro lado, admitida a nulida-
de dos titulos obtidos pelo réu, o direito de uso que neles
tinha lastro ruird e a acao deverd vir a ser tida por proceden-
te. A invalidade, portanto, subordina em termos lgicos o jul-
gamento da agéao.

Observe-se que as questdes preliminares ou prejudiciais nio
se confundem com o pedido. Nos exemplos ora em foco, a
anulacio do registro de marca ou privilégio de patente nio

7. Sobre a distingiio entre questdes preliminares e prejudiciais, vide Bar-
bosa Moreira (Direito Processual Cioil, pags. 82/83 e 87/88, ed. Borsof,
1971), Thereza Alvim ((huestdes Prévias e os Limites da Coisa Julgada,
pigs. 15 e 24, ed. RT, 1977), Antdnio Scarance Fernandes
(Prejudicialidade, pig. 50, ed. RT, 1988), Vicente Greco Filho (Direito
Processual Civil Brasileiro, vol. [, pig. 149, ed. Saraiva, 1992), Jodo
Batista Lopes (Apdoe Declaratdiria, pag. 103, ed. RT, 1985) e Nélson
Nery Jinior (Rev, de Processo, vols. 11/12, plg. 292), entre outros,

8. Ci.5T)-4"Turma - REsp n” 36.989-4-5P - rel. Min. Sdlvio de Figueiredo,
DJU 1 13/3/95, pag. 5.301, Bol. AASP 1.898/47-; 5TJ - 3* Turma - REsp
0" 44,2664 - rel. Min. Costa Leite - RSTJ 66/415; 5T1 - 3* Turma - REsp
n® 26.821-0-5P - rel. Min. Nilson Naves, DJU 1 14/12/92, pag. 23921, Bol.
AASP 1.788/137; TST - RR 52695/91.1-DJUT 3/9/93, pag. 17.900 - ementa
I0B n® 2:8048; TSE - Pleno - M5 11.215G0 - rel. Min. Marco Aurélio,
DIU 19.11.93, pag. 24.692 - Bol. AASP 1.827/555. Vide também Adolfo
Schinke, Derecho Procesal Civil, § 10, pég. 47, ed. Bosch, Barcelona,
1950; Silvio de Figuelredo Teixeira, Céd. de Processo Civil Anotodo,
péag. 368, ed. Saraiva, 1996; e Humberto Theodoro Jinior, Céd de Proc.
Civil Anotado, pig. 62, ed. Forense, 1996

integra o pedido. Este é delimitado pela reivindicacdo ou pela
condenagao em obrigacdo de nao fazer ou de dar (abstencao
de uso ou indenizacao). A invalidade do titulo de dominio
serd no méximo a causa de pedir ou o fundamento de defesa.
Este detalhe, como veremos a seguir, é da maxima importancia.

3. O Poper Coanirivo E 0 Poper Decisorio

0 Processo Civil junge-se ao chamado principio dispositivo,
pelo qual o Estado s6 pode conceder uma prestacéo
jurisdicional que se atenha ao pedido formulado (arts. 2° 128
e 460 do CPC).* A luz desta regra, a resolucio que o magistra-
do vier a dar as questdes prejudiciais nio fard coisa julgada
(cf. art. 468, inciso Ill, do CPC), exatamente pelo fato destas
nio poderem ser objeto de decisao, ja que estao fora do pedi-
do" e a sentenga hi de necessariamente se cingir a este.

Sendo assim, a apreciacao que o juiz faz das questdes preju-
diciais € meramente incidental." No dizer de Liebman, “o juiz
deveri conhecer e resolver também as questdes prejudiciais,
como meio para o fim de decidir a questao principal que cons-
titui objeto da causa. Porém, normalmente o exame da ques-
téo prejudicial ocorrerd incidenter fantum, isto &, apenas como
passagem obrigatéria do ifer logico da verdadeira decisao.
Poder-se-i entdo dizer que a questdo prejudicial é objeto de
cognicdo, ndo porém de decisdo (...). Por esta razio, por si 56
a questdo prejudicial nao amplia o objeto do processo™”
Outro ndo € o entendimento de Francesco Carnelutti®, Piero

9. Ha porém quem sustente, no caso especilico do processo cautelar,
ser licito ao Julz conceder uma tutela diversa da requerida pela par-
te, Neste sentido, vide, entre outros, Nélson Nery Jinior, Cid. de Pro-
cesso Civil e Legislagdo Processual Civil Extravagante em Vigor, pig.
178, ed. RT, 1994 (em co-autorla com Rosa Nery), e Rev. de Processo,
vol. 53, pdg. 193; José Rogério Cruz e Tucel, A Causa Petendi no Fro-
cesso Civil, pag. 145, 1993, ed. RT; Marcelo Lima Guerra, Esfudos so-
bre o Processo Cautelar, pags. 29/30, 1995, ed. Malheiros; Egas Moniz
de Aragio, "Medidas Cautelares Inominadas™, in Rev. Bras. de Direito
Processual, vol. 57, pag. 33; e Luiz Guilherme Marinoni, Titela Caunelar
¢ Tutele Antecipatdria, pigs. 69/70, 1992, ed. RT.

10. Vide Jodo Batista Lopes (Apdo Declaratdria, pag. 95, ed. RT, 1965) e
Celso Agricola Barbi (Agdo Declaratéria Principal e Incidente, pag.
203, ed. Forense, 1976).

11. A ndio ser gue seja proposta uma acdo declaratéria incidental.
12. Manual de Direito Processual Ciuil, o 80, pgs. 172/173, ed. Forense, 1985,

13. Instituciones del Proceso Ciuil, vol. I, 0" 130, pig. 294, ed. EJEA, B.
Alres, 1973,
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Calamandrei*, Emilio Betti*, Candido Rangel Dinamarco®, José
Carlos Barbosa Moreira'’, Nélson Nery Jinior", José Frederico
Marques®, Celso Agricola Barbi®, Jodo Batista Lopes™, Vicente
Greco Filho®, Adroaldo Furtado Fabricio®, José Rogério Cruz
e Tucci* e Penido Burnier®, entre outros.

Eis ai claramente diferenciados os poderes cognitivo e
decisorio. Embora ambos sejam expressoes do poder
jurisdicional, cada qual é regido por regras priprias, que nao
se aplicam indistintamente.” O poder decisdrio € sabidamente
delimitado pelo pedido e pela competéncia absoluta. A estas
amarras néo se prende o poder cognitivo.

Uma vez que o poder de cognicio nao estd adstrito ao pefitum
formulado pela parte, o juiz pode incidentemente resolver toda e
qualquer questao prejudicial que se apresente no processo, mes-
mo aquelas que, se fossem objeto principaliter de uma acao, situar-
se<am fora de sua competéncia. Piero Calamandrei com clareza des-
tacou que “la regla es ésta: que el juez, para llegar a decidir
principaliter con eficacia de cosa juzgada la causa que es objeto

14, Opere Giuridiche, vol. IV, § 58, pdgs. 371/372, ed. Morano, Napoles, 1970.

15, Diritto Processuale Civile lraliano, n® 142, nota 14, pigs. 467 e 468, ed.
Foro Italiano, Roma, 1936,

16.  Fundamentos do Processo Cioil Moderno, n 111, pag. 204, ed. RT, 1985,
17, Revista Forense, vol, 246, pig. 32,

18. Cdd de Processo Civil e Legislagdo Processual Civil Extrevagante em
Vigor, pig. 218, ed. RT, 1994 (em co-autoria com Rosa Nery) e Rew. de
Processo, vol. 11-12, pag. 294.

19, [nstituipdes de Direito Processual Ciwil, vol. Il n® 335, pégs. 155/157,
ed. Forense, 1962, e Elemenios de Direffo Processual Penal, vol. I, n®
258, pig. 364, ed. Forense, 1962,

20. Apdo Declaraldria Principal e Incidente, pag. 203, ed. Forense, 1976.
21.  Agio Declaratéria, pags. 95/96, ed. RT, 1985,
22, Direito Processual Civil Brasileiro, vol, Il, pdg. 148, ed. Saraiva, 1992,

final de su juicio puede resolver incidenter tanfum (es decir, sin
eficacia de cosa juzgada y a los solos fines instrumentales de la
causa) todas las cuestiones prejudiciales que se presenten en su
camino logico, aunque ellas, si constituvesen objeto principal de un
juicio separado, pertenecerian a la competencia de un juez distin-
to" ¥ Na doutrina pétria, expressamente perfilham este entendi-
mento, entre outros, Vicente Greco Filho®, Jodo Batista Lopes® e
Celso Agricola Barbi®

Foi Gluseppe Chiovenda, no entanto, quem melhor expds a
necessidade de diferenciar a cognigéo da decisao e de confe-
rir ao magistrado poderes cognitivos mesmo em relagdo a maté-
rias que, se fossem objeto de pedido, ndo seriam de sua compe-
téncia. O mestre italiano observa inicialmente que “(...) do
ponto de vista pratico deve-se observar que o estender-se a
coisa julgada a todas as questdes decididas poderia encerrar
alguma vantagem, porque evitaria algum processo futuro e
decisoes contraditorias. Seriam, porém, muito mais graves
0s inconvenientes de semelhante extensao. As partes, ao pro-

23. A Agdo Declaratdria Incidental, n® 40 e 83, pdgs. 69/71 e 137, ed.
Forense, 1953,

24. A Causa Petendl no Processo Cipil, pdg. 178, ed. BT, 1993.

23, “Aglo Declarattria Incidental”, in Rev. de Processo, vol. 11-12, plgs.
107 & 108/110.

26. O Cod. de Processo Civil & expresso ao adotar esta diferenclacio, Sao
exemplos de disposicdes relativas ao poder decisdrio os arts, 29 5%
86; 113, § 2% 128; 325; 439; 460 e 470, Relacionam-se ao poder de
cognlcdo os arts, 110, § dnlco; 265, §5°% 267, §3° 469, inciso lIl; 515, 8§
e 56 etc..

21, Instituciones de Derecho Procesal Civil, vol. Il, § 98, pdg. 221, ed. EJEA,
B. Alres, 1973 (grifamos),

28, Direito Processual Civdl Brastleirg, vol. I, pag. 131, ed. Saraiva, 19592,
29, Apdo Declaraidria, pag. 107, ed. RT, 1985
0. Agdo Declaratéria Principal e fncidente, pig. 218, ed. Forense, 1976,
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porem uma acao ou ao se defenderem, nao teriam mais ne-
nhuma certeza sobre os limites e o alcance da lide, e seriam
forcadas a preparar um esforco de atague e de defesa efetiva-
mente desproporcionado & sua intengao”.

Prosseguindo em suas explanacdes, Chiovenda pondera que
“dada, pois, a necessaria distribuicao da competéncia entre
juizes diversos, por efeito da qual cada juiz pode encontrar-

se na contingéncia de resolver preliminarmente uma questao .

que, tomada em separado, seria da competéncia de outro, e
considerada a propria relacdo existente entre coisa julgada e
competéncia, por forca da qual toda decisdo com autoridade
de julgado deve proceder do juiz competente, assistiriamos a
um continuo suspender da instincia para transferi-la de um a
outro magistrado, se a respeito de cada ponto preliminar con-
testado devesse o juiz decidir com autoridade de coisa julgada.
Dai a necessidade de manter a coisa julgada nos confins da
demanda, e de discernir na cognigéo as questdes prejudiciais
ou motivos, sobre os quais o Juiz decide incidenter tantum,
ou seja, com o fim exclusivo de preparar a decisao final, mes-
mo quando nao se insiram em sua competéncia, e a demanda
baseada na qual a causa é designada i sua competéncia e so-
bre a qual prové principaliter, com autoridade de julgado™®

4. O ReconHeciMENTO INCIDENTAL DE NULIDADE A LUZ
pa LeGisLacAo ProcESSUAL

Em agdes de abstencdo de uso e/ou indenizatérias, a Justica
Estadual terd, pois, plena competéncia para, com base em seu
poder de cogniao, apreciar incidentemente a nulidade ex func
do registro de marca ou privilégio de patente, a despeito de tal
matéria, quando colocada em carédter principaliter, fugir a sua

31, Instituides de Direito Processual Civil, wol. |, n° 124, plgs. 542/544,
ed. Saraiva, 1942,

32, Controverte-se acerca da natureza desla agdo. Para Pontes de
Miranda, toda agio que verse sobre o plano da validade de um ato
Juridico, sefa absoluta ou relativa, & de cunho desconstitutivo (Trofe-
do das Apdes, tomo I, pags. 39/40, ed. RT, 1971). Celso Agricola Barbi,
ao seu turno, admite a possiblliidade de uma agao declaratdria ver-
sando sobre nulidade (Agdo Decloratdria Principal e Incidente, pégs.
100/101, ed. Forense, 1976). Com eleito, se a nulidade & absoluta, o
ato ndo € vilido nem nunca fol; o ato do julz que reconhece esta
Invalidade nada tem de desconstitutivo. A nosso ver, a redagio do
art. 4° do CPC néo exclul a viabilidade da ago declaratoria de
invalidade absoluta de relacio juridica. Entendemos que, sendo jurl-
dicamente possivel pedir o mals (a declaracio de inexisténcla, que &
o vicio mais grave que o ato pode ter), por certo também o serd pedir
o menos (a declaracio de invalidade). Cindido Rangel Dinamarco

competéncia, jd que nesta hipitese seria necessaria a integracao
do INPI no pélo passivo, o que firmaria a competéncia da Justi-
ca Federal, ex vi do art. 109, inciso I, da Constituicio Federal.

