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DIRETORIA
NOVA

NA
ABPI1

Os integrantes da mesa,
perfilados, ouvem
o Hino Nacional

- O novo Cédigo da Propriedade
Industrial, o Mercosul, a maior di-
fusdo da propriedade industrial
junto as empresas e o aumento do
quadro de associados, além do lan-
¢amento da Revista da ABPI — que ji
estd circulando no pafs — sdo algumas
das prioridades da nova diretoria da
Associacao Brasileira da Propriedade
Industrial que tomou posse em sole-
nidade realizada a 15 de janeiro dl-
timo, no Centro Empresarial Rio, na

Praia do Botafogo.

segue na 32 capa

A descontraida assinatura
do livro de posse.

O auditdério do
Centro Empresarial
Rio esteve lotado

de profissionais

da propriedade
industrial.

i

esta capa destina-se a insercdo de publicidade
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NOTICIAS DA ABPI

® No dia 15/01/1992, a nova diretoria
da A. B. P.I. fez visita de cortesia ao
I. N. P. 1., para ser apresentada e para
uma primeira troca de idéias. Pelo
I. N. P. L, participaram da reunido: Dr.
Paulo Afonso Pereira, Presidente; Dr.
Aurélio Wander Bastos, Procurador
Geral; Jorge Machado, Diretor de Mar-
cas; Dr. Benedito Fonseca Adeodato,
Diretor de Contratos; Dra. Ana Regina
de Holanda Cavalcanti, Coordenadora
de Cooperagéio Técnica e Dr. Luiz Au-
gusto de Mello Franco, Assessor da
Presidéncia.

@ Durante a reunido com o L. N. P. 1.
ficou acertada uma permanente troca
de informacdes com a A. B. P. 1. nos
vérios projetos e assuntos que o
I. N. P. I. est4 estudando, como por
exemplo o MERCOSUL; ACORDO
DE MADRID (sobre registro interna-
cional de marcas); ACORDO DE NICE
(Classificagdo Internacional de Produtos
e Servigos) e outros assuntos de grande
importincia para a propriedade indus-
trial.

® Em 22/01/1992, a A. B. P. L. distri-
buiu aos seus associados o comunicado
n? 001/92 contendo cOpia integral de
dois importantes pareceres da procura-
doria do I. N. P. L. sobre Caducidade e
Marca Notériamente Conhecida.

® Em 28/01/1992, a A. B. P. 1. enca-
minhou ao presidente da A. A. S. P. —
Associagio dos Advogados de Sido
Paulo, Dr. Antonio de Souza Correia
Meyer, correspondéncia sobre a neces-
sidade de criar Varas especializadas
em propriedade intelectual, na co-
marca de Sdo Paulo, nas justicas comum
e federal. O conselho da A. A. S. P. vai
fazer um levantamento do volume das
agOes envolvendo questdes de proprie-
dade intelectual na comarca de Sdo
Paulo e, sendo confirmada a existéncia
de volume de processo que justifique
a criagdo de varas especializadas, a
A.B.P. L e A. A, S, P, véo iniciar um
trabalho conjunto perante os Orgdos
competentes.
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_MENSAGEM

Prezados associados:

@)mctdmdo com wum momento importante na existéncia da Proprieda-
de Industrial no Brasil, a nova diretoria da ABPI tomou posse em
15.01.1992 e estard dirigindo os destinos da entidade, no biénio
1992-1993.

No cumprimento de suas funcées estatutdrias (estudar, desenvolver e
promover a Propriedade Industrial), a nova diretoria pretende fazer a
ABPI participar e influir no debate e na decisdo de temas da mais alta
relevéncia para o desenvolvimento tecnoldgico e econémico do Pals. Os
temas sdo vdrios: a lei que substituird o vigente Cddigo da Propriedade
Industrial; o Mercosul (a marca e a patente na livre circulagio de mer-
cadorias nos quatro palses membros); Acordo de Madrid (registro inter-
nacional de marcas); Acordo de Nice (Classificagdo Internacional de
Produtos e Servigos); ‘‘Cultivares’’ (variedades de plantas), etc.

Visando manter os associados informados sobre as atividades da
ABPI, sobre a evolugdo da Propriedade Industrial no Brasil e no exterior
e dotar nossa entidade de um velculo de divulgacdo para alcangar os vd-
rios segmentos da sociedade brasileira, estamos-langcando a Revista da
ABPI.

Estamos convencidos de que a nossa revista é uma aspiragdo da co-
munidade da Propriedade Industrial e contamos com a ajuda de todos
para manté-la e, acima de tudo, aperfeicod-la.

Emilio Scatamburlo
Presidente
A NOVA DIRETORIA Soria Maria 0'Eboux
Diretora Secretdria
Emfo Scatamburio Elias Marcos Guerra
Presidente Dirstor
Gert Egon Dannemann
. José Luiz de Franga
12 Vice-Presidente
Diretor
Denis Alian Danlel Conselheiros
29 Vice-Presidente Poto: Dirk Slemsen
Luiz Roberto Borges Luiz Leonardos
3 Vice-Presidente Carlos Henrigue de Carvaiho Frées
José Carlos Tinoco Soares - Custddio Cabral de Almeida
42 Vice-Presidents Oscar Wemeck Alves
José Roberto D’ Affonseca Gusmio Pietro Ariboni
Diretor Relator — Editor Maria do Rosario de Lima
Francisco de Paula Palhano Pedroso A. Moura Barreto
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NOTA DO EDITOR

m ABPI toma uma nova iniciativa que vem de encontro a um velho anseio de seus
associados: a criacdo de wuma Revista, a Revista da ABPI, que serd distribuida
gratuitamente a seus associados.

Este periédico visa a proporcionar & ABPI voz e, sobretudo, cumprir uma das
mais importantes e destacadas de suas fungoes estatutdrias, que consiste na divulga-
¢do da propriedade industrial.

A Revista da ABPI ¢, portanto, em esséncia, meio para que nossa Associagdo
possa atingir sua finalidade principal que é a promogdo e o aperfeicoamento da pro-
priedade industrial no Brasil.

Pretende cumprir um duplo papel, a esse fim: De um lado, o de boletim informati-
vo, anteriormente editado pela ABPI, até entio sob os competentes e estimados cui-
dados do Dr. Mauro J. G. Arruda, boletim esse que vem a substituir. Nesse aspecto,
a Revista da ABPI trard algumas seg¢es como “NOTICIAS DA ABPI”, “NOTICIAS
DO INPI’, “INFORME DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO BRASIL”, “IN-
FORME DA PROPRIEDADE:INDUSTRIAL NO MUNDO”, “LEGISLACAO” e
“EMENTARIO DE JURISPRUDENCIA”, além de outras se¢oes em criagdo, que
pretendem dar ao seu leitor uma gama de informagdes iiteis e confidveis a respeito
do que se passa no campo da Propriedade Industrial no Brasil e no Mundo.

Por outro lado, a Revista da ABPI pretende ampliar o seu papel de boletimi n-
formativo, tornando-se também um vefculo divulgador e promotor de estudos, de dis-
cussdes, de opinides a respeito da propriedade industrial. Nesse sentido, abre espago
— e espera aumentd-lo ainda mais —, para as segbes de “DOUT. RINA”, onde serdao
publicados artigos de fundo, notas, pareceres, ensaios e estudos sobre propriedade
industrial do Brasil e do Exterior, “JURISPRUDENCIA COMENTADA”, onde se
publicard uma decisdo integral de justica selecionada, acompanhada de uma nota
critica de doutrina e, finalmente, a se¢cdo “COMISSOES DE ESTUDOS DA ABPI”,
local reservado & publicacdo dos resultados e conclusbes dos vdrios grupos de estu-
do que funcionam no dmbito da ABPI.

Ao extrapolar o papel de boletim informativo, a Revista da ABPI pretende ousar e
ocupar outro espago, hoje vazio, que é o de servir de forum de debates a respeito
de propriedade industrial no Brasil, registrando-os.

Nesta primeira edicio, excepcionalmente, a Revista da ABPI dd cobertura espe-

cial a posse da nova diretoria da ABPI, ocupando o espago de algumas das outras
segoes citadas, que surgirdo apenas no segundo niimero.

Ao tomar esta nova iniciativa, a Dirétoria da ABPI espera estar indo de encontro
aos anseios de seus associados e cumprindo a sua missdo de aperfeicoar os servigos
que presta aos seus associados, aprofundando-se nos mesmos.

José Roberto Gusmao

A editoria da Revista da
ABPI aguarda as criticas, suges-
tées e colabora¢do dos associados
na producd@o do material a ser.
editado, o que poderd ser feito com

o0 envio do mesmo para o editor.

Editor

INFORME DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO BRASIL

1. PROJETO DE NOVA LEI DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL

— Em reunidio ocorrida no dia 26 de
fevereiro, a Comissido Especial da Ci-
mara dos Deputados, presidida pelo De-
putado Alberto Goldman, ¢ encarregada
de examinar o Projeto de lei n? 824
(Nova lei de Propriedade Industrial) de-
cidiu-se pelo adiamento, pelo prazo de
cinco sessdes, para a apresentacdo de
novas emendas.

O novo relator da Comissdo, em
substituicdo ao Deputado Reinhold Ste-
phanes € o Deputado Ney Lopes, que
deverd apresentar seu relatério, com
uma consolidacdo das emendas apre-
sentadas, em breve.

— A ABPI prepara sua sugestio de

"um substituto ao projeto de lei n? 824,

partindo de texto preparado pelo Dr.
Luiz Leonardos e revisado pelos Drs.
Waldemar Pinheiro e José Roberto

Gusmido, consolidando as sugestdes
efetuadas pelo seus associados e grupos
de trabalho.

2. SEPARATAS - PROJETOS
DE LEI

— Em separata, a Revista da ABPI
circula o projeto de Lei de Cultivares e
o projeto de nova Leide Software, este
dltimo com as respectivas emendas.
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PACTO ANDINO

(Bolivia, Colémbia, Equador, Perd e
Venezugla). Conforme decisdo n? 311,
nova lei de marcas e patentes entrou em
vigor, nos paises membros do Pacto
Andino, a partir de 31/12/1991. Princi-
pais pontos:

1. Patentes

— Nio sao patentedveis: Espécies
e ragas de animais e respectivos
processos de obtencdo; invengdes
usando matéria que seja parte in-
tegrante do corpo humano e da
identidade genética do corpo hu-
mano; produtos farmacéuticos
considerados  essenciais  pela
OMS-Organizagio Mundial da
Satide;

— Produtos farmacéuticos ndo in-
clufdos na proibicdo acima serdo
patentedveis somente apés
12/12/1994;

— A forma de protecdo para varie-
dade de plantas, e processos de
obtengdo, serd estabelecida antes
de 31/07/1992; a protegdo de to-
dos os outros aspectos da biotec-
nologia, incluindo micro-organis-
mos, respectivos processos, serd
estabelecida antes de 31/12/1992;

— Duragdo das patentes de invengio,
modelo de utilidade e desenho: 15,
10 e 8 anos, respectivamente,
contados da data do depé6sito;

— A importagio, para ser distribuida
e comercializada em qualquer pafs
do Pacto Andino, ser4 considerada
exploragdo efetiva da patente;

2. Marcas

— O direito sobre uma marca se ad-
quire pelo registro (sistema atri-
butivo), mas as marcas notérias
tem protegao especial;

~ A duragio do registro € de 10
anos, prorrogdvel por idénticos
¢ sucessivos periodos de 10 anos;

NO MUNDO

— Para renovar um registro nio ¢
necessario apresentar prova de uso
efetivo da marca. Porém, € conve-
niente submeter ao Departamento
de Marcas, a cada 5 anos, provas
de uso da marca, para evitar a de-
cretagdo de caducidade, requerida
por terceiro;

— As importagbes paralelas de pro-
dutos, com a mesma marca, sio
permitidas se procedem da mesma
fonte dentro do Pacto Andino;

— As marcas coletivas so registré-
veis;

— Os nomes comerciais sdo registrd-
veis como marca.

FRANCA

® A USTA - THE UNITED STATES
TRADEMARK ASSOCIATION reali-
zou em Cannes — Franga, nos dias 5 a 8
de fevereiro de 1992, um simp6sio com
o tema “MARCAS NO ANO 2.017".
Foram convidadas 45 organizagdes, de
todos os continentes, interessadas no
assunto MARCAS e, no total, compare-
ceram 88 delegados, representando 37
organizagoes.

Do Brasil, compareceram Emilio Sca-
tamburlo ¢ Luiz Leonardos, represen-
tando a ABPI; Peter D. Siemsen e José
Antonio F. Correa, representando a
AIPPI Internacional, e Newton Silveira,
representando a ATRIP-Associagfo
Irternacional para o Aperfeicoamento
do Ensino e Pesquisa de Propriedade
Industrial.

Na primeira parte do evento, Robert
M. Evans, antigo correspondente da
CBS NEWS em Moscou, hoje um dos
mais conhecidos analistas das tendéncias
em economia, politica, comunicagdes
¢ sobre a nova ordem mundial, tendo si-
do associado de John Naisbitt, o autor
de “Megatrends”, o mais vendido livro

sobre futurologia, apresentou uma an4-

lise dos wltimos 25 anos e falou sobre

o futuro do mundo no préximo século.

Na segunda parte do simpdsio, os parti-

cipantes foram divididos em grupos,

para discutir os seguintes tépicos:

1. A mhrca em 2.017; sua criagdo e
protecao;

2. A colidéricia de marcas em 2.017;

3. Fungiio dos Departamentos Nacio-
nais ou Internacionais de marcas:
Conceder ou registrar direitos?

‘4, Marcas, marcas de servicos e nomes

comerciais: Relacionamento e prote-
¢éo, em 2.017;
5. A falsificagdo de produtos ¢ embala-
gens e seu combate em 2.017,
6. As marcas famosas em 2.017;
7. Indicagbes geogrdficas em 2.017.
As principais projegdes de Robert. M.
Evans para o futuro do mundo e as con-
clusdes dos vdrios grupos de trabalho
que discutiram as 7 questfes acima
mencionadas serdo publicadas nas edi-
goes seguintes desta Revista.