Este entendimento é reforcado pelo quanto dispde o § 5 do
art. 265 do CPC. Os incisos deste artigo tratam dos casos de
suspensao do processo, entre os quais se inserem as situa-
¢oes de prejudicialidade entre duas agdes. 0 Cédigo autoriza
a suspensao do processo sempre que a sentenca de mérito
“depender do julgamento de outra causa, ou da declaragdo
da existéncia ou inexisténcia da relacdo juridica, que consti-
tua o objeto principal de outro processo pendente” (inciso
IV, alinea “a" do aludido dispositiva).

Ora, ja restou evidenciado que a questio da nulidade do re-
gistro de marca ou privilégio de patente ¢ prejudicial em rela-
¢ao a acoes de abstencdo de uso, indenizacio ou reivindica-
¢do neles fundadas. Sendo assim, caso, concomitantemente a
estas demandas, esteja em curso perante a Justica Federal
um processo no qual tenha sido formulado como pedido prin-
cipal exatamente a nulidade dos respectivos titulos de domi-
nio®, aquelas outras acdes poderdo ser sobrestadas™ em vir-
tude desta, a luz do dispositivo legal supra mencionado.

0 § 5 do art. 265 do CPC estatui como prazo méximo de suspen-
sdo o periodo de 1 (um) ano, apds o qual o juiz devera dar pros-
seguimento & acdo. Discorrendo sobre este dispositivo, Egas
Moniz de Aragio com acuidade assinala que “duas so as regras
nele explicitas: uma, de que a suspensao jamais poderéd exceder
a um ano; outra, de que, vencido este prazo, ou seja, no dia ime-
diato, o juiz mandard prosseguir no processo, o que também
reflete o preceito inscrito no art. 262, pois independe da iniciativa
das partes. (...) Implicitamente, o paragrafo contém mais uma
regra: a de que o juiz do processo condicionado tem autoridade

{Litisconsdrcio, n® 45.2, nota 44, pag. 139, ed. Malheiros, 1994) e Kazuo
Watanabe (“Breve Reflexio sobre a Natureza Juridica da Sentenca de
Nulidade de Casamento”, in AT 542/25-26) ponderam que, se o ato
provém de autoridade pdblica, a despeito de absolutamente nulo, é
dotado de eficicla, sendo necessdrio um pronunclamento judicial para
desconstitui-la. Assim, a acdo de nulidade de registro de marca ou
privilégio de patente terd cardter declaratério quanto & invalidade e
desconstitutivo em relagdo i eficicia do titulo.

33, Muito embora Pontes de Miranda sustente também ser possivel a rew-
nido por conexdo para julgamento conjunto perante a Justica Federal,
em simultanens processus (Tratado das Agdes, tomo IV, § 187, pag 219,
ed, KT, 1973}, é entendimento do STJ que “a competéncia civel da Jus-
tica Federal nio se prorroga, em virtude de conexdo, para abranger
causa ndo Incluida no elenco do art, 109 da Constituicio” (Ccom n®
0.288-2 - rel. Min, Costa Leite - |. 24/11/93, publ. DJU 13/12/93).
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para sentenciar sobre o préprio assunto da questao prejudicial,
que figurard na sentenca como simples fato, sobre que recaiu a
andlise do juiz, ou seja, apenas incidentemente”.”

Além de Moniz de Aragao, expressamente esposam este enten-
dimento Vicente Greco Filho®, Jodo Batista Lopes™, Adroaldo
Furtado Fabricio™, Antonio Claudio da Costa Machado® e Penido
Burnier®, entre outros. A doutrina destaca, portanto, que, fin-
do o prazo de sobrestamento, o juiz estadual devera julgar a
acao apreciando incidentemente a questao prejudicial.

Assim, se o juiz estadual paralisa o andamento das agdes de
abstencao de uso, indenizacdo e/ou reivindicacao, no aguar-
do de que a Justica Federal julgue a acio de nulidade, findo o
prazo méximo de 1 (um) ano, deverd prosseguir nos feitos, apre-
ciando incidentemente a invalidade dos titulos de dominio.

Ora, se a resolugao incidenter fantum da questao prejudicial &
possivel mesmo quando esteja em curso a agdo de nulidade
(neste caso, ap0s o prazo de suspensac), por certo também
o serd quando esta sequer tiver sido proposta. O art. 469,
inciso I, do CPC o permite.

Ha no ordenamento processual brasileiro, pois, normas que ex-
pressamente albergam as ponderagbes de Giuseppe Chiovenda,
de um lado concedendo poder cognitivo ao juiz para apreciar
matéria que, se integrasse o pedido, estaria fora de sua compe-
téncia (art. 265, § 5* do CPC. Vide também o art. 110, § dnico, do
mesmo diploma legal), e, de outro turno, estatuindo que sobre
tal exame ndo incidiré a coisa julgada (art. 469, Ill, do CPC).

Mencione-se ainda o art. 188 do Decreto-lei n 7.903/45, que
estatui que “podera constituir matéria de defesa na acao crimi-

34, Comentirios ao Cad. de Processo Cioil, vol, II, n® 488 e 489, pdgs. 516/
517, ed. Forense, 1992,

35, Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 1l, pag. 151, ed. Saraiva, 19592,
36, Apdo Declaratiria, pag. 121, ed. RT. 1985,

nal a alegacio de nulidade da patente ou registro em que a acéo
se fundar. A absolvi¢io do réu, entretanto, néo importara na
nulidade da patente ou do registro, que $6 podera ser deman-
dada pela agio competente”. O mesmo dispée o art. 205 da Lei
n* 9.279. Estas normas séo plenamente apliciveis ao Processo
Civil, posto que consentaneas com o sistema por ele abragado.

Eis ai o arcabougo processual que permite ao juiz estadual
incidentemente apreciar a nulidade de registros de marca ou
privilégios de patente.

5. O ReconHeECIMENTO INCIDENTAL DE NULIDADE A
wz po Cobco CiviL

As conclusdes supra expostas também se chega com a andli-
se da natureza do vicio que macula os registros de marca e
privilégios de patente concedidos em inobservancia aos pre-
ceitos legais. Caso o INPI venha a equivocadamente atribuir
um registro ou uma patente referentemente a pedidos que na
verdade nao atendiam aos requisitos para tanto necessarios,
isto tera dado origem a um direito de propriedade constitui-
do sobre um objeto ilicito. Este grave vicio de validade torna-
ri o dominio absolutamente nulo, sendo a lei expressa neste
sentido (cf. arts. 82 e 145, [ e V, do Codigo Civil, arts. 55 e 98
da Lei n® 5.772/71 e arts. 46 e 165 da Lei n® 9.279/96).

0Os efeitos do reconhecimento da nulidade sao ex tunc. A nuli-
dade absoluta, uma vez declarada, retroage no tempo para
invalidar o ato no momento em que foi praticado. No dizer de
Pontes de Miranda, “a eficicia preponderante da agéo de nu-

37, A Agdio Declaratdrio Incidental, n® 106, pag. 168, ed. Forense, 1995,

38. Cddigo de Processo Civil Interpretado Artigo por Artigo, Pardgrafo por
Pardgrafo, pdg. 204, ed. Saraiva, 1993,

39, “Acdo Declaratdria Incidental”, In Rev de Provesso vol, 11-12, pags.
105, 113 e 115
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lidade € a desconstituicio da marca: o registro, nulo, passa a
ndo existir, mediante o mandado, ex func.¥ Também filiam-se
a este entendimento Newton Silveira" e Paulo Roberto Costa
Figueiredo®, no que estio em sintonia com as licdes dos
civilistas Silvio Rodrigues® e Caio Méario da Silva Pereira. ¥
Confrontando a nulidade e a caducidade, Gama Cerqueira®
ensina que “(...) por ser de pleno direito, a nulidade retroage
a data da concessio do registro, ao passo que a caducidade
s0 opera para o futuro, a partir do momento de sua declara-
¢ao. A nulidade produz efeitos ex func, a caducidade ex nunc”,

0 novo Codigo de Propriedade Industrial chega até a retroagir
ainda mais no tempo. Com efeito, a Lei n® 9.279 estatui em seus
arts. 48 e 175 que “a declaragdo da nulidade produzira efeito a
partir da data do depésito do pedido”. Portanto, a invalidade
nao so atinge o periodo de tempo compreendido entre a con-
cessdo do registro e a declaragio de sua nulidade, como tam-
bém o lapso que medeou entre o depdsito do pedido de regis-
tro de marca ou privilégio de patente e a sua concessao.

Em suma, a outorga de registro de marca ou privilégio de pa-
tente a pedidos que nao atendiam aos requisitos para tanto
estatuidos pelo ordenamento juridico é um ato que goza de
nulidade absoluta. Em consegiiéncia disto, esta nulidade nao
s0 pode ser alegada por qualquer pessoa, como também pode
ser reconhecida de oficio pelo juiz. Tal é o que determina o
art. 146 do Céd. Civil, ao estatuir, em seu pardgrafo Gnico, que
as nulidades do artigo antecedente “devem ser pronunciadas
pelo juiz, quando conhecer do ato ou dos seus efeitos e as
encontrar provadas, nao lhe sendo permitido supri-las, ainda
a requerimento das partes”.

A propria lei material expressamente assinala, portanto, que a
invalidade de atos como a concesséo de registro de marca ou
privilégio de patente fora das prescri¢des legais inserese no
ambito de cognigdo do juiz. Ao processar demandas propostas
com base no direito de exclusividade advindo de registro de
marca ou privilégio de patente, o juiz estard conhecendo da
eficécia do ato de concesséio de tais titulos. Para tanto, deverd
acercar-se de sua validade, apreciando-a ex officio.

40. Tratado das Agdes, tomo IV, § 183, pag. 200, ed. RT, 1973. Vide tam-
bém Tratado de Direito Privado, tomo XVIL § 2.024, pég. 117, ed. Borsol,
1956.

41. Curso da Propriedade Industrial, pig. 34, ed. RT, 1987.

42, “A Aplicacio do art. 160, |, segunda parte, do Cdd. Civil aos Pedidos de
Registro de Marcas”, in Revista do ABPY, vol. 12, pag. 106, jul/out 1994,

i

Viése, portanto, que, seja sob a dtica do Direito Processual, seja
através do exame do Direito Material, a conclusio a que se chega é
unissona: em acdes deabstencio, indenizacio e/ou reivindicatérias,
propostas com fulcro em registro de marca ou privilégio de paten-
te, 0 juiz estadual terd poder de cognicdo para incidentemente re-
conhecer a invalidade destes titulos de dominio.

6. A ANAUSE DA JURISPRUDENCIA

Alguns acdrdaos, no entanto, partem do pressuposto de que,
se a marca ou patente é objeto de registro ou privilégio, o uso
que delas faz o seu titular nio pode ser obstado por terceiros
sem a prévia desconstituicao de tais titulos, em juizo proprio.
Isto significa negar a possibilidade de reconhecer-se
incidentemente a invalidade do dominio.