PORTUGAL

A partir de 12 de janeiro de 1992, Por-
tugal passa a fazer parte da Concegio
Européia de Patentes. Assim, patentes
poderdo ser requeridas em Portugal
através do depésito direto, ou através da
designagio em depésito efetuado no
Departamento Europeu de Patentes.
Com a ratificagéio de Portugal, a “Euro-
pean Patent Convention” (EPC) conta

ra com 15 membros, a saber:

USTRIA MONACO
BELGICA HOLANDA
DINAMARCA PORTUGAL
FRANCA ESPANHA
ALEMANHA SUECIA
GRECIA sufca
ITALIA INGLATERRA
LUXEMBURGO >

espaco publicitdrio patrocinado por
associado da ABPI para esta edi¢céo
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ESPANHA

® A lei espanhola de patentes, de 1986,
estabeleceu que produtos quimicos,
farmacéuticos e microbiol6gicos se-
riam patentedveis somente a partir de
7 de outubro de 1992,
Portanto a partir daquela data, dei-
xam de existir as restrigdes A paten-
teabilidade dos referidos produtos na
Espanha, que poderd ser entio desig-
nada, para posterior validagfio, nas
patentes européias, requeridas no
Departamento Europeu de Patentes.

® A lei espanhola de marcas, de 1988,
estabeleceu que o direito sobre uma
marca s¢ adquire através do registro
(sistema atributivo). Citada lei esta-
beleceu ainda que encerra-se em 12
de margo de 1992 o prazo para a pro-
positura de agdes de nulidade de re-
gistro de marcas, que foram usadas
na Espanha antes de 12 de maio de
1988, mas que ndo foram registradas
pelos respectivos titulares.

TAILADIA

Nova lei de marcas em vigor a partir de
13 fevereiro de 1992. A Tail4ndia passa
a adotar também a Classificagdo Inter-
nacional de Produtos e Servigos (Acor-
do de Nice, de 15/06/1957, revisada em
Estocoimo (14/07/1967) e Genebra
(13705/1977).

REPUBLICA POPULAR DA
CHINA
Desde a entrada em vigor da lei de pa-

tentes, as estatisticas mostram o se-
guinte volume de depdsitos de patentes:

1985 = 14.372

1986 = 18.509

1987 = 26.077

1988 = 34011

1989 = 32.905

1990 = 41.469

PARAGUAI
©® Faleceu, em 18/12/1991, o Dr.
Gabriel Antonio Salomoni, sécio

e um dos fundadores do tradi-
cional escritério BERKEME-
YER & SALOMONI.

® Foi publicado o liviro “Protegéo
Jurfdica do Consumidor e do
Usudrio”, de autoria do Dr. Hu-
8o Berkemeyer.

PERU

Estd em vigor, desde 22/11/1991, a
lei de protegiio ao consumidor que,
segundo o Dr. José Barreda, € a
primeira norma de cardter integral
que se edita sobre a matéria no Pe-
rd e cujo propSsito declarado €
cuidar dos direitos dos consumido-
res, como a parte fraca contratual,
especialmente o direito de receber a
informacio necessdria antes de
efetuar a compra, de protegio de
seus interesses econdmicos e de re-

paracfio de danos e prejufzos.

ESTADOS UNIDOS

DA AMERICA

Os BEstados Unidos subscreveram
os seguintes tratados internacionais
na drea da propriedade intelectual:
Convengio da Unifio de Paris, re-
vista em Estocolmo (1967); Con-
vencio Panamericana de Buenos
Aires (1921); Convengdo de Wa-
shington(1929); Acordo de Nice,
revisio de Genebra (1977); OMPI-
Organizagio Mundial da Proprie-
dade Intelectual (1967); Tratado de

Cooperagio e  Patentes— PCT
(1970); Acordo de  Strasbourg
(1971); Tratado de Budapeste

(1980); UPOV (1978) e Convengio
de Berna sobre Direitos Autorais
(1989).

FINLANDIA

Nova lei sobre a protecio de disposigiio
construtiva de circuitos integrados en-
trou em vigor em 01/07/1991. Pontos
principais:

— Ambito de protecio: Disposicéo
construtiva de um circuito inte-
grado tendo um conjunto tri-di-
mensional de partes de circuito
projetadas para realizar fungdes
eletrOnicas.

— Novidade e atividade inventiva
requeridas: A disposicio cons-
trutiva pode ser protegida na me-
dida em que for original, ou seja,
nfio constitua uma solugéo corri-
queira, ou uma simples reprodugéo
de uma outra disposi¢@o construti-
va.

— Validade: 10 anos, contados do
infcio da protegio (data do dep6-
sito, ou da primeira distribuigéo).

Somente empresas ou pessoas fisicas da
Austria, Bélgica, Dinamarca, Finldndia,
Franga, Alemanha, Inglaterra, Grécia,
Irlanda, Itdlia, Japao. Liechtenstein, Lu-
xemburgo, Holanda, Noruega, Portugal,
Espanha, Suécia, Suiga, e Estados Uni-
dos da América é que podem solicitar e
obter protegdo para o assunto objeto da
nova lei.

NORUEGA

Estio abolidas a  partir de
01/01/1992 as restricbes A paten-
teabilidade de produtos farmacéuti-
cos e alimenticios.

HONG KONG

A lei de marcas foi alterada para
permitir, a partir de 01/03/1992, o
registro de marcas protegendo ser-
vigosa

espaco publicitdrio patrocinado por
associado da ABPI para esta edi¢cao
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ACAO DE ABSTENCAO DE USO

DE MARCA REGISTRADA SEM A PREVIA ANULACAO DO REGISTRO

nsulta-nos o INSTITUTO UNIVER-
SAL BRASILEIRO., E A Editora (anteriormente
denominada /UB EDITORA LTDA.) e Dinaso
Grédfica e Edilores Ltda. (anteriormente deno-
minada IUB GRAFICA LTDA.), a respeito da
viabilidade de rescisdo do V. Acdrdde da 6°
Cédmara Civel do Egrégio Tribunal de Justica
de S4o Paulo, que julgou a Apelagdo n°
83.350-1, da comarca da Capital, nos autos da
Agdo Ordindria que lhe foi movida por 108 —
INFORMACOES OBJETIVAS. PUBLICACOES
LTDA. e IOB - CURSOS DE LEGISLAGAO
EMPRESARIAL LTDA.

Trata-se de Agdo Ordindria com pedido
cominatdrio, onde pretenderam as autoras-
IOB, que as rés se abstivessem de utilizar a
expressdo “lUB” em seus nomes comerciais,
bem como a marca "IUB” em suas publicagbes
e materiais publicitdrios, sob a alega¢do de
que o registro da marca “IOB”, obtido pelas
autoras junto ao INPI é anterior ao registro da
marza “IUB", e que a utilizagdo desta, pela sua
semelhanga com aquela, vem causando confu-
sdo junto ao publico consumidor.

A agdo foi julgada procedente em primeiro
grau de jurisdigdo, decisdo esta confirmada
pelo V. Acérddo objeto da presente consulta.

Contra este V. Acdrddo foram interpostos
Embargos de Declaragdo, Recurso Extraordi-
ndrio e Agravo de Instrumento contra despacho
denegatdrio de seguimento do R. E., recursos
estes lodos rejeitados, tendo sido a decisdo do
Supremo Tribunal Federal, que negou segui-
mento ao referido Agravo de Instrumento, pu-
blicada no Didrio da Justica da Unido em
23/9/88. Foi, ainda, pelos Consulentes, inter-
posto Agravo Regimental no S. T. F., ao qual
foi negado provimento em 21/10/88, cuja deci-
sdo foi publicada no Didrio da Justiga da Unido
em 11/11/88.

Tem-se, portanto, que o V. Acdrddo que
julgou a Apelagdo n? 83.350-1 transitou em jul-
gadoem 11/11/88.

Pelos Consulentes, nos foi dado examinar
o0s seis volumes dos autos da referida Agdo Or-
dindria, apds o0 que concluimos pelo seguinte
PARECER.

Cabimento. Rescisoria.

1. AConstituicdo Federal garante o direito de
propriedade (art. 52 XXIi) e se refere expressa e
explicitamente a propriedade das marcas, aos no-
mes de empresa e a outros signos distintivos (art.
52 XXIX), garantindo também o direito de proprie-
dade sobre esses bens.

“0 direito sobre a marca, no Brasil, se adquire
através de um depdsito, sequido de um registro”
diz José R. D’ Affonseca Gusmao (L ‘acquisition du
droit sur la marque au Brésil, Paris, 1990, Librai-
ries Techniques, p. 7.) Prossegue 0 mesmo autor
dizendo que “o direito sobre a marca registrada no
Brasil nasce do ato do registro (sistema atributivo)
- (idem, p. 10).

E o que diz, ainda, expressamente o art. 59 do
Cédigo de Propriedade Industrial (Lei n? 5.772 de
21/12/71), em que se estabelece que o registro
garante a propriedade e o uso exclusivo da marca
em todo territério nacional para assinalar os produ-
tos, mercadorias ou servigos do titular, na classe
correspondente & sua atividade, a fim de distin-
gui-los de outros idénticos ou semelhantes.

Enquanto hd o registro, pois, hd o direito de
propriedade sobre a marca, e isto significa neces-
sariamente dizer-se que hd também o direito ao
$6u uso, uma vez que a marca é um sinal que ndo
vale sendo em virtude da sua aplicagdo a designa-
¢do de objetos determinados.

Esvaziar o direito ao uso da marca, conectado
aos produtos ou servigos determinados é inutilizar
o préprio direito de propriedade e equivale a fulmi-
né-lo.

Do registro nasce a propriedade e desta nasce
o direito ao uso exclusivo.

Trata-se de uma cadeia incindivel e indes-
membrdvel, composta dos elos marca-registro-
propriedade-uso.

Tocar qualquer de seus elos, posteriores ao
registro, sem antes decidir sobre este, significa
rompé-la e afrontar a lei e a Constituigdo Federal.

A incindibilidade desta cadeia liga-se umbili-
calmente 2 circunstincia de ndo se poder conceber
o direito sobre uma marca registrada se nao quan-
do esta é utilizada.

Uma marca, teoricamente, é um sfmboio que
todos podem reproduzir mentaimente. A marca s6
desempenha sua fungdo quando dela se faz uso

com referéncia a distingdo de determinados produ-
tos, mercadorias ou servigos, de outros iguais ou
semelhantes, em determinada classe. S6 dessa
forma adquire, a marca, sentido juridico e econd-
mico.

De fato, o art. 59 da Lei 5.772/71 alude a que
o registro da marca faz nascer e garante o direito
de propriedade “‘e o seu uso exclusivo.’”

Paralelamente a este dispositivo, dispde o art.
94 do mesmo diploma legal acerca de uma conse-
qiiéncia negativa para o ndo uso, que é a caducida-
de do registro, 0 que por si s6 demonstra que o Gni-
co sentido da propriedade de uma marca, adquirida
por meio do registro, é o de dela se fazer uso.

Aquele que obteve o registro de uma marca jun-
to ao 6rgio competente tem dois anos para iniciar
o0 uso dessa marca, contados do ato de concesséo,
havendo, caso contrério, decadéncia deste direito,
caducidade esta decretdvei, alids, “ex officio”.
Nao pode o proprietario da marca deixar de usi-la
por mais de dois anos consecutivos, sob pena de
ocorrer a mesma consegiéncia acima descrita.
(art. 94, Lei 5.772/71).

Usar da marca, mais do que uma faculdade,
para o seu proprigtario configura-se quase que co-
mo um dever. Deve, portanto, o uso ser encarado,
nesse contexto, mais do que como um atributo in-
trinseco do direito de propriedade. Obstar ao pro-
prietdrio da marca a sua utilizagdo seria obrigé-lo a
descumprir um dever!

Vé-se, pois, que o V. Acérddo rescindendo indi-
retamente decretou a nulidade do registro, pois im-
pds as Rés uma conduta que as levard necessdria e
inexoravelmente & perda da propriedade da marca
pela caducidade do registro.

2. 0 registro da marca é, como se disse, atr-
butivo de propriedade. Quem obtém o registro da
marca junto ao INPI adquire a sua propriedade e,
com ela, o direito de usd-la com exclusividade, até
que 0 mesmo, como se mencionou acima, caduque
ou venha a ser declarado nulo, por sentenca transi-
tada em julgado.

Ndo ¢ ilcito, assim, pleitear em juizo que al-
guém seja obstado de usufruir definitivamente da
dnica copseqiiéncia de um direito, salvo se este
direito, por sentenga transitada em juigado, deixar
de existir. »

espaco publicitdrio patrocinado por
associado da ABPI para esta edi¢ao
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0 que fez o V. Acérdao em exam=, foi exata e
precisamente impedir os Consulentss de exercer,
em caréter definitivo, um direito (dirsito de pro-
priedade), sem que este direito Ihes tenha sido
subtraido, pelo devido processo legal.

Evidentemente, a se tolerar subsista uma deci-
sdo deste teor, estar-se-ia admitindo que, obll-
quamente, se estivesse privando alguém do exer-
cicio de um direito que remanesce juridicamente
(ntagro, mas sem utilidade para o seu titular, des-
caracterizando-se, assim, o proprio direito de pro-
priedade.

Esta situagdo torna-se ainda mais grave, quan-
do se sabe que existe uma outra agdo em curso, no
juizo préprid, tendo como objeto exatamente esse
mesmo direito, objeto de registro no érgéio compe-
tente (conforme noticiado nos autos que nos foram
dados a examinar, existe agdo de nulidade do re-
gistro pendente na Justiga Federal, na se¢do judi-
cidria do Rio de Janeiro).

Caso o desfecho dessa agdo, que ainda estd
tramitando, seja no sentido de que os Consulentes
t8m direito & manutengdo da marca IUB, estar-se-4
diante de uma incoeréncia insustentével, intolers-
vel, que o sistema ndo permite.

Outra seria a hipdtese se desse direito de pro-
priedade pudessem decorrer diversas consequén-
cias. Neste caso, 0 sistema jurfdico positivo bra-
sileiro tolera que, para um efeito, se considere que
o direito existe e, para outro efsito, tendo sido in-
cidenter tantum a decisio anterior, o direito nfio
exista.

E 0 exemplo cléssico de alguém que 6 tido co-
mo filho para efeito de usar 0 nome patemo, sendo
a questdo da filiagdo decidida incidenter tantum, e
de este mesmo alguém, posteriormente nao ser ti-
do como fitho para efeito de herdar, na acdo em
que, depois da morte daquele que apontava como
sendo seu pai, pleiteava seu quinh4b na heranga.

Esté-se “in casu”, diante de quadro absoluta-
mente diverso! Negar-se o direito & heranga n4o 6 a
mesma coisa que negar-se indiretamente a filia-
a0, uma vez que da situagio de filiagio podem-se
extrair diversos outros efeitos, e nio exclusiva-
mente o de herdar.

No caso do V. Acérdio, objeto deste parecer, 0
que se tem'é que o direito de usar a marca é a dni-
ca conseqiléncia de se ter o registro dessa marca
(= propriedade). O uso €, na verdade, atributo do
direito de propriedade.

No que diz respeito ao uso da marca, como se
demonstrou atrds, estd-se diante de mais do que
um atributo intrinseco do direito de propriedade:
estd-se, isto sim, diante de verdadeiro dever, de
que, de certo modo, depende o préprio direito de
propriedade sobre a marca pois o nao uso leva
caducidade do registro (art. 94, CPl, Lei
5.772/71).

Portanto, condenar-se alguém a ndo usar de-
terminada marca equivale, do ponto de vista juridi-
co, a, indireta € mediatamente, esvaziar-se o re-
gistro (=propriedade), tomé-lo letra morta, fulmi-
nd-lo de forma total e irreversfvel. E pode acabar
por tomar o registro caduco, atingindo, assim, dire-
tamente a propriedade da marca.

2.1. Em sua peticao inicial, deduziram os au-
tores pretensdo em relagdo ao uso do nome co-
mercial “IUB™, bem como 4 marca “IUB”. Pediram
que fossem as Rés condenadas a alterar seus con-
tratos sociais, suprimindo a expressdo “IUB”, bem

como a se absterem de “usar a expressdo
“IUB” a qualquer titwlo, Seja como parte da deno-
minagdo social, nome comercial, titulo de estabe-
lacimento, sigla ou insignia, marca de inddstria,
comércio ou servigo, bem como suspendam toda e
qualquer publicidade em que aquela est4 manifes-
ta”.

Entretanto, o llustre Magistrado que proferiu a
R. Sentenga de primsiro grau, tratou a questio re-
lativa & marca “JUB” ¢ a0 nome comercial “JUB"
indistintamente, aplicando para a solugdo do caso
regras legais e invocando jurisprudéncia relativa
4 nome comercial, ndo fazendo a necessdria dis-
ting3o entre este e a marca de comérelo, indiistria
ou servigo.

Com efeito, como se pode verificar da funda-
mentagdo da R. Sentenga (fls. 756), foram invoca-
dos para a solug4o do caso os arts. 38, IX, da Lei
4.726, de 13/7/65 e 32, par. 22, da Lei 6.404/76,
que dizem respeito, exclusivamente, ao nome co-
mercial. Mais adiante, as fls. 757, ao tratar da
questdo das MARCAS REGISTRADAS, e apesar de
fazer referdncia ao art. 59 da Lei 5.772/71, aR.
Sentenga ignorou o direito de propriedade das Rés,
constitu(do pelo registro, bem como a competéncia
absoluta da Justiga Federal, afirmando-se, expres-
samente (32 pardgrafo das fis. 757) serem “nulos
0s registros obtidos no INPI”. Fez-se esta afirma-
¢d0, mesmo reconhecendo-se que esta alegada
nulidade estd sendo (como de fato tem de ser) ob-
jeto de ag¥io especifica.

Ora, ndo poderia a Justica estadual de Sio
Paulo conhecer da questdo relativa 2 nulidade da
marca comercial, nem dar-lhe tratamento id8ntico
a questdo do nome comercial.

As fls. 755, ao fundamentar a rejeigio da pre-
liminar de caréncia de agio levantada pelas Rés,
refere-se o |. Magistrado aos V. Ac6rdos insertos
na RJTJESP 97/222-224-227, 93/203 e 92/202.

Entretanto, nenhum dos Acérdfios citados tra-
ta de questio semeihante & dos autos por nés
examinados, senso vejamos:

a) RITJESP 97/222

Trata-se de acérddo que julgou a Apela-
Géo Civel n? 59.556-1. Neste caso, a Ré nio tinha
fegistro da marca no INPI, mas somente o Autor,
stando a Ré utilizando-se indevidamente da marca
“Pierre Cardin”.

b) RITJESP 97/224

Trata-se de acérdio que julgou a Apela-
¢do Civel n? 57.304-1. Nesse acdrddo, em nenhum
momento se afirma ter a Ré registro da marca “€-
TICA™ no INPI, nem que tenha havido processo ad-
ministrativo ou agdo anulatéria de registro de mar-
¢a na Justiga Federal. Sequer foi questionado even-
tual direito de propriedade da marca pela Ré.

¢) RUTJESP 977227

Neste acdrdo, julgou-se a Apelagdo Civel
n? 56.690-1, envoivendo o nome comercial RAI-
NHA. Também nio se verifica nesse ac6rddo ter a
Ré obtido registro da marca no INPI. Além disso,
trata-se de marcas idénticas, onde apenas o crité-
rio da anterioridade do registro, se este tivesse
existido, resolveria a questéo.

d) RJTJESP 93/203

Neste outro acérdao, que julgou a Apela-
¢do Civel n? 55.568-1, estd-se diante de questio
exclusivamente rélativa a nome comercial e nio
2 marca. No corpo do acérddo ndo hd referéncia al-
guma a que qualquer das partes tivesse registro de

marca junto ao INPI. Além disso, esse acérdio da-
fia a0 caso em questio solugio exataments oposta
dquela versada neste parscer, e pudessem ser
comparados.

8) RITJESP 92/202

Esta decisao refere-se & Apelagio Civel
n? 53.446-1. Igualmente, trata exclusivamente de’
questdo relativa a nome comercial, e, do corpo do
acérddo ndo consta referdncia a qualquer registro
de marca.

Portanto, nenhum dos V. Acérdios citados na
R. Sentenga focam, sequer de passagem, ma
questiio do direito de propriedade de marea. Fica,
pois, patents, se ter o |. Magistrado deixado im-
pressionar pela questio ligada ao nome comercial,
ndo atentando para o ponto nuclear da controvér-
sia, centrado no direito de propriedade das Rés so-
bre a marca “IUB", conferido pelo registro obtido
junto ao INPI.

Cumpre ressaltar, que o V. Ac6rddo objeto des-
te parecer confirmou a R. Sentenga de primeiro
grau, endossando integralmente os seus termos e
fundamentos.

2.2, Questdo verdadeiramente semelhante a
osta foi enfrentada pela 4° Cdmara do Egrégio Tri-
bunal de Justica de Sao Paulo, ao julgar a Apelagdo
n? 279.331, da Comarca de Jundial, envolvendo as
marcas Cinzano e Caldezano. Nesta agdo, objeti-
vou-se impedir o uso da marca Caidezano, tendo o
Tribunal admitido esta agdo e ‘a competéncia da
Justica comum estadual, tio somente porque o re-
gistro da marca Caldszano fora obtido somente na
curso da ag¥o, analisando-se, entso, a legitimida-
de do uso dessa marca, apenas até a data da ob-
tencSo do registro, ap6s 0 que seria necesséria a
aclo de nulidadade na Justica Federal.

Transcrevemos, abaixo, um pequeno trecho
que consta do corpo desse V. Acérdio, publicado
na RITJESP 62/164:

(...)

“Poderd alegar-se que a pretensio constante
da apelagdo da autora, de vedar A ré o direito a0
uso da marca Caldezano, implicard em tomar sem
efeito 0 registro que a demandante obteve junto a0
INPI; seria, entdo, uma forma obliqua de se obter
a nulidade do registro, através de sentenga profe-
Hda pela Justica Estadual (exata e precisamente
na conformidade do que afirmamos neste parecer).

“Ocorre que o registro, como j4 apontado aci-
ma, é fato novo, superveniente & prépria sentenga.
E claro que nesfa agio n#o se poderd negar A ré o
direito ao uso da marca Caldezano a partir da data
do registro; para tanto, necesséria a mencionada
acdo de nulidade.

“Aqui, nestes autos, se cuidard apenas de sa-
ber-se se foi ou ndo legitimo o uso da marca Calde-
zano até o dia anterior a0 do referido registro,
bem como eventual incidéncia de indenizagdo por
perdas e danos pela pritica do fato” (grifos nos-
$0S).

Portanto, como ficou assente nesse V. Acérddo
supra transcrito, uma vez obtido o registro da mar-
ca junto ao INPI, ndo mais ¢ licito 4 Justiga comum
questionar da legitimidade de sua utilizagao.

Tal conclusdo encontra-se exatamente em
consonancia com o disposto nos artigos 52, XXii,
XXiXdaC.F., 524 do CC e 59 da Lei 5.772/71.

£ que, repete-se, quando de um direito s6 se
extrai uma tnica conseqiiéncia, quando o direito se
confunde com a prépria conseqiiéncia por ele gera-»
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da, decidir sobre o direito, numa agao, e sobre sua
conseqiiéncia, noutra, pode gerar verdadeiro confli-
to de coisas julgadas.

0 fato de poder haver verdadeiro conflito de
coisas julgadas deve-se a circunstancia de que es-
ta agdo, onde foi proferido o V. Acérdio que se pre-
tende rescindir, 6 praticamente uma agdo de nuli-
dade de registro "‘travestida” de agdo cominatéria,
mas por meio de ambas tem-se em vista a obten-
c¢do, efetivamente, do mesmo bem juridico.

Estas consideragBes nos conduzem 2 afirma-
¢30 no sentido de que se tratava de verdadeira li-
tispendéncia!

J4 decidiu anteriormente a mesma Egrégia 62
Cémara do Tribunal de Justica de Sao Paulo, a0
julgar a Apelagdo n? 174.920, que “O direito de
propriedade industrial coloca-se no mesmo
campo do direito comum de propriedade e, por
isso mesmo, o registro da marca, feito de acor-
do com o Cdédigo de Propriedade Industrial,
confere ao titular o direito de propriedade e,
como conseqiiéncia, o direito de uso exclusivo
da marca registrada”.

Nesse V. Acdrddo, publicado na RJTJESP
9/115, afirmou-se, ainda, que ‘' Enquanto per-
durar o registro de sua marca, terd a ré, com
fundamento nas disposi¢les legais citadas, 0
direito ao uso exclusivo de sua marca. A ques-
tdo relativa & possibilidade de confusdo com a
marca da auftora, alids, de remotfssima possibi-
lidade, ndo tira a ré o direito que o registro de
sua marca lhe conferiu. Assim, a autora, antes
da agdo prdpria, proposta perante o juizo com-
petente, que é o da Justica Federal, ndo pode-
r4 impedir que a ré continue a usar de sua mar-
ca e de sua insignia comercial.

3. Justamente porque decidir-se acerca da
possibilidade do uso da marca equivale a se deci-
dir, obliquamente, sobre o dirsito de propriedade
sobre a marca, € que, no V. Acérdao sub examen,
se afrontou norma de natureza cogente, impe-
rativa, ligada 4 competéncia absoluta, em razdo
da matéria.

De fato, a Lei n? 5.648 de 11/12/70 que criou
o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, no
art. 12, par. tnico, estabeleceu que o INP1 goza
dos privilégios da Uni&o no que se refere ao patri-
monio, & renda e aos servigos vinculados as suas
finalidades essenclais ou dela decorrentes.

Foi, portanto, por essa lei, o INPI equiparado a
Unido, sendo, pois, to peténcia exclusiva e ab-
soluta da Justiga Federal juigar causas em que
ossa autarguia federal seja parte ou tenha inte-
resse.

3.1. Ora, por outro lado ¢ patente a necessi-
dade da citagdo do INPI no feito onde se discute
acerca de registro de marca, principalmente no
presente caso, nao s6 porque foi por ele concedido
o registro da marca dos Consulentes, como tam-
bém porque a alegada nulidade desse registro foi
apreciada pelo INPI em processo administrativo
onde se pretendeu cancelar os registros da marca
“luB”, tendo havido decisdo administrativa favora-
vel 3 manutengdo desses registros. ’

0 que se fez no processo em questio, foi deci-
&ir acerca da nulidade de um ato praticado pelo
INPt: a concessdo do Registro. A concesséo de re-
gistro ¢ ato que envolve verdadeiros juizos de mén-
to @ de valor, constituindo-se no desfecho de um
procedimento administrativo. Ndo se trata de um
ato automatico, fruto de poder vinculado.

Donde, a necessidade de que o INPI tivesse fi-
gurado na agao em que foi proferido o V. Acérddo,
sob pena de ineficdcia da decisdio ou de nulidade
absoluta, por se tratar de hip6tese de litisconsércio
necessario-unitério.

Além disso, as préprias empresas detentoras
da marca “I0B", reconhecendo a competéncia da
Justiga Federal e a necessidade da Integracio da
lide pelo INPI, estdo promovendo, como j4 se men-
cionou, perante a Justiga Federal, na se¢ao judicid-
ria do Rio de Janeiro, ago contra 0s Consulentes e
0 INP1, tendo como objeto a anulagad de um dos re-
gistros da marca “lUB”.

4.- A rigor, pois, esta agdo perante a Justica
estadual, em Sao Paulo, nunca poderia ter sido
proposta. Autores e réus, como tém ambos suas
marcas registradas no INP! (I0B e IUB), estio em
condigbes de igualdade no que diz respeito & pro-
priedade sobre suas respectivas marcas. Enquanto
esta igualdade nao for rompida por sentenga transi-
tada em julgado, no juizo competente, as conse-
qiiéncias geradas pelos direitos que ambas tém,
também ndo podem ser diferentes.

Se a justica estadual nio poderia ter privado
aquele que tem a marca registrada de seu uso, sob
pena de, obliquamente, estar esvaziando o direito
de propriedade, evidentemente tal agdo nunca po-
deria ter sido proposta, tratando-se, pois, de pedi-
do juridicamente impossivel.

Portanto, uma vez tendo sido formulada essa
pretensdo perante o Poder Judicidrio, ndo poderia o
magistrado ter tido outra atitude sendo a de extin-
guir o feito sem apreciar-lhe 0 mérito, em face da
auséncia de uma das condigdes da acdo, a possibi-
lidade juridica do pedido.