Caso interessante foi o da marca “Alaska”. A sociedade Sor-
veteria Alaska Ltda. ajuizou acao contra Ind. de Comestiveis
Alaska Ltda., alegando deter a exclusividade do uso da marca
“Alaska” e pleiteando a condenacdo da ré a abster-se de seu
uso, Esta contestou a acdo e apresentou reconvengdo, sus-
tentando que gozava de direito de prioridade, em virtude do
prévio emprego de tal expressdo em seu nome comercial.

De fato, o nome comercial da ré-reconvinte fora registrado na
Junta Comercial em 1969, ao passo que o arquivamento dos
atos constitutivos da autora-reconvinda se dera apenas em
1981. O registro da marca da autora-reconvinda somente ti-
nha sido obtido em 1984. A luz da indiscutivel anterioridade
do nome comercial da ré-reconvinte, o registro de marca ou-
torgado & autora-reconvinda era nulo de pleno direito, uma
vez que fora concedido em inobservancia ao disposto no art.
65, item 5, da Lei n” 5.772/71.%

Era pois o caso de julgar-se a acao improcedente e proceden-
te a reconvencao. O 5TJ, no entanto, adotou posicionamento
diverso. Do voto do Min. Relator Eduardo Ribeiro extrai-se a
seguinte passagem: “pleiteou a reconvinte fosse impedida a
reconvinda do uso da expressdo, como marca. Nio pediu a

43. Direito Ciil, vol. |, n® 142, pag. 321, ed. Saralva, 1989,
44, Instituipdes de Direito Civil, vol. |, pig. 445, ed. Forense, 1991,

45, Tratado da Propriedade Industrial, vols. | e Il n= 263 e 675, pags. 498/
499 e 1.073, ed. RT, 1982,

46, Art, 65: “Nao & registrével como marca: (...} 5) titulo de estabeleci-
mento ou nome comercial”.
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anulacio do registro. Ocorre que esta Terceira Turma ja en-
tendeu que nao é possivel impedir o uso da marca por quem
é seu titular. Se houve irregularidade no registro, serd neces-
sério demandar-se previamente sua anulagdo”."

Também € digna de nota a decisdo proferida pelo Tribunal de
Justica de 5. Paulo no caso Cinzano vs. Caldezano, Tratava-se
de agido proposta no intuito de impedir o uso da marca
(aldezano, sob a alegacao de colidéncia com a marca regis-
trada Cinzano. No curso da lide, veio a ser concedido o regis-
tro para a marca Caldezano.

0 Tribunal reconheceu que o rétulo da bebida da ré imitava o
da autora, disso advindo possibilidade de confusdo. A des-
peito disto, decidiu-se que “nesta agdo ndo se podera negar a
ré o direito ao uso da marca Caldezano, a partir da data do
registro; para tanto, necessaria a mencionada acao de nulida-
de. Aqui, nestes autos, se cuidard apenas de saber-se se foi
ou nao legitimo o uso da marca Caldezano até o dia anterior
ao do referido registro, bem como eventual incidéncia de in-
denizagdo por perdas e danos pela prética do fato™.®

Néo partilhamos deste entendimento. A acao de abstencio de
uso efou indenizagao intentada contra o titular de registro de
marca ou privilégio de patente somente deve ser julgada im-
procedente se tais titulos ndo contiverem qualquer nulidade,
Se houver, porém, algum vicio que os macule, a nulidade niao
precisa ser pleiteada em acao direta. Poderia, no caso Alaska,
ter sido incidentalmente reconhecida. Entendimento diverso
afigura-se-nos manifesta contrariedade ao § tnico do art. 146
do Céd. Civil, ao art. 188 do Decreto-lel n® 7.903/45, ao art. 205
da Lei n® 9.279 e ao art. 265, § 5°, in fine, do CPC, entre outros.

47, “Marca. Nao se pode impedir o uso da marca e a exclusividade a quem
& titular de registro no drgdo proprio™(ST) - REsp n® 11767 - rel. Min.
Eduardo Ribeiro - DJU | 24/8/92, pég. 12.997),

48. TISP- 4" Cam. Civel - AC n® 279.331 - rel. Des. Luis de Macedo - ). 20/%/
9, publ. RITIESP 62/166.

Assim, no caso supra aludido, o Tribunal de Justica de Sao
Paulo, como decorréncia logica do fato de ter entendido que
as marcas “Cinzano” e *Caldezano” colidiam, deveria, data
venia, ter reconhecido em cardter incidenter tanfum a nulida-
de do registro relativo a esta (ltima, julgando a acdo de abs-
tencdo de uso totalmente procedente.

0 volume 438 da Revista dos Tribunais também traz a pag. 96
uma decisdo bastante ilustrativa, cuja ementa € a seguinte: “en-
quanto nao for anulada patente de modelo de utilidade pabli-
ca, outorgada pela reparticao competente, ela produz os seus
efeitos juridicos™. Ora, isto significa reputar eficaz um ato abso-
lutamente nulo, sob o fundamento de que esta nulidade so-
mente em agao propria poderia vir a ser reconhecida. A nulida-
de do registro de marca ou patente tem, como j& mencionado,
eficcia retroativa: opera ex func e nao simplesmente ex nunc.
Sendo caso de nulidade absoluta, ao juiz estadual incumbe o
dever de incidentemente reconhecéla de oficio, ndo podendo
atribuir qualquer eficicia ao invélido ato de concessao,

Em contraste com a jurisprudéncia supra comentada, indme-
ros acorddos ha que reconhecem a competéncia da Justica
Estadual para apreciar a nulidade de registros de marca ou
privilégios de patente, resolvendo esta questdo a nivel
incidenter tantum. O proprio STJ em ocasides distintas veio a
perfilhar este posicionamento. Quando do julgamento do
ROMS n® 625-RJ, tal Corte decidiu que: “acérdao afirmado nulo
de pleno direito, por apontada incompeténcia absoluta da
Justica Estadual. Alegacao improcedente, eis que a simples
declaracio incidenter de nulidade de registro de marca nio
desloca a competéncia para a Justica Federal”.® Em outra

49, 5TJ-4*Turma - ROMS n” 625-RJ - rel. Min. Athos Gusmao Carneiro - j.
4/12/90 - publ. DIU 22/4/91, pég. 4.789. Decisio anotada por Theotdnio
Negrdo, In Cod de Processo Civil e Legistacdo Processual em Vigor,
nota Ba ao art. 47, pég. 116, ed. Saraiva, 1995,
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ocasido, o STJ decidiu que: “o titular de registros tem direito
de agdo de preceito, para coibir 0 uso de marca e de nome
comercial, também deferidos a outra empresa, em respeito
ao principio de anterioridade, sem necessidade de
desconstituicio dos registros posteriormente obtidos” (Ag.
Rg. Al n 20.385-7).%

A Justica dos Estados também é farta em decisoes neste sen-
tido, O Tribunal de Justica de Sao Paulo, em actrdao publica-
do na RT 706/77, assim se expressou: “admite-se, por outro
lado, em teoria, possa a nulidade da patente ser discutida
incidenter tantum, no Juizo Estadual”* Anteriormente, ji se
havia decidido que “a patente € expedida com presunciio juris
tantum de sua legitimidade. Se o seu portador age contra
contrafatores, podem estes repelir a agio mediante a alega-
¢do de que o invento nio € novo, nem patentedvel, sem ne-
cessidade do uso da agdo de nulidade da patente”

Em outra decisdo, o Tribunal de Justica de Sao Paulo assi-
nalou que “comprovada a utilizagio de marca alheia na for-
macio de nome comercial, a invalidade do expediente pode
perfeitamente ser declarada [na verdade, reconhecida) no
processo civil respectivo, independentemente de outras de-
mandas, que eventualmente visem anular o registro feito no
INPI ou na Junta Comercial: é que a nulidade do registro
prejudica absolutamente o direito ao uso da denominacio
comercial, motivo pelo qual pode ser declarada
incidentalmente, com a Gnica finalidade de possibilitar a
defesa dos interesses de quem registrou regularmente a
marca objeto da imitacao™*

Mencione-se, por fim, um julgado do Tribunal de Justica do
Rio Grande do 5ul, da lavra do eminente Des, Adroaldo Furta-
do Fabricio. Do corpo do acérdio extrai-se a seguinte passa-
gem: “a sentenca superou corretamente a questio da invocada
nulidade da patente. Com efeito, apés admitir a competéncia
da Justica Comum Estadual para examinar incidenter tantum
tal questio, no que sem divida andou bem e sintonizou com
a vasta jurisprudéncia sobre o tema, proclamou inexistente a
apontada nulidade™®

50, STJ-3 Turma- Ag Rg. Al n® 20.385-7 - rel, Min. Dias Trindade, j. 159/5/
92, publ. DIU 22/6/92,

31, TISP-2* Cam. Civel - Ap. n° 205.963-1/2 - rel, Des. César Peluso, publ,
RT T06/77.

TISP - 3 Cam. Civel - AC n® 201.969 - red. Des. Costa Leite - |. 30/9/71, publ.
RT 442/95, No mesmo sentido, TISP - 3* Cim. Civel - AC n® 178,035 - rel,

]

7. ConcLusOEs

Caso o registro de marca ou privilégio de patente gozem de
algum vicio, a sua invalidade (absoluta) pode ser incidentemente
reconhecida na Justica Estadual, com base no poder de
cognicdo. Isto torna desnecessdria a propositura da agdo de
nulidade perante a Justica Federal, com o que se evita que a
parte fique sujeita & imensa delonga que hoje, a despeito dos
esforgos incessantes, lastimavelmente caracteriza o andamen-
to das causas que tramitam nos foros federais.

Nada impedird, porém, que a parte se valha dos dois expedien-
tes: discutir a invalidade em cariter principaliter na Justica
Federal e a nivel incidental perante a Justica Estadual. Neste
caso, haverd relacio de prejudicialidade entre as duas agoes,
devendo a do foro estadual ser sobrestada (nos termos do
art. 265, inciso [V, alinea “a", do CPC) no maximo por um ano.
Terminado este prazo sem que a Justiga Federal tenha defini-
tivamente julgado a agéio de nulidade, o juiz estadual devera
dar andamento ao processo, resolvendo incidentemente a
questdo prejudicial. Nao haverd conflito de julgados, pois so-
bre o exame da questao prejudicial ndo incidird coisa julgada.

0 reconhecimento incidental de nulidade do registro de mar-
ca ou privilégio de patente & portanto, um valioso instrumento
a servico da celeridade, dando ensejo a que a parte obtenha
com maior rapidez uma tutela que impega atos de contrafa-
a0 e/ou concorréncia desleal e imponha o respeito aos direi-
tos dos empresarios e, mediatamente, dos consumidores.

Em suma de tudo quanto abordado, tem-se que:

1. A competéncia para processar e julgar acoes de absten-
¢ao de uso, reivindicatorias efou indenizatérias fundadas em
registro de marca efou privilégio de patente & da Justica Esta-
dual, ao passo que a competéncia para processar e julgar acoes
de nulidade de tais titulos é da Justica Federal, eis que o ato
de concessao cuja eficicia se pretende desconstituir foi prati-
cado por autarquia federal (INPI), o que faz incidir o disposto
no art. 109, inciso |, da Carta Magna, com o qual se coadunam
os arts. 57 e 175 da Lei n® 9.279.

Des. Sylos Cintra - publ. BT 404/166; TISP - 3* Cam. Civel - rel. Des. Ernanl
de Paiva - publ RT 53%/62; TJSP - 1I* Céim, Civel - rel, Euclides de Ollveira -
publ. RITJESP 1297217,

53. TISP-5* Cam. Clvel - AC n® 118.150-1/3, rel. Des. Ralpho Waldo, publ.
DJ 12/2/30.

54, TIRS - 6* Cim. Civel - AC n” 588003582 - publ, RITIRS 131/426 e ss.
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0 RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA OU PRIVILEGIO DE PATENTE

2, Em acdes de abstencao de uso, reivindicacio e/ou indeni-
zagio relativas a marca ou patente, pode ser questionada, ou
até mesmo apreciada de oficio, a validade do registro ou pri-
vilégio respectivos. Esta invalidade serd um ponto ou ques-
tao prejudicial.