Configurando-se quaisquer das hip6teses pre-

vistas nos incisos do art. 267, fica o juiz vinculado
a extinguir o processo sem julgamento de mérito,
néo Ihe sendo dada outra opgdo, sob pena de infra-
¢do A lei.

A impossibilidade jurfdica do pedido ocorre
quando, abstratamente, a pretensdo nio pode ser
formulada porque 6 inadmissivel pelo sistema.

Evidentemente, a impossibilidade juridica do
pedido ndo se confunde com a auséncia de previ-
sio0 expressa, pois hé pedidos possiveis (= admis-
sfveis pelo sistema juridico) que ndo estdo expres-
samente previstos. Para que haja pedido possivel,
“a pretensdo hd de albergada pelo sistema, seja
implicita, seja explicitamente” (cf. Teresa Celina
de Amuda Alvim Pinto, "‘Nulidades da Sentenga”,
RT, 1987, p. 18).

A admissibilidade se estende as “causae pe-
tendi”. Na verdade, o que hd de ser Ifcito (= ad-
missivel) 6 o libelo: causas de pedir + pedido.

0 pedido formulado no processo que deu ori-
gem ao V. Acérddo em questdo, ndo poderia ter si-
do formulado, pois uma vez que as Rés tinham re-
gistro constitutivo de sua propriedade sobre a mar-
ca, 8, por conseguinte, o direito ao seu uso, ndo se
poderia ter pleiteado, como se fez, que o Judicidrio
as condenasse A abstengdo quanto ao uso, ou seja,
que o Judicidrio suprimisse uma conseqdéncia sem
manifestar-se, “principaliter”, acerca da causa.
Assim, havia impossibilidade .juridica do pedido,
que deveria, necessariamente ter levado o magis-
trado a proferir sentenga com base no art. 267, Vi,
ndo por que o pedido em si fosse impossivel, pois
¢ possivel pedir-se, junto ao judicidrio, que alguém
se abstenha de usar uma marca, mas por gue, nas
circunstincias em que foi feito tal pedido, ou seja,
contra alguém que tem o registro, sem que tenha
havido prévia anulagio deste no julzo competente,
era ele impossivel.

Com relagdo & impossibilidade de se discutir,
na Justiga comum estadual, a questdo relativa ao
uso da marca, snpquanto pendente decisdo da Jus-
tica Federal acerca da validade do registro, j deci-
diu o Egrégio Tribunal de Justica de Sdo Paulo o
seguinte: ‘

“MARCA DE FABRICA - Agdo para que 0
réu se abstenha de usd-la — Caréncia decrela-
da — Controvérsia ainda pendente de decisdes
de drgdo administrativo federal — Recurso pro-
vido parcialmente para mudar a conclusdo da
sentenga” (RT 353/161).

No corpo desse V. Acorddo, da Colenda 42 Cé-
mara Civel do TJ/SP, assentou-se que “A Justica
local ndo compete decidir a respeito do registro
de marca, nem de sua anulagdo, ou impugna-p

espago reservado d insergdo de publicidade
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¢6es, quando, como no caso, provocados a
respeito o drgédo federal competente e a Justica
Federal”.

No mesmo sentido encontra-se a decisao con-
tida no V. Acérddo da 6 C4mara Civel do Egrégio
Primeiro Tribunal de Algada Civil de Sao Paulo, pu-
blicado na RT 463/150:

“MARCA DE COMERCIO — Uso por duas
sociedades corretoras de imdveis — Litigio jé
submetido ao Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - Competéncia deste — Agdo impro-
cedente — Recurso improvisado”.

“Tratando-se de litigio sobre marca de co-
mércio, j4 submelido a julgamento do Instituto
Nacional da Propriedade Industrial, ndo cabe &
Justica comum decidi-lo".

Ora, como j4 dissemos, 0 uso da marca € a
iinica conseqiléncia do registro, e, portanto, impe-
dir este uso é anular-se o registro obliquamente,
por vias transversas, ¢ que, no caso concreto, im-
plica: 1. vicio de incompeténcia absoluta e; 2. o
perigo de que haja coisas julgadas absolutamente
colidentes e conflitantes, juridica e logicamente.

Poder-se-ia dizer até, que o 2° registro (o da
“IUB™) ndo poderia ter tido lugar, mas se houve,
vale tanto quanto o da “I0B".

A prioridade no tempo pode implicar, depen-
dendo do caso concreto, a vedagido de posteriores
registros. Entretanto, se foi deferido pelo INPI um
22 registro, enquanto ndo anulado este por senten-
¢a transitada em julgado, tem ele tanto direito
quanto o primeiro, principalmente quando j4 se ten-
tou e ndo se conseguiu 0 seu cancelamento admi-
nistrativo.

Note-se, ainda, que no caso em tela ndo se tra-
ta de marcas idénticas, onde apenas se deve con-
siderar o critério da anterioridade, mas de alegagao
de que a marca “IUB”, pela sua semelhanga com a
marca “i0B"”, é capaz de gerar confusdo no piblico
consumidor e que, por isto, o registro daquela ndo
poderia ter sido admitido.

Ora, esta é uma sitbagdo em que a possibilida-
de de confusdo entre as marcas deverd ser am-
plamente analisada e discutida na agdo competen-
te, visando a anulagao do segundo registro.

Entretanto, enquanto isto nao for decidido por
sentenga transitada em julgado, no juizo competen-
te, tem o titular da marca registrada em 22 lugar
todo o direito a sua utilizagao, usufruindo dos direi-
tos que o registro ihe conferiu.

Essa conclusdo encontra respaldo na Jurispru-
déncia, ja tendo sido decidido que o registro de
marca, como todo ato administrativo, goza de pre-
suncdo de legalidade e somente cessam seus efei-
tos com a declaragdo desua nulidade por sentenca
transitada em julgado (TFR — Ap. 111,227 —RJ -
42 T, ~j. em 05/8/87 — Rel. Min. Armando Rolen-
berg — v. u. - in Medidas Cautelares — coleténea
de doutrina e jurisprudéncia — Arruda Alvim e Nel-
son Luiz Pinto — RT - no prelo).

5. Além de todos os argumentos supra deduzi-
dos, tem-se, ainda, que a a¢do em curso no RJ
conceme  exclusivamente a0 Reg. n.
81.003.153.1, de 22/3/83 classe 16.20, relativa
a papéis, impressos etc, enquanto que a agao em
que se proferiv 0 V. Acérdao em exame abrange 0
uso da marca IUB em geral.

Ora, os consulentes possuem outros registros
da marca “IUB”, em outras classes, em relagao as
quais a agdo de anuiagdo ja se encontra inclusive
prescrita.

E nesse sentido a opinido de José Carlos Tino-
co Soares:

“Uma vez conferido esse direito (0 direito de
propriedade da marca, conferido pelo registro) e
decorrido o prazo prescricional de 5 anos,
contado da data do certificado, como prevé o
art. 98 da Lei 5772 de 21/12/71, 0 mesmo se
transforma em direito adquirido liquido e certo,
ndo podendo jamais ser atacado ou mesmo re-
examinada a sua concessdo, sob pena de
afronta & Constituicdo Federal” (Tratado da Pro-
priedade Industrial, Editora Resenha Tributdria,
1988, vol. I, p. 157).

Remarca oportunamente este mesmo autor,
que também o Cddigo Civil estabelece o prazo
prescricional de 5 anos para a agao por ofensa ou
dano causado ao direito de propriedade,art. 178, =
10, IX e, como se viu, hoje ndo hd mais dividas de
que o direito sobre a marca ¢ dirsito de propriedade
(idem, ibidem).

A prescrigdo j4 consumada, portanto, gera di-
reito adquirido.

CONCLUSOES

Em conclusdo, sintetizando tudo o quanto se
expds, pensamos poder asseverar-se ser cabfvel
Agdo Resciséria contra o V. Acorddo que julgou a
Apelagdo, com fulcro no art.485, lfe V do CPC.

1. Esse V. Acorddo foi proferido por érgao ab-
solutamente incompetente.

Nesta decisdo, resolveu-se sobre a nulidade do
registro de marca, registro esse que se consubs-
tancia em ato praticado pelo INPi, érgdo que, por
forga de dispositivo legal expresso é equipardvel
Unido.

Uma vez que o ato em tomo do qual girou 0
processo em que foi proferido o V. Acordao foi pra-
ticado por 6rgao equiparado a Unido, a competéncia
para julgar tal agao é da Justica Federal.

2. Como se trata de regra de competéncia es-
tabelecida em razio da matéria, tem-se, na es-
pécie, um caso de incompeténcia absoluta, encar-
tdvel no mencionado art. 485, 1i.

2.1. Houve, outrossim, violagdo a diversos
dispositivos do sistema jurfdico positivo, quer ao
nivel constitucional, quer ao nivel da lei ordindria.

Foram afrontados os arts. 52., XXII e XXIX da
CF; 524 do CC; o art. 59 do CPl Lei 5.772/71; e 0s
arts. 47 e 267 do CPC.

Os dois dispositivos constitucionais, o artigo
do Codigo Civil e da Lei 5.772/71, foram afronta-
dos porque néo se respeitou o direito de proprieda-
de da marca das rés. :

Isto porque uma decisdo que obstou as rés
0 uso de uma marca, esvaziou um direito que a
elas cabia e que Ihes tinha sido concedido por re-
gistro obtido por meio do procedimento administra-
tivo regular.

0 uso é atributo intrinseco da propriedade
e, portanto, decidir-se acerca do uso equivale a
decidir-se, obliquamente, sobre a propriedade.
0 uso desempenha fungdo de peculiar relevancia
com relagdo as marcas na medida em que estas sé
existem .econbmica e juridicamente se referidas a
determinados bens ou servigos. O valor simbdlico
da marca constitui-se em sua “ratio essendi” e es-
se valor sé se manifesta com a marca em uso.

Merece citagdo a observagdo atras tecida, no
sentido de que da marca tem o proprietario de fa-
zer uso, sob pena de ver seu registro caduco (art.
94, Lei 5.772/71).

Portanto, impedir ao proprietdrio da marca a
sua utilizagio equivale a esvaziar o direito de
propriedade, que Ihe foi conferido por meio da con-
cessdo do registro e, em dltima andlise, a fulmi-
nar de forma irremedidvel este direito, na medida
em que 0 ndo uso leva & caducidade do registro e
a0 consequente desaparecimento da propriedade.

0 teor do V. Acérdao examinado implica des-
respeito aos arts. 52 XXil da CF e 524 do CC, que
garantem o direito de propriedade genericamente
considerado e ao art. 52 XXIX da CF que garante o
direito de propriedade as marcas.

2.2. Dessa agao teria de ter sido parte neces-
sariamente o INPI, o que, por si s6, jd teria feito
com que a competéncia coubesse & Justica Fede-
ral.

No processo em que foi proferido o V. Acérddo,
configurou-se um hip6tese de litisconsércio neces-
sdrio-unitério.

Como se observou, por meio do processo findo,
obtiveram-se efeitos praticamente equivalen-
tes aqueles aos quais se teria chegado por meio
de uma genufna agdo de anulagao do registro. Por
isso0, e por que se decidiu, obliguamente, sobre a
nulidade do registro, ato praticado pelo INPI, é que
este orgdo teria de ter participado da agdo em que
se proferiu o V. Acdrdao.

Esta participagdo teria sido necessdria sob pe-
na de ineficdcia absoluta ou de nulidade, e, ndo a
tendo havido, estd-se diante de decisdo rescindi-
vel.

2.3. A agdo em que se proferiu o V. Acérddo
em exame, na verdade, nunca poderia ter sido pro-
posta, visto que sd se pode pleitear que o Judicid-
rio condene alguém a se abster de usar uma mar-
ca, quando o seu registro ou tenha caducado ou
quando tenha sido tido como nulo pela Justi¢a
competente.

Assim, ao Juiz ndo teria sido dada outra opgéo
sendo a de por fim ao processo sem juigar-lhe o
mérito, com fulcro no art. 267, VI.

Isto porque, na verdade, tratava-se de um caso
de impossibilidade juridica do pedido.

2.4, Tem-se, também, que houve violagao ao
art. 98 da Lei 5.772/71, no que diz respeto a pres-
crigdo da acdo anulatéria de registro, com relagdo
a0 registro n® 800.359.364 de 07.06.83, da mar-
ca IUB, que ocorreu quando ainda em curso o pro-
cesso em que se proferiu o V. Acérddo rescinden-
do.

Conseguiu-se, assim, apesar da prescri¢do, o
objetivo de obstar o uso desta marca, jé que a
anulagdo, propriamente dita, nio pode mais ser
tentada.

Quanto & suspensdo da possibilidade do uso
dos demais registros, a subsistir o V. Acérddo, ter-
se-4 flagrante contradigdo de coisas julgadas , uma
vez que ndo poderd a parte usar de marcas cujos
registros jamais poderao ser anulados.

Por todos os motivos expostos é

que, s. m. j., entendemos ser cabivel a
Acdo resciséria contra esse V. Acordao
e, também,que a ela se deva dar provi-
mentoa
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A OPINIAO

Investimentos estrangeiros
em tecnologia no Brasil

GERT EGON DANNEMANN

(Sécio de Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira)

arafraseando o presidente da Lufthan-
sa, Sr. Runau, que disse ser essencial
para o “bom turismo é ter bom servigo”, para se
atrair investimentos estrangeiros, seja na partici-
pagio em empresas, seja em tecnologia, é neces-
sdrio que o pafs receptor disponha de boas leis.
Como boas leis, refiro-me a um insrumental jurfdi-
co capaz de incentivar, nio de afugentar, os capi-
tais de risco estrangeiros para aplicagao no Brasil.

Partindo-se dessas premissas cabe a indaga-
¢do: E qual a situagdo no Brasil? Somos ou néo re-
ceptivos ao investimento estrangeiro em tecnolo-
gia?

Para responder 2 indagagdo proponho-me a fa-
zer algumas digressoes para demonstrar que o
Brasil demorou muito a despertar para a importdn-
cia do problema.

Nas duas ultimas décadas o Brasil embora dis-
pusesse de legislagio até certo ponto satisfatoria,
na época, para atrair investimentos em tecnologia,
na verdade adotou praticas inibidoras, que acaba-
ram por sucatear grande parte do nosso parque in-
dustrial.

Refiro-me, em particular, a politica de dificultar
0 mais possivel as importagbes, ndo somente de
bens de capital e de consumo, mas também de
tecnologia, a pretexto de aumentar oS “superavits”
na balanga comercial.

Sabem todos que o comércio intemacional é
uma via de duas mios: “Quem importa também
quer exportar” para equilibrar sua balanga. Aquele
que SO se preocupa em exportar, obstaculizando as
importages, estd fadado a perder terreno no mer-
cado extemo. Trata-se de regra rudimentar em
comércio exterior.

Foi essa, exatamente, a politica vigente no
Brasil até a posse do presidente Collor.

Conquanto a legislagdo disciplinadora de trans-
feréncia de tecnologia, entre nds, naquelas déca-
das a que me referi,néo fosse das mais restritivas,

impunha-se flexibilizd-las mais com vistas a inserir
o Brasil numa “Aldeia global” em que se transfor-
mou 0 mundo, notadamente apds 0s acontecimen-
tos politicos ocorridos na Europa nos anos
1989-1990, ou seja, com 0 rompimento dos gri-
IhGes que mantinham a Hungria, a Tchecoslovéquia
e a Poldnia atados politica @ comercialmente ao
COMECON, diga-se 4 Unido Soviética, e a reunifica-
¢do da Alemanha e a conseqilente derubada do
Muro de Berlim. Ou, como dito pelo ora em voga
José Guitherme Merquior, “em 1989, 0 mundo tes-
temunhou o colapso do socialismo estatal, o gran-
de rival da democracia liberal”.

Essas mudangas, a que sé seguiu o esfacela-
mento da Unido Soviética, resultando daf uma Con-
federagdo de Estados Independentes e a formagdo
de outras repiblicas ainda ndo plenamente consoli-
dadas, ¢ que ditaram a necessidade do Brasil optar
por uma alteragdo profunda no seu sistema eco-
ndmico sob pena de "perder o bonde da histéria”.

Sensivel a esses fatos e atendendo aos recla-
mos de nossos parceiros estrangeiros, eis que na
esfera da transferéncia de tecnologia 0 Govemo
inaugurado em margo de 1990, se preocupou em
criar ambiente mais favordvel, alterando o quadro
legal.

Primeiramente, j4 encontra-se em vigor uma
resolugdo — n? 22/91 — baixada pelo Sr. Presidente
do INPI, tormando mais flexiveis as condiges para

~ a aprovagdo dos contratos de transferéncia de tec-

nologia e desburocratizando sensivelmente o pro-
c8ss0 de aprovagdo.

Como profissional especializado nessa drea e
conhecendo a mentalidade de empresas estrangei-
ras capacitadas a transferir tecnologia, sobretudo
as alemis, essa resolugdo cria ainda aiguns entra-
ves. No meu sentir, e considerando que 0 empresa-
riado brasileiro j4 é maduro o suficiente, isto 6, ca-
pacitado a escolher e negociar a tecnologia que ne-

~ cessita, sou de opinido que a averbagio dos con-

tratos prevendo a intemagdo de tecnologia adquiri-
da de empresas estrangeiras deveria ser automdti-
ca, sem restricbes, visando apenas o cadastra-
mento das taxas de licenga pactuadas e, quando
muito, a obsservancia de certas regras intemas,
como por exemplo, as de ordem piblica, nada
mais.

Grande avango, no meu entender, foi alcangado
com a revogagio da reserva de mercado na 4rea da
informética, que, segundo legislagdo institufda no
segundo semestre de 1991, devera ser definitiva-
mente erradicada no segundo semestre de 1992.

Talvez quando da opgdo pela reserva de mer-
cado, em 1985, essa politica fosse correta com
vistas a incentivar a massa critica nacional 2 cria-
¢do de novas tecnologias na 4rea. Todavia, com 0
passar dos anos, resultou claro que o regime carto-
rial assim estabelecido s6 aproveitou alguns pou-
cos, que nada ou quase nada fizeram em termos
préticos.

Se olharmos para os pafses chamados Tigres
Asidticos — Coréia, Taiwan, Singapura e Hong Kong
— @ para outros como a Espanha e 0 México, vamos
constatar que a reserva de mercado mostrou-se
ineficaz. O uso dos computadores, entre nés, ainda
6 incipiente comparado com aqueles paises, con-
sequentemente ndo dispomos, em virtude da re-
serva, dos mais modemos “softwares”. Nos espe-
cializamos, infelizmente, em piratear programas de
computador alheios, criando muito pouco nessa
drea, essa a verdade que os 4ulicos da reserva
teimam em ndo ver.

E os ventos da economia de mercado e do libe-
ralismo ndo pararam por af...

Important(ssimo para o Brasil retomar o cami-
nho do desenvolvimento se afigura para mim a
promuigagio de outras leis capazes de estimular
investimentos na 4rea tecnolégica.

Atualmente encontra-se em discusséo no Con-
gresso Nacional um projeto alterando a lei que dis-p

espago reservado d inser¢do de publicidade




... uma reversao. Precisamos mudar

0 quanto antes. E imperioso
que criemos leis ...

DO UTRIN A ) O PINIAO

ciplina a remessa de lucros para o exterior, que a
ser aprovado conforme o noticidrio tem revelado,
constituir-se-4 numa valiosa alavanca para o apor-
te de tecnologia entra nés.

A taxagdo de 15% a titulo de imposto de renda
na fonte devido pelos “royalties” ou remuneragdes
tecnoldgicas a serem remetidas aos fomecedores
de tecnologia, ao invés dos atuais 25%: a revoga-
¢do do imposto suplementar devido nos casos em
que as remessas superavam, nos trés (Gitimos
anos, a média de 12% do capital investido na re-
ceptora da tecnologia e a possibilidade das subsi-
didrias de firmas estrangeiras remeterem “royal-
ties” as suas matrizes pelo uso de tecnologia aquf
patenteadas ou ndo, até hoje vedadas, certamente
concorreréo para atingir esse objetivo.

Outro projeto fundamental diz respelito aquele
atualmente também em debate na C4mara dos De-
putados, no caso, o Cédigo da Propriedade Indus-
trial.

Desde que o Brasil disponha de legislagio que
taxe convenientemente os lucros obtidos com a fa-
bricagdo e venda de produtos fammacéuticos; que
obrigue os laboratérios multinacionais a aqui pro-
duzirem, incentivando-0s a pesquisarem: desde
que essa legislagdo cofba abusos cometidos por
meio de invengdes patenteadas no segmento,in-
clusive os chamados abusos do poder econdmico,
por que vedar a protegdo dessas invengdes?

A partir de legislagio promulgada em 1967 o
patenteamento de invengdes farmac8uticas passou
a ser vedado no Brasil. Que beneficios trouxe essa
proibigao para nds? Nenhum. Ndo foi desenvolvido
sequer um remédio novo no Brasil, apesar da rica
flora de que dispomos. Sempre que um de nés pa-
dece de um mal mais grave, temos que nos socor-
rer de remédios importados, altamente onerosos. E
0 que sucedeu com os laboratérios eminentemente
nacionais? A grande maioria foi incorporada por
multinacionais.

Sem estimulo para pesquisar, porque nossa lg-
gislagdo ndo prevé retomo para os investimentos
gerados com a pesquisa, isto é, nio permite a pro-
tegdo de novas invengdes através de patentes, es-
ses laboratérios dedicam-se & produgdo de produ-
tos genéricos, cujas férmulas e processos sdo de
dominio piblico. Nada criam. Nao dispdem de cen-
tro de pesquisas. Ndo empregam cientistas; nio
investem um centavo nessa area.

Dir-se-4 que a patente nesse setor cria uma re-
serva de mercado ou monopélio. Ledo engano. A
reserva de mercado pressupbe a criagdo de carté-
rios inexpugnaveis, aos quais é conferido o direito
de exercer uma certa atividade,em regime de ex-

clusividade, impedida a concorréncia.

0 monopélio, por seu tumo, é concedido a uma
pessoa — ffsica ou juridica — para fabricar ou co-
merciar certos produtos, com exclusio de outros
concorrentes ou competidores, por tempo indeter-
minado.

A patente com os dois nio se confunde, pois
conquanto assegure um privilégio tempordrio, ape-
nas, ndo impede a competicio, desde que esta
seja exercida atraves de tecnologia diversa da
abrangida pela patente. Por exemplo, na década de
70 foram inventados dois sistemas de video: o BE-
TAMAX da Sony e o VHS da JAPAN VIDEO CO. Am-
bos encontram-se no mercado, concorrendo livre-
mente. Evidente que pelas leis deste acaba preva-
lecendo o de melhor qualidade, 0 mais economi-
camente vidvel. Mas a concorréncia é livre.

Também, se a firma A obtém patente para um
processo de preparagio de um produto farmacéuti-
€0 usado no combate a AIDS e o produto assim fa-
bricado, nZo pode impedir que sua concorrente B
obtenha patente para um processo e produto para o
combate do mesmo mal, se as férmulas do pro-
cesso e os ingredientes usados nio sio os mes-
mos.

A concessdo de patentes tem uma tripla fun-
¢do, a saber:

a) ao atribuir a propriedade e 0 uso exclusivo
de seu objeto, temporariamente, amortiza
0s investimentos gastos com a pesquisa;

b) ainda por atribuir a propriedade e 0 uso ex-
clusivo tempordrios de seu objeto, constitut
prémio para o inventor, que daf tirard seus
frutos;

¢) a terceira é de desvendar a sociedade a in-
vengdo, permitindo que dela faga uso quan-
do a invengdo cair em domfnio publico. ;

Negar o sistema de patente equivale a negar o
direito do autor de uma obra literdria, cientifica ou
artfstica de explord-la, exibi-la e obter as vanta-
gens dela decorrentes em regime de exclusividade.
Seria 0 mesmo que se negar ao nosso Chico Buar-
que de Hollanda os direitos autorais sobre sua
“Banda” e outras muisicas mais.

Acho imperioso, por igual, com vistas a esti-
mular a transferéncia de tecnologia, que o Brasil se
equipe de legislagdo tributiria modema, que nio
apenas taxe moderada e adequadamente os rendi-
mentos auferidos a partir das atividades exercidas
pelas empresas, como também simplifique o re-
colhimento dos impostos. 0 exemplo da indistria

_automobilfstica brasileira parece-me, no momento,

altamente significativo. Como pode a indistria
automobilfstica nacional concorrer com as estran-

geiras, se sua carga tributiria estd em tomo de
50% enquanto nos Estados Unidos, Alemanha e
Japdo, ela se encontra na faixa dos 15% a 20%?

Até onde estou informado, exclufdo o Brasil, a
maior carga tributdria no setor fica com a Franga,
onde ela monta 24%.

Merece u'a mengdo, também, o programa de
privatizagdo das empresas estatais.

Primeiro, sua grande maioria nio se ocupa de
atividades essenciais 2 sociedade, como por
exemplo a SIDERBRAS, AGOMINAS, CIA. SIDERUR-
GICA NACIONAL, COSIPA e outras mais.

Segundo, se ao ser justificivel sua constitui-
¢80 na época em que isso ocorreu, hoje tomaram
se verdadeiros mastodontes, seja por sua inefi-
cibneia, seja porque se constituem em cabides de
empregos para alguns que as usam em proveito
préprio, desfalcando cada vez mais o Tesouro Na-
cional.

Sua privatizagdo, quando a extingdo nio for a
(nica solugdo, serd capaz de Inseri-las na econo-
mia de mercado, tomando-as eficientes e competi-
tivas. .
Alcangada essa meta, cada uma no sagmento
Que ocupa, se constituird num elemento potencial
de absorgdo de novas tecnologias a serem implan-
tadas entre nés, beneficiando nossa economia e a
sociedade brasileira como um todo.

Para terminar gostaria de transmitir alguns da-
dos para meditar e, quem sabe, concordar com mi-
nhas colocagdes.

Pelo segundo ano consecutivo, o Japdo liderou
em 1991 o “ranking” dos exportadores de capital
de risco. As empresas japonesas aplicaram, fora
de casa, em 1991, USS 44 bilhdes. A America La-
tina ficou com apenas 4% desse montante, portan-
to USS 1 bilhdo e 760 milhdes. Ha 20 anos atrés o
Brasil era a primeira opgdo dos japoneses no Ter-
csiro Mundo. Nos ltimos dez anos perdemos a li-
deranca até na América Latina. Hoje, pela ordem,
0s investimentos japoneses na drea tém se con-
centrado no Chile, no México, na Venezuela ¢ na
Argentina. Com relagdo aos americanos e alem2es
a situagdo §é igual. O Brasil deixou de ser uma atra-
¢do para eles. N4o que eles queiram. NOs é que ndo
contribufmos para convencé-los sobre uma rever-
sdo. Precisamos mudar o quanto antes... £ impe-
rioso que criemos leis e clima para que isso acon-
tega.. De uma vez por todas, necessitamos, igual-
mente, estabelecer regras de jogo estdveis, eis
que mudangas e pacotes sibitos acirram os 4ni-
mos de nossos parceiros, criando neles uma sen-
sagdo de inseguranga e desconfianga nociva aos
interesses do nosso pafsa
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A nova legislacao fiscal
e a dedutibilidade dos
pagamentos de royalties

ESTHER DONIO BELLEGARDE NUNES
ANDREA PAULA ORICCHIO

Sdcia e Advogada, respectivaments, de Pinheire Neto — Advogados

1. ~ Como parte do processo de abertura e de
incentivo ao desenvolvimento tecnolégico brasilei-
ro, tdo divulgado pelo governo Collor, foi dado mais
um grande passo visando a volta do capital estran-
geiro ao Brasil.

2. — Com a promulgacio da lei n® 8383, de

31.12.1991, eliminou-se um dos problemas que .

durante anos constituiu uma restrigio as empresas
estrangeiras com subsididrias no Brasil. € que as
matrizes se viam impedidas de receber qualquer
remuneragdo pelas marcas e patentes licenciadas
e, de certa forma, também pela tecnologia fomeci-
da 4 sua empresa brasileira.