3. Aformagio do convencimento do Magistrado € livre, mas
nao o é a extensao da matéria a ser analisada. O juiz néo pode
deixar de apreciar matéria relevante em relagéo & pretensdo
do autor ou & defesa do réu, como, por exemplo, pontos ou
questies prejudiciais.

4. (juiz é dotado de um poder de cognigdio, que instrumentaliza
o exercicio de seu poder decisério, mas que com ele nio se
confunde, nao estando sujeito s restricdes que pairam sobre
este, em especial a congruéncia com o pedido e a exigéncia de
competéncia absoluta para o seu exercicio.

5 A apreciacio de questdes preliminares e/ou prejudiciais
nao faz coisa julgada, até porque sequer integram o pedido. A
sua andlise é meramente incidental e é feita com base no po-
der de cognicao.

6. A dicotomia existente entre poder de cognigio e poder
decisério encontra guarida no ordenamento juridico patrio.
Sdo normas relativas ao poder de cognigdo os arts. 110, §
tnico; 265, § 5% 267, § 3% 469, inciso IIl; 515, 8§ 1% e 2% e 516,
todos do Céd. de Processo Civil, bem como o art. 188 do De-
cretodlei n® 7.903/45, o art. 205 da Lei n® 9.279 e o art. 146, §
nico, do Codigo Civil. Por outro lado, dizem respeito ao po-
der decisdrio os arts, 2% 5% 109; 128; 325; 459; 460; 470, todos
do Cod. de Processo Civil, entre outros.

7. Uma vez que o poder de cognicao nao se acha adstrito ao
petitum, o juiz, para julgar a causa, pode conhecer de toda e
qualquer matéria que seja relevante para o seu deslinde, mes-
mo aquelas que, se fossem objeto de pedido, extrapolariam a
sua competéncia absoluta ou relativa.

8. Com base em seu poder de cognicio, o juiz estadual até
mesmo de oficio pode incidentemente apreciar a invalidade
de registro de marca ou privilégio de patente em agdes civeis
de abstencio de uso, reivindicatérias e/ou indenizatdrias (e
também em acdes penais) que se fundem em tais titulos de
dominio, sem necessidade da prévia desconstituicao da efi-
cicia destes perante a Justica Federal.

9. AJustica Estadual, porém, ndo tem competéncia para julgar a
nulidade de registro de marca ou privilégio de patente em card-
ter principaliter, como objeto de pedido formulado em acéo prin-
cipal, declaratdria incidental ou reconvencao. Para tanto, falta-
lhe poder decisdrio, j& que a competéncia é da Justica Federal.

10. Se o registro de marca ou privilégio de patente nio gozar
de qualquer vicio de nulidade, devera ser julgada improceden-
te uma acdo de abstencdo de uso e/ou indenizacio intentadas
contra o seu titular. No entanto, havendo qualquer invalidade
nos titulos, tal matéria devera ser incidentemente apreciada pela
Justica Estadual como itinerario logico a ser percorrido para
acolher ou rejeitar o pedido, sem necessidade de propositura
de agdo de nulidade perante a Justica Federal.

11. Anulidade de registros de marca ou privilégios de patente
concedidos em inobservancia aos preceitos legais & absoluta e
opera ex tune, retroagindo nao s6 a data de concessio dos titu-
los anulandos, mas também & dos respectivos depdsitos.

12. Se a validade do registro de marca ou privilégio de patente é
objeto de acao de nulidade proposta perante a Justica Federal, esta
gerard uma relacéo de prejudicialidade referentemente a agoes de
abstencdo de uso e/ou indenizagao fundadas nos titulos anulandos,
as quais deverao ter o seu andamento suspenso (art, 265, inciso IV,
alinea “a", do CPC), no maximo por um ano. Apds o fim deste lap-
s0, 0 juiz estadual deverd prosseguir no feito, resolvendo
incidentemente a questdo prejudicial, se até entdo a mesma néo
tiver sido decidida em caréter principaliter pela Justica Federal.

CRUZEIRO/NEWMARC

PATENTES E MARCAS LTDA
62th ANNIVERSARY
INDUSTRIAL & INTELLECTUAL PROPERTY

Newton Silveira

Wilson Silveira

Clovis Silveira
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A TRDNENSIONAL, AGORA UNA REALDAD

Josg Carvos Tinoco Soares
Advogado em proprivdade industrial, artistica ¢ Merdria (Tinooo Soanes & Fitho 5/C Lada)

1. Agora podemos dizer, sem quaisquer peias de dividas, que

a marca Iridimensional, quer queiram uns ou continuem
condenando-a outros, tornou-se uma realidade, no Brasil, apts
25 anos de luta,

Com efeito, na década de 70, dando atendimento aos nossos
anseios de obter um titulo de Doutor em Direito pela Faculdade
de Direito da Universidade de 530 Paulo, resolvemos iniciar o
nosso drduo trabalho pesquisando as leis e a doutrina domi-
nante nos mais diversos paises europeus, americanos e asidti-
cos sobre dois pontos principals, quais sejam, o que havia até
entdo sobre as marcas e o modelo industrial.

Paises como a Bulgéria, a Inglaterra, a Itdlia, a Africa do Sul, a
Alemanha, a Argentina, os Estados Unidos da América, etc. ja
possuiam, de forma direta ou indireta, a forma do produto ou
da configuracdo de sua embalagem como marca.

2 Tanto isto € fato que nos Estados Unidos da América a marca
CocaCola, com o tipo de letra caracteristico e a peculiar forma
de garrafa, foi registrada em 8 de julho de 1916. Esta mesma mar-
ca e também a Pepsi-Cola, a Crush, a Fanta, a Tab, etc. com suas
formas externas foram registradas como marca na Argentina; em
Costa Rica, onde se encontra também a Sinalco; no Equador, as
marcas Glostora, Sinalco, Johnnie Walker, Johnson & Johnson;
nos Estados Unidos, a Life Savers, a Caron, a Haig & Haig, etc.

No Brasil, dentre outras, foram registradas com as respecti-
vas figuras de garrafas as marcas Crush, sob o n® 9.486, de 9
de novembro de 1923; a anis Del Mono, sob o n® 158,050, de
14 de setembro de 1953; a do conhaque Pedro Domecq, sob o
n® 112.687, de 15 de julho de 1949, etc.

Dentro dos principios estabelecidos pelo Acordo de Madri de
14 de abril de 1891, foram registradas as marcas 4711, sob o
n” 60.985, em 1927; a Cointreau, em 1929; o conhague Napo-
leon I, em 1929; etc. Note-se, ainda, que estas Gltimas marcas
foram concedidas sob a sua forma de estilizacao da garrafa e/
ou frasco, valendo dizer, portanto, que nao havia para todos
os signatdrios e aderentes do referido acordo qualquer res-
tricdo para o registro desse visual externo como marca.

3. A AIPPI - Associacio Internacional para a Protecdo da Pro-
priedade Industrial durante longos anos promoveu encontros,
estabeleceu questdes, formulou quesitos, selecionou respos-
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tas, até que, por intermédio da reunido de seu Comité Execu-
tivo em Ottawa (Canadd) em 1961, aprovou as conclusdes so-
bre o que efetivamente pode consistir uma marca. Estas fo-
ram, ao depols, submetidas e aprovadas finalmente no Con-
gresso de Berlim, em 1963, mediante o estabelecimento de
uma Resolucao, nos seguintes termos: “A mark is a sign capa-
ble of distinguishing the products or services of a person or
of a group of persons. The distinctive character of a mark, in
respect of the goods or services designated by it, arises from
the nature of the sign or of the use which has been made of it.
The following are signs capable of constituting marks on the
sole condition that they are distintictive or have become dis-
tinctive of the products or services which they designate™.

Assim e discriminadamente estabeleceu-se o que é suscetivel
de registro como marca como sendo: palavras, coledes de
palavras, letras, niimeros, etc. Dessa longa relagio destaca-se o
que efetivamente interessa para a espécie, ou seja: “the shape
ou any other presentation of products or of their packages, on
condition that they are not exclusively functional in nature”,

4. Tendo conhecimento que a ASIPI - Associacio Interamerica-
na da Propriedade Industrial estava promovendo um Congres-
so Internacional na cidade de Caracas, Venezuela, no ano de
1971, & que dentre os virios temas eleitos um dizia respeito as
marcas formais ou pldsticas, nao vacilamos em |3 comparecer e
apresentar a sintese de nosso trabalho, sob o titulo de “Marca
Modelo”, o qual foi, posteriormente, publicado pela Revista Me-
xicana de La Propiedad Industrial y Artistica, n® 20, de julho de
1972, &s paginas 299/303.

5. No inicio do ano de 1972, apresentamos o fruto de nosso
longo trabalho, sob trés indagacoes e uma afirmativa, ou me-
lhor: marcas formais?, marcas pldsticas?, marcas tridimensio-
nais?, ou marca modelo, perante os examinadores da citada
Faculdade, tendo recebido a aprovago unanime da banca que
nos conferiu o titulo desejado.

6. Desde entdo tivemos um arduo caminho a percorrer, visto
que nao obstante tivéssemos tentado em algumas editoras a
publicacao dessa tese, nenhuma se interessou, sob a alega-
¢do de que tornar-se-ia uma obra muito cara devido ao ndme-
ro considerdvel de figuras que a ilustravam e a consolidavam.
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Nao ficamos calados durante esse longo tempo e toda a vez
que se nos avizinhava uma oportunidade em seminarios, con-
feréncias, congressos e outros, estivamos presentes para fa-
zer prevalecer o nosso intento e ndo serd preciso apregoar
quantas e tamanhas recusas foram pronunciadas.

Por ocasiao da publicagdo de nosso Tratado da Propriedade
Industrial (marcas), em 1988, aproveitamos o ensejo para in-
cluir um capitulo especial, ja sob o nome de Marcas Tridi-
mensionais (Cf. vol. [, pigs. 475/553). Nessas consideragdes,
deixamos claro o nosso pensamento sobre a mesma, isto &
“A ligacdo direta entre a ‘denominacac’, a ‘configuracio ex-
terna do produto, do recipiente, da embalagem, etc.’, e o pré-
prio ‘produto’, constitui o que pretendemos intitular ‘marca
models’. Esta, por sua vez, exterioriza-se pela configuracio
propria do produto ou de sua embalagem, com denominagéo
caracteristica e para assinalar determinado produto”,

7. Durante esse interregno muitas outras modificagies e in-
clusdes especificas se fizeram sentir em alguns paises do mun-
do e que podem ser realcadas, como por exemplo: a) as modi-
ficagdes feitas pela lei da Inglaterra em setembro de 1990, para
incluir “product containers or configurations, such as bottle
shapes”; b) a discriminagdo precisa dos elementos constituti-
vos de uma marca pela Lei n® 91-7, de 4 de janeiro de 1991, da
Franga, que considera, dentre outros: “les formes, notamment,
celles du produit ou de son conditionnement”; ¢) a lei do Méxi-
co de 27 de junho de 1991, que expressamente incluiu: “Regis-
tration of collective and three-dimensional marks is allowed";
d) os encontros mantidos entre os representantes da INTA -
International Trademark Association e o governo japonés, em
& de maio de 1991, objetivando a inclusdo em sua lei da prote-
¢do a “color and three-dimensional designs as trademarks”; &)
as modificacdes impostas pela Lei n® 142 de 19 de fevereiro de
1992, da Italia, incluindo no artigo 16: “the shape of goods of
their packaging, colour combinations or tonalities and soun-
ds”; f) a alteracao feita no Decreto Presidencial n® 317, de 25 de
setembro de 1992, na Grécia, amparando: “sound marks and
marks representing the shape of goods or of their packaging”,
g) a proposta de modificacdo da lei da Alemanha apresentada
em 3 de dezembro de 1992, para incluir; “All marks capable of
being represented graphically will be registrable, including let-
ters, numerals, three-dimensional designs and sound marks™;
h) a alteracao feita pelo Trade Marks Act n” 194, de 1° de janei-
ro de 1995, da Africa do Sul, para estabelecer que inclui, den-
tre outros: “shape, configuration, pattern, ornamentation, co-
lour or container for goods or any combination”; i) e a mais
recente lei, em vigor desde 1° de janeiro de 1996, da Australia,
prevendo: “any letter, word, name, signature, brand heading,
ticket aspect of packaging, shape, colour, sound or scent”.

Revista o ABPL = n® 22 = MaJuon 1586

8. Evidente que a grande maioria das marcas tridimensionais
existentes envolvem o formato e/ou configuracio externa dos
frascos, garrafas e similares, contudo, muitas outras formas
de exteriorizacao ja foram objeto, nos mais diversos paises,
de protecio como marca tridimensional.

Com efeito a entdo USTA - United States Trademark Associa-
tion elaborou um nimero especial de sua Revista Remarks,
sob o titulo “A product container can be more than just ano-
ther pretty packa- GE", e iniciando sua argumentacao, tendo
em vista a conceituada garrafa de Coca-Cola, demonstrou a
existéncia de mais duas marcas tridimensionais, a da Ho-
neywell, consistente no dispositivo frontal de seus aparelhos
que marcam a temperatura, com estilizacao prépria, e de um
frasco de produto de limpeza com a marca Fantastik. (Cf. Re-
marks, “Trademark News", vol. 3, n® 2, USTA).

Na Remarks, vol. 2, n* 4, sob o titulo de "Package Design”, existem
ilustradas as figuras dos produtos Campbells e French's, isto é, a
lata e o frasco dos produtos sopa e molho, e, na Remarks, vol. 6,
n* 2, existe uma das mais tradicionais marcas, com seu frasco
caracteristico, e cujo langamento do produto ocorreu hi mais de
125 anos — trata-se do molho de pimenta Tabasco.

9. Merece ser considerada a decisao proferida no Canad4, en-
tre Remington Rand Corporation e Philips Products (Canada)
Ltd., na qual fixou-se que: “Philips’ triple-headed rotatory sha-
ver in an equilateral triangle configuration was a valid trade-
mark”. (CE. “Blakes Report Intellectual Property”, May 1994, pag.
1, by Blake, Cassels & Graydon, Toronto, Ontério, Canad).

10. Com grande alegria vemos agora que a nova Lei que regu-
la direitos e obrigacies relativas a propriedade industrial, de
n*9.279 de 14 de maio de 1996, e que entrard em vigor dentro
de um ano, consagra no artigo 122, que: “Sao suscetiveis de
registro como marca os sinais distintivos visualmente percep-
tiveis, ndo compreendidos nas proibicdes legais”, e, em as-
sim sendo, podemos alardear que as marcas tridimensionais
poderdo ser objeto de pedidos de registro, a partir daquela
vigéncia. A uma porque se incluem dentre os sinais visual-
mente perceptiveis e a duas porque dentre as proibigdes le-
gais contidas no artigo 124, e, mais particularmente no n® XXI,
que assinala ser irregistravel “a forma necessdria, comum ou
vulgar do produto ou de seu acondicionamento, ou ainda,
aquela que nao possa ser dissociada de efeito técnico”, nio
impede que a forma caracteristica e estilizada de um produto
ou de uma embalagem possa constituir-se em marca valida.

11, Mas ndo ficamos satisfeitos porque € piblico e notéirio que
sdo inumerdveis os paises que ja consagraram em suas leis a
protecao de outras modalidades de marcas como: “Colour,
scent, sound, taste, jingle and slogan”, e, sobre estas continua-
rd a nossa faina, para que sejam também protegidas no Brasil.

.
Mt



(03D

il

TRATECL OF MARKETI

Ricarpo Pinko
Advagedo (Daniel & Cl. )

A grande maioria de nés ja passou pela dificil experiéncia de
ter que escolher um nome, quer para um animal de estima-
¢do, quer para um barco, um sitio, um texto a ser gravado no
computador ou, até mesmo, para um filho,

E, sem sombra de dtvida, uma tarefa ardua.

0 nome de uma pessoa, por exemplo, ird acompanhé-la pelo
resto de sua vida. Os nomes préprios, por outro lado, tém
significados, o que dificulta ainda mais a escolha, porque nos
deparamos com uma situacido em que temos que escolher
um nome que: a) seja agradavel, porém marcante; b) tenha
um significado especial; e ¢) seja do agrado da pessoa que ird
recebé-lo (coisa que somente saberemos quando ela ja esti-
ver suficientemente crescida e devidamente nomeada).

A tarefa de escolher um nome préprio, contudo, conta com
alguns facilitadores. Existem listas de nomes, desde os mais
comuns até os mais exdticos, com os respectivos significa-
dos. Muitas vezes, podemos escolher o nome de um parente
préximo, até mesmo como uma forma de homenagem a este
parente. Por outro lado, caso a pessoa nomeada nio goste de
seu nome, existe sempre a possibilidade de que ela venha a
conseguir um apelido carinhoso, que transmita melhor suas
caracteristicas mais marcantes e seja mais do seu agrado.

A situagdo, guardada as devidas proporgoes, ndo é diferente quando
temos que nomear um animal de estimagao, um sftio, ou um barco.
Em todas as hipiteses citadas, existe um fator de extrema im-
portancia: podemos escolher qualquer nome que nos agrade e
que julguemos adequado. Podemos repetir nomes. Podemos,
enfim, usar nomes que ji existem — o que, de regra, ocorre
com 0s nomes praprios — sem nos preocuparmos se hé outra
pessoa com o mesmo nome ou se o cachorrinho do vizinho
tem o mesmo nome que o do nosso. Contudo, mesmo quando
procuramos um nome préprio para um filho ou para um ani-
mal de estimagdo, ou para um sitio, ou para um barco, seguin-
do nos exemplos dados, procuramos ser originais e escolher
nomes que os distingam dos demais. No das pessoas, procura-

mos, sempre que possivel, evitarmos a homonimia (evitando
nomes, como, por exemplo, Jodo da Silva), que pode ter efeitos
danosos — na hipétese de homonimia com um criminoso ou
com uma pessoa de moral duvidosa.

Em todos esses exemplos, a tarefa de nomear, ndo obstante
ser dificil, tem alguns facilitadores.

A mesma tarefa de nomear, contudo, é extremamente mais
complexa e dificil, quando o que se deve “batizar" € um pro-
duto ou uma empresa (entendendo-se que essas duas defini-
¢bes compreendem todos os demais empreendimentos que
tém a necessidade de ser nomeados para sua identificacio e
divulgacdo junto a um determinado pablico, quer seja esse for-
mado por consumidores ou por outros grupos de pessoas).

(ualquer profissional da propriedade intelectual, principalmen-
te da drea de marcas, sabe como € aguda essa dificuldade. Pou-
cos de nos nos atrevemos a sugerir uma marca para um produ-
to ou para uma empresa de nossos clientes. Embora saibamos
identificar, principalmente do ponto de vista legal, uma boa
marca, raramente nos arriscamos a dar um “palpite”.

Essa atitude — nunca dar um “palpite” — tem uma razio de
ser. Em primeiro lugar, somos profissionais e profissionais
nio ddo “palpites”. Profissionais, principalmente nds, que
prestamos assessoria, devem dar pareceres, opinides técni-
cas solidamente fundamentadas na 4rea de conhecimento em
que militamos. Em segundo lugar, a escolha de uma marca
para um produto, para uma companhia, para qualquer outro
empreendimento, hd muito deixou de ser uma tarefa feita sem
critério, na base de “palpites”. Todos sabemos que a questio
é tao complexa que, atualmente, existem diversas empresas
que se dedicam, exclusivamente, a desenvolver marcas para
produtos, empresas e toda a sorte de empreendimentos,

Por isso, devemos deixar a tarefa da escolha da marca para os
profissionais da drea. Atualmente, principalmente no nosso pais,
a tarefa fica a cargo dos profissionais de marketing e propagan-
da. Ndo € por essa razdo, contudo, que nés, como profissio-
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nais da propriedade intelectual, devamos nos omitir. Se nao
podemos — ou ndo devemos — participar da escolha, propria-
mente dita, de uma marca, temos nossa parcela de contribui-
¢do a dar sobre o assunto. A parte legal que estd envolvida na
escolha de uma marca — sua registrabilidade e sua disponibili-
dade, por exemplo — sdo aspectos que pertencem ao nosso
campo de atuacio e matéria que dominamos. Podemos, por-
tanto, dar nossa contribuicdo aos nossos colegas de marketing,
procurando auxilid-los nessa tarefa. Este artigo procura, exata-
mente, dar uma breve contribuicio sobre este assunto, a qual
nao pretende, de forma alguma, ser exaustiva.

Comecemos por confessar que desconhecemos que tipo de
formacao — melhor dizendo, que disciplinas — um profis-
sional de marketing ou/e de propaganda recebe no curso su-
perior ou nos cursos técnicos. Desconhecemos se existe uma
disciplina que se dedique, a0 menos em parte, ao assunto.
Nao seria de se estranhar — embora, de se lamentar — se tal
disciplina inexistisse. Quantos de nés, advogados que milita-
mos na drea da propriedade industrial, passamos por nossos
cursos superiores sem nunca ter ouvido falar sobre a maté-
ria? Quantos cursos de Direito existem, em nosso pais, nos
quais a matéria consta do curriculo, ao menos como discipli-
na “optativa"? Portanto, néo seria de espantar caso os profis-
sionais de marketing e propaganda jamais tenham estudado a
matéria. Contudo, se tal disciplina néo existe, deveria existir.
Se existe, certamente poderia ser melhorada.

Evidentemente, este artigo procura, apenas, abordar como o as-
pecto legal pode — e deve — influir no processo de escolha de
uma marca para um produto, empresa ou empreendimento. Por
outro lado, antes de esclarecer qualquer questao, este artigo pro-
cura chamar a atenco para a matéria, de modo que outros pro-
fissionais de nossa drea se sintam incentivados a emprestar o
brilho de seu conhecimento e de sua experiéncia & questao.

0Os advogados, normalmente, sdo mal vistos por muitos profis-
sionais de marketing. Somos vistos como formalistas, aqueles

“caras” chatos, capazes de, insensivelmente, simplesmente res-
ponder a uma consulta, declarando que determinada expres-
a0 “nao é registrivel como marca”, Tal fato, certamente, causa
mal-estar entre s profissionais de uma e outra irea. Mas, acre-
ditem, muitas vezes responder a uma consulta dizendo que uma
determinada palavra — escolhida, &s vezes, entre centenas de
outras e com muito sacrificio — ndo ¢ registravel ou ndo estd
disponivel como marca, também nos custa muito.

Na maioria das vezes, a culpa pela resposta negativa ndo é
nossa. A questao ¢ bastante clara quando uma expressao nao
estd disponivel por ja se encontrar registrada, por exemplo,
como marca de um produto concorrente. Ja ndo é tio clara,
contudo, quando um nome escolhido ndo é exatamente igual
4 marca de um produto concorrente ou quando o produto
que atende por aquele nome néo € exatamente igual, mas um
produto relativo ou afim, pertencente a um mesmo género de
comércio ou de indistria.

A verdade é que a questao, quando deixa de ser 6bvia, torna-
se de dificil compreensao por um profissional de outra drea
que nio da propriedade industrial. A complexidade da ques-
tio impede, em alguns casos, a compreensdo pelo profissio-
nal de marketing e, em conseqiéncia, o didlogo com o profis-
sional de propriedade industrial. A escolha do nome, nesses
casos, normalmente fica ainda mais dificultada.

Atualmente, a escolha de uma marca para um produto ou para
um empreendimento & uma questio complexa. Poderiamos
enumerar diversos motivos para o relativo aumento de tal
complexidade, como, por exemplo, a pulverizacio do merca-
do com diversas empresas em posi¢do de concorréncia; a
abertura de mercado em funcao da globalizacao da econo-
mia; a internacionalizacdo dos mercados antes nacionais ou
regionais; a formagdo de blocos econdmicos; a busca da
harmonizagao das diferentes legislagdes nacionais que regu-
lam a matéria com o consegiiente reconhecimento dos direi-
tos de empresas estrangeiras sobre as marcas e nomes comer-
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ciais. Esses sdo alguns dos fatores complicadores da questéo.

A complexidade da matéria, contudo, nao deve — e nao pode —
impedir que seja escolhida a marca para um produto ou um em-
preendimento. Torna a tarefa mais dificil, mas néo pode ser to-
mada como um fator que a impossibilite por completo.