3. - A legislagdo em vigor até 31.12.1991
continha as seguintes restrigbes:

(i) de uma lado,a lei n? 4506/64, art.
71, pardgrafo unico, alinea “e”, item 2, e o art.
232 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR) es-
tabeleciam que néo seriam dedutfveis os royalties
pelo uso de patentes e marcas, quando pagos pela
filial brasileira 2 matriz com sede no exterior, e
pela subsididria brasilsira & pessoa com domicflio
no exterior que mantivesse, direta ou indiretamen-
te, o controle do seu capital com direito a voto;

(11) também ndo eram consideradas de-
dutfveis como despesa operacional as quantias pa-
gas a tftulo de assisténcia técnica, cientffica, ad-
ministrativa ou semelhante, nas mesmas condi-
¢des (art. 52 pardgrafo dnico, alineas “a” e “b" da
Lei n® 4056/64, e paragrafo 22 do RIR):

(iii) de outro lado, o art. 14 da Lei n®
4131, de 3.9.1962, regulamentado pelo art. 20 do
Decreto n? 55762, de 17.2.1965, proibia a re-
messa dos pagamentos de royalties pelo uso de

patentes e de marcas entre filial ou subsididria es-
tabelecida no Brasil, @ sua matriz com sede no ex-
terior, ou quando a maioria do capital com direito a
voto da empresa brasileira pertencesse, direta ou
indiretamente, & empresa estrangeira recebedora
dos pagamentos.

4. ~ Como agravante a toda essa situagio, a
poiftica adotada hd muitos anos pelo Instituto Na-
cional da Propriedade Industrial (INPI) era no senti-
do de ndo averbar contratos remunerados de trans-
fer8ncia de tecnologia entre empresa sediada no
Brasil e sua controladora no exterior.

5. — Com o advento da Lei n? 8383/91, pas-
sam a ser dedutfveis para fins de apuragdo do lucro
real, observados os limites da legisiagdo em vigor,
0S royaltyes pelo uso de patentes e marcas e a
remuneragao por assisténcia técnica, cientffica,
administrativa ou semelhante, pagos pela subsidid-
ria brasileira & pessoa domiciliada no exterior que
mantenha, direta ou indiretamente, o controle do
seu capital com direito a voto, observado o requisi-
to de ter sido o respectivo contrato assinado, aver-
bado pelo INPI, e registrado no Banco Central do
Brasil posteriormente 2 31.12.1991.

6. ~ AlLein? 8383/91, ao estabelecer no pa-
rdgrafo unico do art. 50, que a proibigao contida no
art.14 da Lei n? 4131/62 ndo se aplica aos paga-
mentos que a nova lei passa a considerar dedut(-
vels, acaba por revogar parte do referido art. 14.
Assim, passam a ser permitidas as remessas de
pagamentos, pelo licenciamento de marcas ou pa-
tentes, a serem feitas pela subsididria estabeleci-

da no Brasil 2 sua controladora no exterior. Desta
forma, permanece a proibigio, tanto de dedutibili--
dade quanto de remessa, somente para 0 paga-
mento de royalties pelo licenciamento de marcas e
patentes quando a contratagao for feita entre fitial
sediada no Brasil e sua matriz no exterior.

7. — Vale ressaltar, ainda, que até sua substi-
tuigdo pelo novo Cédigo da Propriedade Industrial
ora em tramitagdo pelo Congresso Nacional, conti-
nuam em vigor os requisitos exigidos para a remu-
neragdo pelo ljcenciamento de marcas e patentes
contidos nos artigos. 30 e 90 do atual Cédigo,
quais sejam: (j) o registro da marca ou a patente
deve ter sido concedido no Brasil; (jj) o registro da
marca ou a patente deve ter sido concedido a titu-
lar residente e domiciliado no exterior e que tenha
pleiteado tais direitos com observancia & prioridade
Unionista (respectivamente, seis meses e um ano
a contar da data do depdsito no pafs de origem);
(iv) ndo se tratar de caso de titular anterior da
marca ou patente que ndo tivesse direito a tal re-
muneragao; e (v)o registro da marca ndo estar em
vigéncia por prorrogagao.

8. —~ Tendo em vista todas estas mudancas, é
razoavel esperar que o INP) mude a polftica interna
que vinha adotando, até porque, como um primeiro
sinal da abertura apregoada, um dos pardmetros
utilizados pelo INPI para a averbagio de contratos
dessa natureza—-a vinculagdo societdria entre as
partes contratantes—foi eliminado com a publica-
¢do da Resolugdo n? 22/91, que estabelece as no-
vas regras para o0 exame e a averbagio pelo INPI
dos contratantes de licenciamento de marcas e pa-
tentes e de transferéncia de tecnologia.

espago reservado a inser¢do de publicidade
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A.C. N? 89.02.01270-0-RJ

Primeira Turma

Relator: Desembargador Federal Frederico Gusiros

Apelante: Instituto Nacional da Propriedade Indus-

trial — INPI

Apelado: Pony international inc.

Advogados: Drs. Rosa Maria Rodrigues Motta e
outros, Carlos Henrique de Carvalho
Frées e outros

EMENTA: - PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDEN-

CIA DE MARCAS. INTELIGENCIA DO ART. 65, N¢ 17,

DO CODIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. VEDA-

DA, SOB QUALQUER FORMA, A REPRODUGAO DE

MARCA ALHEIA, A IMITAGAQ PROIBIDA PELO DIS-

POSITIVO REFERIDO NAO TEM A ABRANGENCIA PA-

RA ATINGIR SIMPLES SEMELHANGA GRAFICA OU

FONETICA, MERAMENTE ACIDENTAL, ENTRE DOIS

VOCABULOS. APLICAGAO DO DISPOSITIVO CITADO

SOMENTE QUANDO OCORRE A CONTRAFAGAO DA

MARCA ANTERIORMENTE REGISTRADA, QUE PER-

MITA LEVAR O CONSUMIDOR A ERRO OU CONFU-

SA0.

I. S6 hd colidéncia quando existe risco efetivo de

serem as marcas confundidas pelo consumidor.

Il. A palavra PONY tem um significado préprio na

lingua portuguesa, que é o de Cavalo Pequeno. A

idéia traduzida por esta palavra afasta e diferencia

@ marca da Apelada de algumas daquelas supos-

tamente impeditivas.

Hl. A marca da Apelada nio é meramente nomina-

tiva. Contém uma apresentagdo gréfica tipica, que

Ihe distingue das outras havidas como impeditivas

do seu registro. E, também caracterfstica do nome

comercial da Apelada, hd longo tempo.

IV. Apelag3o improvida.

(V. U. 19/09/89 - DJ, 14/11/89)

A. 1. N? 89.02.08312-8-RJ

Segunda Turma

Relatora: Des. Federal Julieta Lidia Lunz

Agravantes: Attilio Brentini

Advogado: Dr. Waldemar Alvaro Pinheiro

Agravado: Roland Sasson Ind. Com. Exp. Imp.
Ltda.

Advogado: Dr. Gert Egon Dannemann

EMENTA: - PROCESSO CIVIL — REGISTRO DE PA-

TENTE - CANCELAMENTO INDEVIDO.

A suspensdo unilateral e sub-repticia de patente,

regularmente obtida, somente se h4 de justificar

ante a constatagao de sua imprivilegiabilidade.

(Malor. 21.09.89 - DJ, 07/11/89)

A. C. N? 89.02.01349-9 — RJ

Segunda Turma

Relatora: Desembargadora Federal Julieta Lfdia
Lunz

Revisora: Desembargadora Federal Tania Heine

Apelantes:Instituto Nacional da Propriedade Indus-
trial — INPI (Adva. Dra. Rosa Maria Ro-
drigues Motta) e IBREL S/A (Adv. Dr.
Luiz Antonio Silva de Luna Dias)

Apelados: Cartier Incorporated e outros (Adv. Dr.
Prasidio Carlos Araiijo Filho)

EMENTA: — PROPRIEDADE INDUSTRIAL — REGIS-

TRO DE MARCA.

— 0 prazo para agdo de nulidade do registro é de

cinco anos a partir da concessdo de registro (Lei n®

5.772/71 —art. 98, Pardgrafo tnico).

- 0 vocdbulo “must” da expressio “Les must de

Cartler” nio 6 de uso necessdrio ou comum, dentro

desse contexto. Ademais envolve nome comercial,

sob protecdo do art 82 da Convengdo da Unido de

Paris.

— Ndo comprovado prejuizo pela sventual utilizagao

do vocdbulo “must” pela Apalante, descabe indeni-

zagdo.

(V. V. 19/09/89 - DJ, 19/10/89)

A.M.S.N?89.02.00117-2 - RJ

Terceira Turma

Relator Jufz Ney Magno Valadares

Apelante: Instituto Nacional da Propriedade Indus-

trial - INPI

Apelada: CIBA-GEIGY Qufmica S/A

Advogados: Drs. Luiz Augusto Gouvea de Mello
Franco e outros (apte.) e Luiz Gonzaga
do Rio Verde (apda.)

EMENTA: — PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRIVILEGIO

DE INVENGAO. CESSAO DE DIREITOS. AVERBAGAO.

A PARTIR DO MOMENTO EM QUE 0 CESSIONARIO

INGRESSA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO COM 0

PEDIDO DE AVERBAGAQ, TEM O MESMO DIREITO A

SER INTIMADO PARA CIENCIA DE TODOS 0S ATOS

PRATICADOS NA VIA ADMINISTRATIVA, AINDA

MAIS QUANDO ESTES, COMO NO CASO DO DESPA-

CHO DE ARQUIVAMENTQ, AFETAM SEUS LEGITI-

MOS INTERESSES.

(V. U. 09/08/89 - DJ, 26/09/89)

S oE JF

M. 8. N? 328 - DF (900000845-0)

Primeira Seglio

Relator: Ministro Vicente Cemicchiaro

Impetrante: R. Lopes Coml/Distribuidora e Servi-
¢os Lida.

Impetrado: Ministro de Estado do Desenvolvimen-
to da Indiistria e Comércio

Advogados: Drs. Romulo Martelli e outros

EMENTA: - MANDADO DE SEGURANGA — MARCA

COMERCIAL - O registro de marca deve obedecer

os requisitos de distinguibilidade, novidade relati-

va, veracidade e licitude. Buscam além disso, evi-

tar repeticbes ou imitagdes que levem terceiros,

geralmente o consumidor, a engano. De outro lado,

cumpre observar a natureza da mercadoria. Produ-

tos diferentes, perfeitamente identificdveis e in-

confundiveis, podem, porque n3o levam aquele en-

gano, apresentar marcas semelhantes.

(V. U. 24/04/96 - DJ, 22/05/90)
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COMISSOES DE ESTUDOS

Uma das mais relevantes atividades realizadas no seio da ABPI consiste nos
estudos dos diversos temas da propriedade industrial, feitos através das nossas
comissdes e grupos de trabalho. Das comissdes participam os associados interes-
sados na discussdo dos temas especfficos, que resultam, no mais das vezes, em
interessantes estudos, sugestdes, propostas e conclusoes.

1. Gomissdo de FRANCHISING
Coordenador: Dr. Luiz Henrique Q. do Amaral

Ao longo de 1991, a Comissdo de “Franchising” da ABPI fez realizar, em con-
junto com a Associagao Brasileira de “Franchising” — ABF/RJ, reunies de andlise
do Projeto de Lei n? 318/91 do Dep. Magalhdes Teixeira, o qual tem por objetivo
regular a oferta de franquias e resolver aspectos juridicos do “franchising”. Dessas
reunides, surgiram varias sugestdes tendentes a aprimorar o texto do projeto.

Na verdade, ao contrario das tentativas anteriores de legislar sobre a matéria,
esse novo projeto ndo tem por fim regular os contratos de franquia, em si, mas, is-
to sim, dar maior transparéncia  contratago através da apresentagéo pelo fran-
queador, dez dias antes da assinatura do contrato ou recebimento de qualquer im-
portancia, de uma “Circular de Oferta” de sorte a possibilitar ao franqueado conhe-
cer em detalhes o negdcio ao qual pretende se engajar.

As dezesseis modificages propostas pela Comisséo visaram a equilibrar tanto
o volume de informagbes que o franqueador deverd prestar, quanto as sangoes
aplicdvels em caso de inexatiddo dos dados revelados.

Os resultados desse estudo foram apresentados, em conjunto, peta Comisséo
¢ a ABF/RJ ao Deputado Magaihdes Teixeira e, posteriormente, oferecidos, a tftulo
de contribuigdo, ao Deputado Pedro Pavdo, relator do projeto na Comissdo de Eco-
nomia da Cdmara dos Deputados, o qual incorporou oito das emendas mais impor-
tantes, apresentando, assim, um substitutivo que acabou aprovado na Cémara.

H4, ainda, pontos relevantes a serem examinados assim que o projeto for
apreciado no Senado, sobretudo no que diz respeito a obrigago do franqueador de
revelar a lista de seus fornecedores. Outras propostas no sentido de que somente
as falhas graves na “Circular de Oferta” fossem penalizadas bem como de s6 es-
tabelecer um prazo para sua atualizagio e para a reclamagéo pelo franqueado, néo
inclufdas no texto final na CAmara, merecerdo certamente a atencéo do Senado.

Paralelo 2 discussio da lei no Congresso, a Comissdo também examinou, e
continuaré a fazé-lo em 1992, a proposta do INP! de averbar os contratos de fran-
quia para permitir a remissibilidade da remunerag&o. Por ocasido do XI Semindrio
Nacional de Propriedade Industrial, ocorrido no Rio Palace em outubro, a Comissdo
assumiu um posicionamento segundo o qual a averbago destes contratos pelo
INPI poderia ser uma medida positiva, contanto que o Instituto reconhega a com-
plexidade dessas contratagbes e se abstenha de interferir nas cldusulas e nos va-
lores, deixando prevalecer a vontade das partes, notadamente face a0 carater pe-
culiar do "business format franchising”.

£ intengdio da Comissdo continuar a tratar dessas questdes, de cuja solugéo
depende, em grande parte, o desenvolvimento seguro do sistema de franquia, que
tem se mostrado uma das principais altemativas de crescimento econdmico den-
tro de um quadro recessivo.