Apesar disso, algumas linhas podem ser tracadas de modo a
orientar um profissional de marketing quando da escolha de
uma marca. Vamos a elas. -

Regra n® 1: Certa vez, atendemos um cliente que estava sendo
processado criminalmente por concorréncia desleal. A empre-
sa havia lancado um produto cuja embalagem era extremamen-
te semelhante & embalagem do produto concorrente e lider de
mercado. Visivelmente, tal empresa havia copiado o trade dress
do produto concorrente. Chamados a assessord-los na aco,
tivemos uma reunido com o diretor de marketing. Diante das
evidéncias, este confirmou — o que era absolutamente inegé-
vel, quela altura — que realmente a embalagem do produto
concorrente, lider de mercado, havia sido imitada. Segundo suas
préprias palavras, a filosofia deste profissional de marketing
era: “Siga o Lider”. Sem divida, os lideres devem ser seguidos,
mas, nesses casos, lancamos a nossa regra n” 1: “Siga o Lider,
mas Mantenha Distancia”. Uma respeitével distancia.

Pode ser bastante salutar seguir os passos de um produto ou
de uma empresa lider de mercado. Inegdvel que tais empre-
sas e produtos possuem méritos. Possuem estratégias de ven-
da, de marketing, de publicidade, enfim, que os levaram a po-
sicdo de lideres. Possuem, por outro lado, qualidade e con-
centram esfor¢os no desenvolvimento de seus produtos e de
sua comunicagdo com o piblico. Por isso, talvez, ndo apre-
clem ser acintosamente imitadas...

Entao, nos permitimos afirmar: siga o lider no que ele pode
— e deve — ser seguido. Desenvolva produtos e servicos que
tenham qualidade, desenvolva estratégias de marketing, de
publicidade e de propaganda agressivas. Desenvolva marcas,

slogans, rotulagens, seja original e as proteja. Faca como o
lider: ndo permita ser imitado naquilo que possa lhe causar
prejuizo e naquilo em que foi investido capital e trabalho e
representa a imagem de seus produtos e empreendimentos.

Regra n® 2: Nunca Imite. Esta regra € em parte, conseqliéncia da
regra n® 1. Um nome, uma marca, uma embalagem, enfim, é o
elemento de ligagiio entre a sua empresa e a clientela. Imitar pode
parecer bom a principio, mas nao € uma estratégia de quem quer
se firmar no mercado, Qual a vantagem de procurar estabelecer
uma imagem quando se sabe que esta imagem — em razdo da
imitacdo, da aproximagdo com o concorrente — jamais estard
desvinculada da imagem do imitado? Qual a vantagem de ir para
0 mercado sabendo, de antemao, que, em razio de sua propria
escolha, o piblico-alvo associara a sua imagem ou a imagem de
seu produto com a da empresa ou do produto concorrente?

Como eu disse, pode parecer vantajoso a principio, se a convi-
véncia for tolerada pela empresa imitada, o que raramente acon-
tece, na pratica. Mas, quando se pretende oferecer bons pro-
dutos ou servigos, quando se pretende trabalhar com serieda-
de, qual a vantagem de ser confundido com outros? Nenhuma,
Dai a regra n® 2: Nao Imite. Nao aproxime, deliberadamente, sua
empresa ou um seu produto de um concorrente. Hoje, pode
ser que ele esteja na posicao de lider do mercado, porém, se a
idéia é que sua empresa venha a alcancar essa posicio (pense
grande!), qual a vantagem de permanecer para sempre vincula-
do a um concorrente? Imitacio, portanto, ndo € a estratégia de
uma empresa séria. Nao se esquecendo que a imitagao, como é
ébvio, ndo é permitida por lei...

Regra n® 3: Identifiquese, Se a regra n° 2 é Nio Imite, porque, em
suma, imitar nao é sinal de inteligéncia, a regra n” 3 é ditada pelo
seguinte mandamento: nao esquecer nunca que a funcéo primor-
dial de uma marca & Identificar. £ identificar a empresa em rela-
Ao as suas concorrentes; € identificar o produto dos demais
similares que existem no mercado. A funcdo da marca, portanto,
¢ identificar, e ndo, confundir. Se uma marca nao € capaz de ser
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reconhecida pelo piblico-alvo, ela ndo deve ser usada para no-
mear sua empresa ou um de seus produtos. Se nio € capaz de
identificar, de destacar-se dentre as demais marcas ji colocadas
no mercado, & imprestével para funcionar como o nome de uma
empresa ou como a marca de um produto. Porque, repita-se, a
fungao de um nome, deve ser, antes de tudo, identificar.

Regra n” 4: Diferencie. Se a funcio de um nome deve ser, pri-
mordialmente, identificar (e ndo, confundir), algumas esco-
lhas devem ser, de pronto, afastadas.

Por uma razao logica, a tendéncia, ao se escolher uma marca,
¢ procurar uma denominagdo que, de certa forma, faga uma
sutil referéncia ao proprio produto ou servigo ou, ainda, as
atividades desenvolvidas pela empresa, Essa é, em esséncia,
uma das caracteristicas mais desejaveis para uma marca ou
para um nome de empresa. A marca ideal seria aquela de facil
proniincia, de facil assimilagdo, de grande poder de identifi-
cacao e, finalmente, que transmitisse, de imediato, a imagem
exata do produto, servico ou empresa que procura identificar.

Contudo, a referéncia ao produto deve ser objetiva, porém
sutil. Ora, a escolha de uma marca que faga referéncia.ao pro-
duto, servico ou atividade de empresa que visa distinguir,
pode ser traigoeira.

Em primeiro lugar, porque uma exacerbagao do quesito “re-
feréncia ao produto, servico ou empresa identificada” pode
levar — como, nio raro, leva — & escolha de nomes fracos. A
escolha de nomes que, muitas vezes, ndo sdo mais do que a
denominagio do préprio produto, servico ou atividade. Tais
nomes sao, muitas das vezes, inapropriaveis, quer como mar-
ca, quer como nome comercial. Como marcas — exceto se
sob determinadas circunstincias — sao irregistraveis. Por
outro lado, ainda que superada a questio da apropriagio ou
do registro enquanto marca, tais expressoes podem se reve-
lar imprestaveis para identificar. Ora, como esperar que uma
expressao que é o proprio nome do produto (ou, ainda, sua

denominagio comum ou uma denominagio vulgarmente uti-
lizada como seu designativo) possa ser distintiva? Acrescen-
te-se, ainda, que tais expressoes, ainda que apropridveis — e
somente o sdo sob determinadas condi¢ies — ndo gozam de
plena protecdo contra reproducdo ou imitagio. Neste caso,
qual a vantagem de se ter uma marca com duvidosa capacida-
de de identificar, associada a possibilidade de ser igualmente
utilizada por outros concorrentes (o que diminui ainda mais a
sua capacidade, ja insuficiente, de identificar)? Nenhuma.

Portanto, deve-se ter cuidado com a escolha de tais marcas. A
referéncia ao produto, servico ou atividade por ela identificada
deve ser sutil e nao mais do que isso. De modo contririo, a
marca pode ser considerada inapropridvel (impedindo-se sua
plena protecao legal), ou, ainda, apropridvel com reservas, nao
impedindo a adogio de marcas semelhantes por concorrentes.
Portanto, tal referéncia, muito embora desejivel, deve ser
sacrificada sempre que ponha em risco a protecdo & marca ou
que lhe furte forca distintiva. A relagio marca x produto (ou
servico ou atividade) pode ser forjada pelo trabalho de
marketing. Ja a incapacidade de protecdo legal ou a inevitével
semelhanca com marcas concorrentes niao pode ser supera-
da por nenhum trabalho de marketing, por melhor que este
seja. A regra é sacrificar qualquer referéncia em funcio de se
obter maior distintividade,

Regra n” 5: Inove (ou saia do lugar comum). £ uma ramificagio
da regra anterior. Ao escolher uma marca, evite adotar radicais,
sufixos e prefixos ja largamente utilizados. Se, por um lado, o
emprego de tais elementos pode dar a impressdo de que eles
facilitaréo a identificacao do produto, do servico ou da empre-
sa pelo pablico-alvo, por outro lado, eles diminuirdo a capaci-
dade distintiva da marca. Pense bem: quantas marcas existem,
no mercado, que possuem prefixos, sufixos e radicais ja larga-
mente utilizados para compor marcas de produtos concorren-
tes? Eles nao facilitam a identificacio pelo consumidor. Pelo con-
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trério, tornam todas as marcas semelhantes entre si e deixam o
consumidor perdido e confuso diante de tantos “Tecs”, “Flexes”,
“Reis”, “Ouros”, “D'ouros”, “Lons” e assim por diante,

Além disso, tais elementos nao sdo apropridveis, significan-
do dizer que, tendo o seu uso “diluido”, no mercado, po-
dem pertencer a qualquer e nio pertencem a ninguém... Nio
possuem protecdo legal, nem plena, nem minima, bastando
citar, como exemplo, que a convivéncia de Belflex com,
Benflex, como marcas para “identificar” exatamente os mes-
mos produtos, foi permitida!

Lembre-se, mais uma vez: a fungio primordial de uma marca
€ identificar, e ndo, confundir!

Regra n” 6: Nunca Use uma Marca que nao Tenha Certeza que
lhe Pertenca ou, ao menos, que nao Tenha Certeza que nao
Pertenca a Outro.

A regra de ouro € que uma marca ndo deve ser usada antes que
se tenha certeza que ela [he pertence ou, a0 menos, possa vir a
Ihe pertencer. Verifique, antes de mais nada, se a marca esté dis-
ponivel e & apropridvel. Em caso afirmativo, tome todas as provi-
déncias para obter a propriedade sobre a mesma e entdo — e s6
entdo — inicie seu uso. Nunca Inicie o Uso de uma Marca sem
Saber se Ela ja Pertence a uma Outra Empresa.

Sabemos que o processo para assegurar a propriedade so-
bre um nome (quer como marca, quer como nome de em-
presa) € um processo demorado. Sabemos, também, que o
mercado exige agdes rapidas e, muitas vezes, a decisao de
adogéo de uma marca para um produto, servico ou empre-
sa ndo pode esperar. Mas, como diz o ditado, € melhor pre-
venir do que remediar.

Pior do que adotar uma marca “fraca”, que relina poucas ca-
racteristicas de distintividade, é adotar uma marca que ja per-

tenca a um concorrente, As conseqiéncias podem ser desas-
trosas: perda de todo o investimento feito em publicidade,
em rdtulos e embalagens, retirada do produto do mercado,
alteracéo do nome da empresa, gastos com defesas em medi-
das judiciais, pagamento de indenizagdes etc.

Para que isso ndo aconteca, siga a presente regra. Por ou-
tro lado, se sua empresa desenvolve produtos com freqiién-
cia, antecipe-se. Translira a escolha da marca do produto,
por exemplo, para antes do mesmo estar totalmente de-
senvolvido e acabado. Comece o processo de desenvolvi-
mento de um novo produto com a escolha de um nome —
ou nomes — em potencial e tome, desde entao, todas as
providéncias para assegurar a propriedade sobre o mes-
mo e, consegilentemente, sua protecao legal. Desenvolva,
por exemplo, a estratégia de manter listas de possiveis
marcas, levando-as a registro independentemente do de-
senvolvimento do produto correspondente. Procure, sem-
pre que possivel, antecipar-se.

Essas, enfim, sdo algumas regras que, talvez, tenham algu-
ma valla na proxima vez que estiver diante da tareia de
escolher uma marca. Elas, evidentemente, nao esgotam o
assunto. A matéria, como disse, é complexa e torna-se ain-
da mais complexa em fungao, por exemplo, dos mercados
onde a empresa atuard ou onde o produto serd
comercializado e em funcao do pablico junto do qual a
marca deverd interagir.

Esperamos que, ao menos, essas regras ajudem no relaciona-
mento entre os profissionais de marketing e os profissionais
de propriedade industrial e que, da proxima vez que algum
de nos tiver que dizer que uma determinada expressao nao é
registrivel como marca ou nao estd disponivel, nio seja mal
compreendido...

.
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Parecer encaminhado pela ABPl ao Excelentissimo Senhor Dr. Francisco Domelles, Ministro da Indistria do Comércio e
do Turismo, a respeito do Ato Normative INPI n® 126/96 - artigos 2300 e 231 - Pipeline, Lei n* 9.279/96 -
Lei da Propriedade Industrial, em 1° de agosto de 1996

Exmo, Sr. Mmistro

A Associagao Brasileira da Propriedade Intelectual, sociedade ci-
vil sem fins lucrativos, constituida em 1963, tem, de acordo o ar-
tigo 2" de seus estatutos, por finalidade:
“Art. 2°- Asociedade tem como objeto o estudo da Propriedade
Industrial em todos os seus aspectos, inclusive agueles que te-
nham relagio ou afinidade com outros ramos do Direito, como o
Direito de Autor e a transferéncia de tecnologia, Direito Compa-
rado, e pugnar pelo aperfeicoamento da legislacao e jurisprudén-
cladesses ramos do direito, promover conferéncias, congressos,
semindrios, simpdsios e certames, inclusive editar publicagtes
sobre essas matérias.
Parégrafo tinico - Para atender as suas finalidades a sociedade
poderd constituirse em grupo nacional de entidades ou asso-
ciagoes de ambito internacional com objetivos correlatos”.
Seus ohjetivos sdo alcancados através da realizagao de semindrios,
congressos, reunioes e, sobretudo, através de trabalho de suas
comissdes de estudo e grupos de trabalho, nos quais os associa-
dos tém participagao plena para estudarem e se pronunciarem
acerca dos temas ligados & propriedade intelectual, sendo notid-
ria sua participacao na regulamentacéo constitucional e legal de
propriedade industrial mediante trabalhos que foram submetidos
a consideracio da Assembléia Nacional Constituinte e resulta-
ram na redacio do artigo 5, XXIX, de nossa Carta Magna, e na
elaboracao da nova lei de propriedade industrial (Lei 9.279/96).
Acontribuicio da ABPl tem sido sempre felta com vistas ao aprimo-

ramento da ordem juridica e ao estabelecimento de medidas legisla” |

tivas que resultem no estabelecimento de um clima favordvel aos
investimentos na pesquisa e naindiistria e em medidas favordveis ao
| respeito dalealdade na concorréncia.

Foi assim, com muito otimismo, que viu a ABPI a aprovacio pelo
Cangresso Nacional do projeto que se converteu na Lei 9.279, de
14 de maio de 1996, atendendo o Brasil aos compromissos resul-
tantes, principalmente, de sua participacao na Convengao de Paris
para a Protegao da Propriedade Industrial e no Acordo sobre As-
pectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao
Comércio, resultante este das negociardes comerciais multilaterais
da Rodada Uruguai do GATT.

Revista ow ABP] = n® 22 = Ma/ i 1996

Anova lel de propriedade industrial, segundo estabelece seu artigo
243, deve entrar em vigor um ano apds sua publicagio (ocarrida
em 15 de maio 1996) exceto quanto a seus artigos 230, 231, 232 e
229, imediatamente apliciveis. Os dois primeiros artigos referidos
dizem respeito ao chamado pipeline, isto &, & possibilidade de se
patentear invencdes relativas as inddstrias quimica, farmacéutica
e alimenticia que nao puderam ser patenteadas na vigéncla da Lel
5.772/71, ressalvando-se sua novidade desde que seu objeto ndo
tenha ainda sido colocado em qualquer mercado pelo titular ou
terceiro autorizado ou que nio tenham sido realizados, no pais,
preparativos sérios e efetivos para sua exploracao.

Entende-se que esta possibilidade, extensiva tanto a inventos oriun-
dos do exterior quanto do pais, tenha sido adotada nao s como

| reconhecimento de que a proibicao existente anteriormente tanto

nao tinha alcancado sua finalidade como tinha desnecessariamen-
te prejudicado os titulares das invengdes, mas também e, principal-
mente, como mais um estimulo & pesquisae & industrializacio no

| territdrio nacional, incentivando a atividade econdmica. Contudo,

regulamentando o exercicio do direito previsto nos artigos 230 e
231, supracitados, o INPI, através do seu Ato Normativo n® 126/56,
embora orientando os interessados de modo claro e eliminando

entraves burocraticos, estabelece restricdes e proibicdes ndo pre- |

vistas ou autorizadas na lei de modo que possivelmente frustrar-
se-i0 05 objetivos que se procuraram alcangar,

Corretamente, discutiu o INPI previamente com as associacbes inte-
ressadas na matéria, inclusive a ABPl, minuta do Ato Normativo que
era proposto, mas, apesar disso, alguns dispositivos permaneceram,
anossover, conflitantes com alel, sendo de se lembrar que, no exer-
cicio do poder regulamentar, ndo cabe ao Poder Executivo eriar por
normainfralegal obrigacies novas ou modificar as disposictes dalel,
Aligs, pode-se, até mesmo, questionar a validade do referido Ato Nor-
mativo face ao que dispde o artigo 84, IV, da Constituicdo, pois os
decretos e regulamentos para a flel execucdo das leis sjo de compe-
téncia do Presidente da Repiblica, e o artigo 25, 1, do Ato das Dispo-
sipdes Constitucionais Transitérias que retira dos 6rgios do Poder
Executivoacompeténcia para emitir Atos Normativos,

Visando, no entanto, a correco do que nos parece resultar de

| equivoco na interpretacdo de norma legal, V. Exa. encontrard
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em anexo breves comentarios com sugestoes para emendas de
alguns dispositivos do Ato Normativo INPI 126/96, redigidos com
o intuito de eliminar conflito com a lei.

Estamos sempre & disposicio de V. Exa. para a discusséo das ques-
toes relativas a Propriedade Intelectual e, confiantes na revisio
do texto mencionado em vista das sugestoes que ora fazemos,
aproveitamos para enviar-lhe nossos protestos da mais elevada
estima e consideracio.

PROPOSTAS PARA EMENDAS A0 ATO Normativo INPI
N 126/96

1-0item 3.2 determina que o pedido de patente depositado de
acordo com o artigo 230, da Lei 9.279, somente podera correspon-
der a um tinico pedido depositado no exterior, ndo se admitindo
prioridades ou depésitos originais miltiplos. Ora, nao st o artigo 4,
F, da Convencéo de Paris contém a obrigatoriedade de aceitacio
das prioridades miiltiplas como o artigo 230 e seus parigrafos ndo
incluem esta restricdo, ainda mais descabida tendoem vistaque a
base para a concessdo de uma patente, nestas condi¢des, é a pa-
tente tal como concedida no pais do primeiro depésito, havendo
situaces em que o primeiro pedido naquele pais é abandonado
em favor de pedido posterior (p. ex., com reivindicacoes de priori-
dade interna, com depdsito de um pedido PCT ou pedido europeu
designando o mesmo pais) onde a patente que seré finalmente con-
cedida poderd incluir mais do que uma prioridade. Propde-se, as-
sim, que o item 3.2 em causa passe a ter a seguinte redacao:

“32 - Satisleitas as condigbes deste ato normativo, a cada patente
concedidano pais de origem serd concedidauma patente no Brasil”,

2-Oartigo 70.8 do TRIPS prevé a possibilidade de serem deposita-
dos pedidos de patentes, a partir da data de entrada em vigor do
Acordo Constitutivo de OMC (1° de janeiro de 1995) de pedidos de
patentes relativos a produtos farmacéuticos e a produtos quimicos
paraaagricultura os quais deverao ser decididos segundo os prin-
cipios estabelecidos no praprio TRIPS. Contudo, o item 3.3 do Ato
Normativo INPI 126/96 declara apenas que os pedidos depositados
conforme o artigo 70.8 do TRIPS poderdo ser transformados “na
forma dos itens acima". Ora, esta faculdade pode ser correta, mas
nan a sua obrigacdo, de modo que, para espancar qualquer divida,
este item deveria ter a seguinte redacio:
*3.3-0s pedidos depositados com base no artigo 70.8 do Acor-
do sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual rela-
cionados com o Comércio (TRIPS), conforme Decreton® 1,335,
de 31/12/1994, poderdo alternativamente ser transformados na
forma dos itens acima”.

3-0item 4 do Ato Normativo INPI 126/96 cria exigéncia que, além
de desnecessdria, é pura e simplesmente burocratizante quando
dispde que a fase nacional de um pedido PCT seja de fato iniciada
para a seguir o pedido ser abandonado e redepositado, acredi-
tando ser suficiente que se declare a desisténcia do processa-
mento nacional. Sugere-se a substituicao do trecho “desde que
dada entrada na fase nacional” por “desde que declarada a desis-
téncia de processamento nacional do pedido internacional”,

4-0item 16 do Ato Normativo INPI 126/96 prevé que, tendo o INPI
ciéncia da denegagdo, em cardter definitivo, do pedido que seja o
primeiro depdsito no exterior, o pedido no Brasil seria arquivado.
Ora, um primeiro pedido pode ser abandonado em favor de outro
que prosperard no mesmo pais, sem prejuizo da obtengio de uma
patentee  sobre a patente, que se calcard a patente a ser concedida
no Brasil na forma do parégrafo 37, do artigo 230, da Lei 9.279. Assim,
este item deve determinar:

“16. Tendo o INPI ciéncia da denegagao em caréter definitivo,
da patente correspondente ao primeiro depdsito no exterior,
serd o pedido no Pais arquivado”,

5-E insustentével a manutencio dos itens 18 e 18.1 do Ato Nor-
mativo INPI 126/96 pois sdo eles a propria negagao da finalidade a
ser atingida pelo artigo 230 da Lei 9.279. Tais itens estabelecem:
*18. Os pedidos depositados nos termos da Lei n® 5.772/71, cujo
processo de outorga j se houver encerrado administrativamen-
te, nao poderao ser objeto de novo depésito para a protegio
prevista no artigo 229, na forma dos artigos 230 e 231.
18.1 Incluem-se nesta proibicio as matérias constantes de tais
pedidos cuja protecdo tenha sido denegada, ainda que outras
matérias constantes do mesmo pedido tenham sido protegidas
pela concessao de patente.”
Devem eles ser suprimidos visto que criam norma com forga de lel
inexistente notexto legal, atropelando ostensivamente a garantia pre-
vista no artigo 5, II, da Constituigdo. Por tal caminho, pretende-se
impedir que seja concedida uma patente, emboratodos os requisitos
do chamadopipeline estejam atendidos, sob o argumento de quetal
concessio contrariaria “principios bisicos dedireito”. Ora, anorma
do artigo 230 da Lei 9.279 abre expressamente uma exce¢io e néo
teria razdo de ser se assim nao fosse. A lel quer exatamente reparar
uma situacio que julgou prejudicial. Portanto, néo cabe a um drgio
da Administracao substituir o critério legal pelo seu critério, que jul-
garia acertado. Exatamente para permitir que seja patenteado o que
nao pode sélona vigéncia daLel 5.772/71 é que existe o artigo 230 da
Lei 9.279. Proibir que tal ocorra, via regulamentagiio, €, sem divida,
um ato de desvio de poder do administrador. Atendidos que estejam
0s pressupostos do artigo 230, nio se pode negar a patente sem a
pritica deato deilegalidade flagrante.
6- Finalmente, deve ser revisto o item 15 do Ato Normativo INP1 126,96,
E de se rejeitar a existéncia de uma taxa diferenciada para o depésito
de pedido com base nos artigos 230 e 231, como aquela estabelecida
pela Portaria Ministerial n®128, de 15/5/96, no valor extremo de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) lembrando que, por definigio, uma taxa
deve corresponder diretamente ao valor do servigo prestado, ndo se
ardmitindo a instituicao de valor aleatério com cunho politico. Einvéli-

| da, para esse propdsito, a citardo da situacio no México, tendo em

vista que, por um lado ndo se considera a situacao brasileira e, por
outro lado, nio se consideram exemplos mais construtivos de paises
(p. ex. Equador) em que a taxa de depésitos de pedidos pipeline nao foi
significativamente alterada em relacio & taxa normal de depdsito, Acres-
centese que, dispensado o exametécnico, o custo real de um pedido
de patente processado na forma do artigo 230 da Lei 9.279 serd muito
mais baixo que o de um pedido de patente regular, de modo que, se
houvesse diferenciacdio, a taxa deveria ser mais baixa e nio mais alta,

i — |
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MARCAS
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Secho ORGANIZADA FELA Associapa Eusaseni Kasznar FEkeTE

| Ustio Evroptis - MopELoS pE UTILDADE |

Chia - Marcas NOTORWMENTE CONHECIDAS

Em 14 de agosto de 1996, 0 Ministério de Adminis
tragio da Indistria e Comércio chings promulgou
formalmente o “Regulamento Temporario para a
Identificagio e Administragio de Marcas Notoria-
mente Conhecidas”, o qual entrou em vigor no
mismo dia. Este fato representa mais um marco dos
estorges da China no sentido de proteger os direk
tos de propriedade intelectual,