£ intengdo da Comissdo continuar a tratar dessas questdes, de cuja solugdo
depende, em grande parte, o desenvolvimento seguro do sistema de franquia, que
tem se mostrado uma das principals altemativas de crescimento econdmico den-
tro de um quadro recessivo. -

2. Comissio de BIOTECNOLOGIA
Coordenador: Dr. Mauricio Leonardos

A comissdo de Biotecnologia reunida durante o Xi Semindrio Nacional de Pro-
priedade Industrial, coordenada por David Merrylees e Mauricio Leonardos, tendo
como relator Ivan Bacellar Ahlert, apresentou as seguintes sugestdes & guisa de
emendas ao Projeto de Lei n? 824/91, referente  nova Lei da Propriedade Indus-
trial:

a) Oinciso Ili do artigo 18 deverd ter a seguinte redagdo:

Il — aos processos biolégicos naturais de obtengdo de variedades vegetais e

animais. '

b) O pardgrafo 12 do artigo 18 constituird o pargrafo dnico com a seguinte re-

dagdo:

Observadas as disposigdes do inciso IX do artigo 10, ndo se acham compreen-

didas na proibigao ao artigo 18 as reivindicagdes de patente de invengao relati-

vas a:

a) microorganismos, células animais e células vegetais, bem como 0s res-

pectivos materiais genéticos e partfculas sub-celulares;

b) animais e plantas geneticamente transformados;

¢) 0s processos bioldgicos ndo naturais e obtengo, cultura ou transformagdo

de seres vivos, bem como as tecnologias produtivas em que venham a incor-

porar-se; e

d) os produtos, de qualquer natureza, que possam decorrer da utilizagao indus-

trial dos seres vivos ou suas partes, explicitados nas alfneas “a”, “b”, e “c”

acima.

¢) Suprimir o pardgrafo 2¢ do artigo 18.

d) 0 pardgrafo tinico do artigo 25 terd a seguinte redagdo:

“No caso de material biolégico essencial A reatizagao pratica do objeto do pedi-

do que ndo possa ser descrito na forma do “caput” e que ndo estiver acessivel

ao publico, o relatdrio serd suplementado por depésito do material em institui-

¢dio autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional”.

Outrossim, esclareco que esta proposta baseou-se, principalments, no estudo
realizado peia ABRABI, Associagio Brasileira das Empresas de Biotecnologia,
apresentado ao Congresso Nacional em agosto de 1991.

3. Grupo de Trabalho sobre
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
Coordenadora: Dra. Juliana L. B. Viegas

0 ano de 1991 foi, certamente, um marco na evolugdo da legislagdo que rege a
transferéncia de tecnologia no Brasil. De fato, vimos cair por terra a “biblia” das
normas de licenciamentos e transferdncia de tecnologia, que era o Ato Normativo
n? 15/75 (com svas alteragdes e complementagdes posteriores), e assistimos ao
surgimento de uma nova mentalidade, que se consubstanciou em novas regras,
cuja implementagdo completa ainda se ressente de um certo “entulho autoritario”.

E compreensivel. As mudangas foram profundas, principaimente na mentalida-
de intervencionista que o INP1, a0 longo dos (ltimos quinze anos, vinha adotando.
Alteragdes tdo significativas na filosofia de base que norteia as atividades e deci-
sbes de um drgdo piblico ndo se implementam de imediato, nem sem dificulda-
des. A pritica demonstrou que decisées adotadas nos altos escaldes do Governo
Federal, em Brasflia, filtram lentamente para os escaldes inferlores e embatem-se
contra uma natural resisténcia passiva.

0 Grupo de Trabalho sobre Transferéncia de Tecnologia da Associagdo Brasilei-
ra da Propriedade Industrial (ABPI) esteve bastante ativo durante o ano de 1991,
principalmente no infcio do ano, quando se discutia pré-projetos de Resolugdo do
INPI, com a nova regulamentagdo que deveria reger a averbagio dos Contratos de
Licenciamento de Marcas, Patentes, Transfer8ncia de Tecnologia e Servigos Téc-
nicos.

De fato, em suas reunides de 16 de janeiro de 1991 e 30 de janeiro de 1991, 0
Grupo de Trabalho dedicou-se ao estudo de minutas de Resolugdo (ou de Atos Nor-
mativos), recebidos pela ABP! do préprio INPI, a fim de que fossem estudados &
fossem colhidos comentarios, criticas construtivas e sugestdes, como contribui-
¢éo para que o proprio INPI pudesse elaborar um instrumento de trabalho mais efi-
caz e modermo.

Os comentarios e sugestdes do Grupo de Trabalho foram encaminhados, atra-
vés da Diretoria da ABP!, ao INPI. '

Apbs a publicagdo da Resolugdo n 22, em 28 de fevereiro de 1991, reuniu-se
mais uma vez o Grupo de Trabalho, em 20 de margo de 1991, para estudar a Re-
solugio em sua forma final. Mais uma vez, comentérios e criticas, consubstancia-
dos em ata, foram encaminhados a Diretoria da ABPI.

Conforme antecipado pelo proprio INPI, a Resolugo n® 22 deveria ser seguida
da emissao de um “Guia do Usudrio”, que teria fungao de regulamentd-ia. Passou,
entdo, o Grupo de Trabalho, a aguardar o recebimento de possiveis minutas do re-
ferido Guia do Usudrio, para contribuir com possiveis sugestdes. Entretanto, o INPI,
a0 contrdrio do que havia feito anteriormente, ndo fomeceu minutas do Guia do
Usudrio antes da emissdo da Instrugdo Normativa n® 001/91, de 2 de julho de
1991. A fim de estud-la e trocar idéias sobre sua redagao, reuniu-se, pois, mais
uma vez, o Grupo de Trabalho em 7 de agosto de 1991, sendo, como sempre, as
sugestdes encaminhadas  Diretoria da ABPI.

No dia 11 de setembro de 1991, a ABPI teve oportunidade de aproveitar os
comentdrios-do Grupo de Trabalho, em reunido convocada pelo INPI, realizada no
Auditério da Autarquia, com representantes de entidades de classe como CNI,
ABINEE, ABIFINA, Instituto Brasileiro do Petrdlec, ABPI, ASIP, ABAPI, efc. para dis-»
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cutir a implementagao da Resolugdo n? 22/91 e da Instrugio Normativa 001/91.

Em resumo, os referidos instrumentos legais ndo chegam a cumprir integral-
mente a finalidade almejada de:

(i) definir claramente quais s&o as novas regras do jogo, uma vez cancelado o

Ato Normativo n? 15/75 e regulamentagdes posteriores;

(it} flexibilizar por completo as normas que regem a aquisi¢do de tecnologia

extema, de forma a ndo cercear a vontade das partes quando da negociagio de

Contratos de Licenciamento e de Transferéncia de Tecnologia.

De fato, principalmente no infcio de sua implementagao, tanto a Resolugdo n°
22 como o Ato Normativo n® 001/91 deixaram dividas entre os especialistas na
matéria.

Além disso, a prépria implementagdo pratica dos Instrumentos apresentou-se,
de infcio, emperrada, pela continuidade, quase inercial, da aplicagdo de determina-
das normas restritivas, que jd faziam parte da “cultura” do INP! hd mais de quinze
ahos. Aos poucos porém, vemos que a nova mentalidade se instala, e que passa,
hoje, a predominar uma atitude muito mais aberta e flexfvel, adotando o INPI, um
postura de aceitagdo da liberdade contratual das partes dentro dos principios e das
normas gerais de legalidade contratual. .

Resta agora, ao Grupo de Trabalho sobre Transferéncia de Tecnologia da ABPI,
pugnar pela aceitagéo, por parte daquele 6rgéo, de novas formas contratuais j4 so-
bejamente consagradas pela pritica, como a franquia.

Durante 0 ano de 1992, o Grupo de Trabalho sobre Transferéncia de Tecnologia
terd como fungdo:

(i) estudar e acompanhar os Projetos de Lei de alteragéo do Cddigo da Proprie-

dade Industrial, no que tange ao licenciamento de patentes, ao licenciamento

de marcas, e A transferéncia de tecnologia;

(if) estudar e acompanhar. o Projeto de Lei sobre Contratos de Franquia, bem

como pugnar pela sua aceitagdo por parte do INPI; )

(i) continuar trocando idéias, experiéncias, e coment4rios a respeito da atua-

¢80 do INPI na averbagdo de contratos de licenciamento e de tecnologia, fazen-

do sugestdes quando couberem.

A participagdo no Grupo de Trabalho, fica, como sempre, aberta a qualquer in-
teressado, que efetivamente possa contribuir com idéias e sugestdes e que tenha
interesse e experiéncia no assunto. Em caso de interesse, informagdes adicionais
poderdo ser obtidas com Dra. Juliana L. B. Viegas, Coordenadora do Grupo de Tra-
balho, pelo telefone (011) 288-7999.

4. Comissio de INFORMATICA
Coordenador: Dr. Manoel J. Pereira dos Santos

1. introdugfo

Durante o ano de 1991, a Comissdo de Informética da ABPI concentrou suas
atividades em dois temas: (a) a revisdo da atual Lei do Software, representada
pela proposta elaborada conjuntamente pelo M. E. - Ministério da Economia e pela
S. C. T. - Secretaria de Ciéncia e Tecnologia, e (b) a elaboragdo de anteprojeto de
lei para a protegdo de topografias de circuitos integrados, conforme promovida por
comissdo interministerial do Govemo.

il. Revisdo da Lel do Software

A revisio da Lei 7646/87, que regula a protecdo e a comercializago de pro-
gramas de computador, iniciou-se em setembro de 1990 com os trabalhos da co-
missdo governamental especial institufda pelo M. E. e pela S. C. T. através da Por-
taria 536/90. A proposta gerada por essa comissdo foi aprovada pelo CONIN em
abril de 1991 e encaminhada ao Congresso Nacional, sob forma de projeto de lei,
em maio do mesmo ano. A tramitagdo desse projeto no Legislativo encontra-se
ainda em sua fase inicial.

Além de oferecer sugestdes para os trabalhos da comissaé govermamental es-
pecial, a Comissao de Informéatica da ABPI examinou o projeto de lei enviado ao
Congresso ‘Nacional, com o objetivo de elaborar uma proposta de emendas a ser
submetida ao Legislativo para o aperfeigoamento do texto legal. A Comissdo en-
tendeu aconselhdvel sugerir apenas emendas, por considerar que a apresentagao
de substitutivo para reformulagéo estrutural do projeto ndo seria pratico na atual
fase de tramitagiio da matéria.

A fim de que a Comissdo pudesse concluir suas recomendagdes em tempo re-
duzido, foram indicados seis sub-relatores (Cldvis Silveira, Raul Hey, José Antonio
Faria Correa, Maurfcio A. Vamieri Ribeiro, Jodo Behring e Manoel J. Persira dos
Santos), a quem foi confiada a tarefa de coordenar o exame e a elaboragdo de pro-
postas. A Comissdo se reuniu no perfodo de abril a julho de 1991, tendo produzide
24 Emendas, redigidas em formato adequado a seu imediato encaminhamento ao
Congresso Nacional.

Referidas Emendas ndo refletem o pensamento da Gomissdo quanto ao que se-
ria idealmente desejdvel para uma lei reguladora da protecdo do software. Porém,
se acolhidas pelo Legislativo, aperfeigoarao o projeto de lei origindrio do Executivo,
de forma a expurga-lo de defeitos técnicos, vicios de redagdo e desvios da polftica
govemamental,

A Comissao pretende acompanhar a tramitagdo do projeto de lei e das Emen-
das junto ao Congresso Nacional, hem como analisar os eventuais substitutivos
que venham a ser discutidos em ambas as casas legislativas. O trabalho da Co-
missdo foi inicialmente enviado ao Deputado Roberto Campos, para servir de sub-
sfdio, devendo ser enviado a todas as comissdes que forem designadas para a
andlise do projeto de lei.

Hl. Protegdio de Topografias de Circuitos Integrados

Tendo em vista recomendagdo do Relator da ABPI, dr. Geraldo Dannemann, a
Comissao de Informética da ABPI iniciou, quando da realizagéo no Rio do XI Semi-
ndrio Nacional de Propriedade Industrial, a andlise do tema relativo 2 protegdo de
circuitos integrados.

Posteriormente, foram realizadas novas reuni6es da Comissdo sobre a questdo
espec(fica da protegdo de topografias. Os membros integrantes da referida comis-
séo entenderam conveniente examinar os diversos artigos do texto de anteprojeto
de lei existente, elaborado por uma comissao interministerial, a fim de que fosse
possfvel elaborar uma proposta concreta para regulamentagio da matéria. Esse
estudo est4 atuaimente em andamento.

Parececer do Grupo de Trabalho sobre Transferéncia de Tacnologia da ABPI, a
respeito do Artigo 50 da Lei n? 8.383 de 30 de dezembro de 1.991.

I. Introdugdo

Néo hd divida de que a Lei 8.383 de 30 de dezembro de 1.991 veio consubs-
tanciar uma polftica de abertura para o capital extemo, anunciada desde o inicio do
govemo Femande Collor.

De fato, apesar de ser conhecida como a “lei da reforma fiscal”, a Lei 8.383
traz normas que, apesar de tratarem de matéria fiscal, tdm cardter cambial, e que
se destinam, nitidamente, a tomar o pafs mais atraente a capitais extemos.

Nao tem outra finalidade o Artigo 76, que extingue o imposto suplementar de
renda, devido na distribuigdo de lucros ou dividendos por empresas brasileiras, a
quotistas ou acionistas residentes no exterior. OQutro exemplo claro do cardter
cambial da Lei 8.383 encontra-se no Artigo 77, que estabelece que, a partir de 12
de janeiro de 1.993, o imposto de renda na fonte sobre lucros e dividendos distri-
bufdos a quotistas ou acionistas estrangeiros serd reduzido da atual alfquota de
25% para 15%.

ll. A questdo do pagamento e dedutibilidade de royaities e taxas de assisténcia
técnica.

A) Regimento legal dos royaities e das taxas de assisténcia técnica, anterior-
mente 2 Loi 8.383:

Até 31 de dezembro de 1.991, prevalecia a seguinte situagdo:

(i) Do ponto de vista cambial, o Artigo 14 da Lei 4.131, de 3 de setembro de
1.962, estabelecia que a remessa em pagamento de royalties pelo licenciamento
de patentes e marcas era proibido, quando a licenciada fosse filial ou subsididria
de empresa estrangeira, e a licenciante, sua respectiva matriz ou controladora no
exterior. O Artigo 14 da Lei 4.131 foi reguiamentado pelo Artigo 20 e pardgrafo
dnico do Decreto 55.762, de 17 de fevereiro de 1.965. O par4grafo nico do Artigo
20 do Decreto 55.762 estabelecia que, para os fins da referida proibigio, definia-»




17

A COMISSOES DE ESTUDOS

se como subsididria de empresa estrangeira a pessoa jurfdica estabelecida no
pafs, de cujo capital com direito a voto pelo menos 50% pertencesse, direta ou in-
diretamente, a empresa com sede no exterior.