(China Sinda Intellectual Property Ltd. Sinda News-
fetter, n® 10, out./1396)

O Parlamento Europeu aprovou, em 22 de outubro |
de 199, uma resolucao apoiando a prolegao dos
modelos de utilidade na Unido Evropéla, opinando ‘
que deveriam ser vilidos pelo periodo méximo de
10 anos.A Comissio Européia i publicou um "Gre
en Paper”sobre 0 assunto em 1995 (COMS5) 370). |
(Linklaters & Paines, Intellectual Property News, né
36, Londres, now/96)

PROFPRIEDADE INTELECTUAL -
DIVERSOS

M_-Mﬁﬂmhﬂsmm

m@-mmngumﬁ

) Jémen promulooy regulsmentos consolidando os e
giss de marcas no Jémen do Norte e do Sul de acordo
com os dispositivos do arfign 117 da Lei de Marcas e 19,
(AGIP - Abu-Ghazaleh Intellectual Property TMP
Bullerin, né 47, jul/o6)

m-mmmnu
pE Marcas

O Regulammento de 11 demargo de 1996 sobre o Regis
tro Internacional de Mancas entrou em vigor no dia 14
de abril de 1996,

UniAo EuropEia - MARCAS COMUNITARIAS

A Comissao Européia apresentou, em 26 de julho
de 1996, duas propostas destinadas a vincular o
regime de marcas comunitinias com o sistema in-
ternacional de registro de marcas administrado pela
OMP através do Protocolo de Madri. A primeira
proposta referese i adesio da Unido Européia ao
Protocolo de Madri, e a segunda contém dispasit
V0§ necessirios A adaptacio do Regulamento de
Marcas Comunitarias, para tomar efetiva a adesin
(Linklaters & Paines, fntelleciual Property News, n®
35, Londres, set/%6)

PATENTES

| Canaph - InpereriMenTo po PEDiDO
PARA 0 “Rato pE Harvarp™

0 Escritério de Patentes Canadense indeferiu o pedi-
do de patente tendo como objeto o“Harvand mouse™
(*rato de Harvrd ") As reivindicagoes relativas ao ank-
mal per se foram refeitadas, mas determinadas tecno-
logias rederentes 3 material transgénico unicefular fo-
consuliese o artigo de Brian Grayin Blakes Report -
| Inteflectunl Propenty Toronto jullaga. 1996)

Foi obtida, numa agio cautelar incidental movida
para assegurar a extensao do prazo de duragio de |
determinada patente, em segunda instincia,a mo-
dificagio da decisdo inicial e a concessio de uma l
liminar, no sentido de adotarse o prazo de vinte |
anos estabelecido no art 33 do TRIPs.A decisdo do
miérite da agio principal na qual discutese a cons
titucionalidade de alguns artigos da nova lei argen-
tina de patentes e a atto-aplicabilidade das dispe-
sigBes do TRIPs, ainda ndo foi proferida.

{Processo n? 93.936 - La Ley 57209, pp. 346)

Covomais - Nova Le pa
CoxcorrEncia DesieaL

Na Codimbia encontrse em vigor desde 1° dejaneio |
de 1996 a Lei i 256/96,s0bre a concorméncia desieal.

TRATADOS INTERNACIONASS - |
NOVAS ADESOES

4) Convencio da Unido de Paris - S0 noves aderen-
tes & Comvencdo da Unido de Paris, exto da Revisio de
Estocolma,a Coldmbia (desde 3 de setembro de 1566),

s Emirades Arabes Unidos (desde 19 de setembro de

1996) e o Fanamé (desde 19 de outubro de 1256).

b) PCT - O Tratado de"Cooperago em Matéria de
Patentes entrou em vigar na Bésnia Herzegovina em
T de setembio de 1996,

c) Tratado de Budapeste - Desde 14 e 21 de setem-
bro de 1996, respectivamente, encontrase em vigar
na Estdnia e no Canadi o Tratado de Budapeste
sobre 0 Reconhecimento Internacional do Depési-
to de Microorganismos.

d) Protocolo de Madri - Quanto ao Protocolo de
Madri sobre o Registro Internacional de Marcas, de
1988, nia Itdfia a bei que o mtificou entrou em vigor em
31 de mamo de 199 (Lei n® 16996), encontrandose.

e

o Protocalo em vigor na Repiblica Teheca desde 25
de setemibro de 1996,em Monaco desde 27 de setem-
b de 1996 & na Cordia, desde 3 de outubm de 1996,

) Acordo de Locarno - A China, a Estonia e a
Guinéia aderiram 20 Acordo de Locarno de 1968,
que instituiu a Classificagio Internacional para os
Deserthos e Modelos Industrials, com as seguin-
|es datas de vigéncia: 19 de setembro de 1996,31
de outubro de 1996 e 5 de novembro de 1996, res-
pectivamente.

{) Acordo de Estrasburgo - O Acordo de Estrashue
go sobre a Classificacio Internacional das Patentes,

| de 1971, entrard em vigor na China em 19 de junho

dee 1997 & na Guinéia em 5 de agosto de 1997

£) Acordo de Nice - Na Guindia,o Acordo de Nice
sobire a Classificacio Internacional de Produtos e
Servigos para Registro de Marcas, de 1957, entrou
&m vigor em 5 de novembro de 1996,

h) Acordo de Viena - Também na Guinéia e na
mesma data (em 5 de novembro de 1996), entrou
em vigor o Acordo deViena instituindo a Classifica-
¢do Internacional de Marcas.

i} Convencdo UPQV - Em 13 de setembro de
1996, entrou em vigor na Coldmbia a Convengdo
[nternacional para a Protecdo das Variedades

Vegetais (UPOV).

DIREITO DE AUTOR E PROTECAO
DO SOFTWARE

Oma - Nova Ler g Dirermos Autorais

0 Sultanato de Oma promulgou uma lei de direitos
autorais pelo Decrelo Real n? 47/96,de 10 de junho
de 1%96.A nova lel encontrase em vigor desde 15
de junho de 1996, data de sua publicacio no Did-
rio Oficial. O Ministro do Comércio e da Indistria
foi encamegado da implementacao dos dispositives
desta lel.A ASPIP (Sociedade Arabe para a Prote-
cio da Propriedade |ndustrial) tinha fornecido as
attoridades de Oma a minuta da lei.

(AGIP -Abu-Chazabeh Intellectual Property THP Bul
letin, n® 46, jun./56)

Viernd - Dirermos AUTorals

0 Cadigo Civil da Repidblica Socialista doVietma en-
trou em vigor em 19 de julho de 1996 sendo o ins-
trumento legal maks significativo do'Viena desdea
reunificagao, ocorrda em 1976, 0 Capitulo | trata
dios direitos autorais e substituiu a Lei de Dimitos
Autoris anteriormente existente.

(Linklaters & Paines, Jntellectual Property News, n*
36, Londres, now/96)
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1996

DEZEMBRO
14 (SAN JOSE)

Computers and the Law (seguranca em computadores,
censura na Internet, criptografia, copyright, crimes em
informatica)

Local: Red Lion Hotel, San Jose, California

Informagbes: Sun User Group, 1330 Beacon Street, #344,

Brookline, MA 02146
Tel.: «1(617) 232-0514

2-3 (WASHINGTON)

Intellectual Property Owners (IPO) Annual Meeting
Informagbes: IPO, 1255 23rd Street, NW, Sulte 850,
Washington DC 20037

Tel.: (202) 465-2396 / Fax: (202) 466-2893

3-4 (VIENA)

Adam Smith Institute

Protecting IF in the CIS and Baltic States
Local: Arcotel Hotel Wimberger, Wien, Ausiria
Informagdes: Guyonne James

Tel.: (44) 171 490-3774 / Fax: (44) 171 4908932

1997

JANEIRO
1822 (NAPLES)
ABA

Mid-Winter Meeting of the American Bar Association’s [PL Section
Local: Naples, Florida
Informagoes: Tel: (312) 988-5639

22-25 (MARCO ISLAND)

AIPLA

Mid-Winter Meeting of the American Intellectual Property
Law Assoclation

Local: Marriot’s Marco Island Resort

Informagies: AIPLA, 2001 Jefferson Davis Highway, Suite 203,
Arlington Virginia, USA 22302

Tel.: (703) 4150780 / Fax: (703) 4150786

FEVEREIRO

24-28 (NEWPORT BEACH)

Knobbe Martens Olson and Bear Sixth Annual Intellectual
Property Seminar

Local: Newport Beach, California

nformagdes: Knobbe Martens Olson and Bear, 620 Newport
Center Drive, 16th Ooor, Newport Beach, California 92660, LISA

20-25 (READING)

International Intellectual Property Law / Information
Technology and the Law

Local: Wokefleld Park Conference Centre, Reading
Informagdes: The Study Group for International Commercial
Contracts, 139 Upper Richmond Road, Putney, London SW 152 TX
Tel.: «44(0) 181 785-T050 / Fax: +44 (0) 18] T85-T649

JunHO

4-7 (ESTOCOLMOD)

ECTA

Sixteenth Annual Conference of the European Communities
Trade Mark Association

Local: Stackholm City Conference Centre, Norra Latin
Informagdes: ECTA Secretariat, Rubenslel 2, Box 8, B-2018
Antwerp, Belglum

Tel.: (32-3) 231-5656 / Fax: (32-3) 231-9599

JuLHO

20-25 (READING)

European Competition Law Week

nformagdes; The Study Group for International Commercial
Contracts, 139 Upper Richmond Road, Putney, London SW15 2 TX
Tel.: <44 (0 181 TR5-T050 / Fax: +44 (0) 18] 785-7649
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0 FUTURO.

Para gerar cada vez
mais qualidade em sua vi-
da, a Rhodia vai muito
além da constante busca de
novas matérias-primas e
produtos tecnologicamente
avangados.

A Rhodia também bus-
ca a Inovacao através de
seu empenho na unido de
forcas: com oulras empre-
sas, seus clientes, fornece-
dores, empregados, com as

comunidades, enfim, com
todos que possam gerar
novas solucoes nos diver-
sos segmentos da atividade
humana.

Qualidade e Competitividade

A alianca da Rhodia com seus clientes e fornecedores, na formagdo de wna cadeia produtiva mais
integrada para a satisfagio dos consumidores.

Pesquisa e Tecnologia
A alianga da Rhodia com universidades, institutos e centros de pesquisas, gerando novas selugoes
para uma qualidade de vida cada vez melthor.

Treinamento e Valorizacdo
A alianca da Rhodia com seus empregados para o desenvolvimento individual e coletivo,

Preservagio ¢ Atuacao Responsdvel
A alianca da Rhodia com a sociedade, fazendo da protecdo ao meio ambiente um fator de progresso.

Apoio e Integragao
A alianca da Rhodia com suas comunidades, na busca da plena cidadania.

Rhodia-ster
A alianga da Rhodia com a Celbrds, para atender a explosdo do mercado de poliéster.

Fairway
A alianga da Rhodia com a Hoechst, criando uma empresa internacionalmente competitiva
no segmento de filamentos sintéticos.

P RHODIA

GRUPO RHONE-POULENC

PRESENTE NO FUTURO.

ALIANCAS PARA

SIurLl



Conviver
é que faz
a diferenca.

Desde cedo o ser humano é confrontado
com diferencas, das mais diversas naturezas,

em relacao aos seus semelhantes.

Diferencas de racas, sexos, nacionalidades,

culturas, preferéncias pessoais.

Aceitar o fato de que elas existem, respeita-las
em principio, sao requisitos basicos para uma

hoa convivéncia social.

Pretender eliminar diferencas através da
imposicdo, ao contrdrio, significa optar pelo
conflito e negar o préprio espirito da

convivéncia.
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SOUZA CRUZ