(i) Do ponto de vista fiscal, a Lei 4.506 de 30 de novembro de 1.964, em
seu Artigo 71, pardgrafo uinico, inciso “e”, item 2, bem como Artigo 232 do Regu-
lamento do Imposto de Renda (RIR) estabeleciam que 0s pagamentos de royalties
pelo licenciamento de patentes & marcas, quando efetuados por filial & sua matriz
no exterior, ou por uma subsididria brasileira a sua controladora, direta ou indireta,
no exterior, ndo seriam dedutfveis para fins de imposto de renda.

(ili) Apesar de, do ponto de vista cambial, nio haver na Lei 4.131 ou na sua
regulamentacdo, qualquer proibigo a remessas para o exterior de taxas de assis-
téncia técnica entre filial ou subsididria de empresa estrangeira e sua respectiva
matriz ou controfadora no exterior, a legislagdo de imposto de renda estabelecia,
no Artigo 52, pardgrafo Gnico, itens “a” e “b” da Lei 4.506, que tais pagamentos
quando feitos, ndo poderiam ser tratados como despesas dedutfveis. Além disso,
tais pagamentos teriam que ser acrescidos ao montante de lucros ou dividentos
distribufdos, para o cdlculo do imposto suplementar de renda.

Além disso, convém lembrar que, durante muito tempo, o préprio INPI adotou
uma polftica bastante restritiva quanto ao pagamento de taxas de assisténcia téc-
nica entre subsididrias e suas controladoras do exterior.

B) Sitwagdio atual

0 artigo 50 da Lei 8.383 altera completamente a situagdo descrita acima,
quando estabelece que:

“Art. 50 — As despesas referidas na aifnea b do paragrafo unico do Art. 52e
no item 2 da alfnea e do paragrafo Gnico Art. 71, da Lei n® 4.506, de 30 de novem-
bro de 1964, decormrentes de contratos que, posteriormente a 31 de dezembro de
1991, venham a ser assinados, averbados no Instituto Nacional da Propriedade In-
dustrial (INPI) e registrados no Banco Central do Brasil, passam a ser dedutfveis
para fins de apuragdo do lucro real, observados os limites e condigbes estabeleci-
dos pela legislagao em vigor.

Pardgrafo Grico —A vedagao contida no Art. 14 da Lei n? 4.131, de 3 de se-
tembro de 1962, ndo se aplica s despesas dedutfveis na forma deste artigo.”

Portanto, o artigo 50 estabelece, em resumo que:

(i) Do ponto de vista cambial, as subsididrias de empresas estrangeiras,
poderdo, doravante, remeter royalties pelo licenciamento de marcas e patentes as
suas controladoras no exterior. A proibigdo persiste com relagao a remessa de ro-
yalties devidos por filiais de empresas com sede no exterior s suas respectivas
matrizes.

(ii) Do ponto de vista fiscal, tanto royalties pelo licenciamento de marcas e
patentes,como taxas de assisténcia técnica devidas pelas subsididrias as suas
controladoras no exterior, tomaram-se agora despesas dedutiveis, desde que 0s
respectivos contratos sejam assinados, averbados pelo INPI e registrados pelo
Banco Central apés 31 de dezembro de 1.991. A ndo-dedutibilidade permanece
com relagdo a royalties ou taxas de assisténcia técnica devidas por filiais 4s suas
matrizes no exterior.

Entretanto, convém relembrar que a abertura trazida pelo Artigo 50 da Lei
8.383 ndo ¢ total e completa. De fato, o pagamento de royalties pelo licenciamen-
to de patentes ainda fica sujeito 3s restrigoes estabelecidas no parégrafo {inico do
Artigo 30 do Cédigo de Propriedade Industrial (Lei 5.772 de 21/12/1971), assim
como o pagamento de royalties pelo licenciamento de marcas fica sujeito as res-
trigdes do paragrafo 42 do Artigo 90 do mesmo Cédigo. Do ponto de vista prético,
portanto, a remessa de royalties pelo licenciamento de marcas e patentes continua
a ser bastante problematica.

Por outro lado, do ponto de vista fiscal, a dedutibilidade para fins de imposto
de renda do pagamento de royaities pelo licenciamento de patentes e marcas, bem
como o pagamento de taxas de assist8ncia técnica em geral, nao somente entre
subsidirias e suas controladoras no exterior, mas entre empresas independentes,
continua sujeita aos limites estabelecidos na legislagaoe de imposto de renda, limi-
tes esses regulamentados pela Portaria n® 436 de 30 de dezembro de 1.958. Em
resumo, portanto, a dedutibilidade de pagamento de royaities pelo licenciamento
de patentes e de pagamento de taxas de assisténcia técnica fica sujeita a limites
que variam entre 1% e 5%, dependendo da essencialidade dos produtos fabricados

sob licenga ou com a tecnologia adquirida; por outro lado, 0 pagamento de royalties
pelo licenciamento de marcas fica sujeito a um limite de dedutibilidade fiscal de
1%, independente do produto envolvido.

Nota-se, entretanto, que os limites de dedutibilidade estabslecidos na Portaria
n® 436 sio calculados com base em percentuais aplicados sobre ovalor da receita
bruta dos produtos a que s refere o contrato de licenga ou a prestagao de servigo
de assisténcia. Portanto, tais limites de dedutibilidade podem ser maiores do que
os pagamentos percentuais estabelecidos no contrato, dependendo da base de cél-
culo contratual.

1) Gonclusdo

A) Do exposto acima, conclus-se que o Artigo 14 da Lei n? 4.131 foi parcial-
mente revogado pelo pardgrafo tnico do Artigo 50 da Lei 8.383 de 30/12/91. De
fato, somente permanece, no Artigo 14, a proibigio de remessa para pagamento
de royalties pelo uso de patentes e de marcas entre filial e sua matriz com sede no
exterior, tendo sido revogada a proibigio de pagamento de royalties entre subsidi4-
ria e sua controladora no exterior.

B) Em razio da revogagdo parcial acima mencionada, e da insubsisténcia de
qualquer impedimento a pagamento de royaities por parte de subsididria 3 sua con-
troladora no exterior, nada deverd impedir que o INPI averbe novos contratos de li-
cenciamento de marcas e patentes, entre subsididria e sua controladora no exte-
rior, desde que as patentes e as marcas licenciadas obedecam aos requisitos es-
tabelecidos, respectivamente, no paragrafo Gnico do Artigo 30 e no paragrafo 42 do
Artigo 90 do Cédigo da Propriedade Industrial.

C) Quanto ao pagamento por transfer8ncia de tecnologia ou prestagéo de servi-
¢os técnicos, entre subsididria e sua controladora no exterior, ja vinha o INPI, hd
algum tempo, e mais nitidamente apds a publicagéo da Resolugdo n? 22/91, admi-
tindo a averbagdo de tais contratos, sujeita sempre, é 6bvio, a efetiva prestagdo
de servigos, e 2 efetiva transfer8ncia da tecnologia.

Neste contexto, surge a questdo da possibilidade de pagamento por tecnologia
j4 transferida, da controladora no exterior para sua subsididria no Brasil, e pela
qual n3o havia sido efetuado o pagamento, em razdo das dificuidades fiscais e
cambiais anteriormente existentes.

Apesar de ndo haver qualquer proibido nesse sentido na legisiagdo atuaimente
vigente, devem ser lembradas duas observagfes a respeito da questdo:

(i) Do ponto de vista cambial, qualquer remessa para 0 exterior a tftulo de pa-
gamento de taxas de assisténcia técnica, deverd, como sempre, passar pela
aprovagio do INP| e do Banco Central.
Do ponto de vista do INPI, o artigo 72 da Resolugdo n® 22, de 27 de fevereiro de
1.991, estabelece que o contrato de fonecimento de tecnologia estipulard as
condigdes da “aquisicdo” de conhecimento de tecnologias nao amparadas por
direitos de propriedade industrial. O uso da palavra “aquisigao” no referido Ar-
tigo 72, indica que continua prevalecendo, no dmbito do INP!, a nogdo de que
ndo hd “licenciamento” de tecnologia, mas sim compra e venda de conheci-
mentos técnicos.

Dessa perspectiva, conclue-se que, se a subsididria da empresa estrangeira

“adquiriu” tecnologia de sua controladora no exterior, independentemente do

fato de ter efetuado ou ndo pagamento pela mesma, a subsididria tenha se tor-

nado proprietdria daquele determinado conhecimento, sendo portanto, discutl-
vel, a possibilidade de pagamento postecipado por essa aquisigdo.

{ii} Do ponto de vista fiscal, a dedutibilidade para efeito de imposto de renda de

qualquer despesa continua sujeita &s regras normais que exigem ser tal despe-

sa necess4ria para o desenvolvimento das atividades da empresa. Diante des-
sa exigéneia, o pagamento por tecnologia j adquirida anteriormente e ja usada
pela empresa, poderé ser considerado nio dedutivel pelas autoridades fiscais.

Estes argumentos n3o se aplicam, evidentemente, se a tecnologia é constan-
temente atualizada, ou renovada, hipétese em que tanto o pagamento como sua
respectiva dedugao seriam plenamente justificdveis.

Espera-se que o INPI, bem como o Banco Central, venham a aplicar a nova le-
gislagdo de forma a propiciar a nova politica de abertura para o capital externo, sa-
biamente adotada pelo Governo Federal, e de forma a efetivamente tomar 0 Brasil
um pals atraente para licenciamentos, transferéncias de tecnologia e investimen-
tos externos A
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MANTENHA SUA EMPRESA
OU INSTITUICAO
PERMANENTEMENTE
ATUALIZADA SOBRE AS MAIS
MODERNAS TENDENCIAS DA
TECNOLOGIA NO MUNDO

A informagdo tecnolégica, parti-
cularmente a que estd contida nas pa-
tentes, representa uma valiosa fonte de
conhecimento. Empresas nacionais e
estrangeiras, nos Estados Unidos, no
Japao ou na Europa, passaram a utilizar
nas Ultimas décadas a informagéo tec-
nolégica como matéria-prima estratégi-
ca.

O Instituto Nacional da Proprie-
dade Industrial (INPI), vinculado ao
Ministério da Justiga, através do seu
Centro de Documentagéo e Informagio
Tecnoldgica, administra um acervo ex-
traordindrio de informagbes sobre o
desenvolvimento de tecnologias no
mundo. Seus servigos permitem o acesso
as mais distintas fontes de informagéo
no exterior, abrangendo praticamente
todas as 4reas do conhecimento humano.

Atualizacéo Tecnolégica

O Centro de Documentagio ¢ Informa-
¢do Tecnolégica estd em condigbes de
informar as empresas, aos pesquisadores
¢ as diferentes dreas de governo sobre
as principais tendéncias tecnol6gicas no
mundo em qualquer setor de atividade.

Estd apto a identificar as fontes gera- .

doras das tecnologias, obter informa-
¢bes detalhadas sobre qualquer tipo de
tecnologia e realizar levantamentos e
andlises.

Banco de Patentes

Sua base de informagdes € rica e suas
fontes sao diversificadas, O Banco de
Patentes reline um volume de aproxima-
damente 18 milhdes de documentos de
patentes provenientes de 54 paises que
remetem, mensalmente, cerca de 30 mil
novos documentos. A maior parte dos
documentos nacionais e estrangeiros
disponfveis para pesquisa estd devida-
mente organizada de acordo com a
Classificagdo Internacional de Patentes
— um sistema de classificacio dnico e de
uso internacional que permite sua rdpida
recuperagao por 4rea tecnoldgica.

Informagiio Tecnolbgica

A documentagio de patentes possui ca-
racterfsticas que a tornam uma das mais
ricas fontes de informagées tecnolégi-
cas, uma vez que a descricdo técnica
detalhada da inovagdo tecnolégica € um
dos pressupostos consagrados pelo sis-
tema internacional de patentes. Em
aproximadamente 70% dos casos, seu
conteldido ndo serd publicado em qual-
quer outra fonte de informagéo. O cres-
cimento do nimero de patentes publica-
das no mundo vem adquirindo, nos dlti-
mos anos, escala surpreendente. O acer-
vo mundial de documentos est4 estima-
do em 30 milhdes, com um crescimento
anual da ordem de um milhdo de novas
patentes.

O gerenciamento eficiente deste ex-
traordindrio ndmero de documentos
propiciou o surgimento de um nimero
significativo de bases de dados de pa-
tentes.

Pesquisa On Line

Através das novas tecnologias, particu-
larmente da microinformética e dos sis-
temas internacionais de telecomunica-
¢Oes de dados, surgiram, nos udltimos
anos, sistemas de recuperagio de infor-
magdes em bases localizadas em dife-
rentes pontos do planeta.

O INPI acessa, por exemplo, direta-
mente, a trés grandes bancos de dados
internacionais: Dialog (EUA), Orbit
(EUA) e Questel (Franga). Os trés
juntos abrangem 600 bases de dados em
todas as dreas do conhecimento humano,
permitindo a recuperagdo, em trabathos
de pesquisa, de mais de 180 milhdes de
itens de informagéo.

Pesquisa Off Line

Sistemas mais sofsticados de armazena-
mento de recuperagido de informagdes,
através de discos Gticos, propiciaram,
mais recentemente, grandes progressos
na inddstria da informagdo. Hoje € pos-
sivel reduzir grande volume de papel,
em apenas um disco 6tico, através do
CD-ROM (Compact Disc Read Only
Memory). ,

O INPI conta, atualmente, com duas
grandes bases de dados de patente - a
do Escritério Europeu de Patentes, in-
cluindo a documentacéio disponfvel des-

de 1978, e a do Escrit6rio de Patentes
dos Estados Unidos, abrangendo a do-
cumentacio disponfvel desde 1969.

Servicos de Informacfio

O Programa de Fornecimento Automa-
tico de Informagio Tecnol6gica — car-
ro-chefe dos servigos externos do INPI
— faz chegar aos usudrios c6pias de pa-
tentes de qualquer parte do mundo, se-
gundo 4reas de iteresse previamente
acertadas. Algumas centenas de milha-
res de copias de documentos foram en-
viadas, nos Gltimos anos, com resultados
surpreendentes para empresas € centros
de pesquisas, em termos de economia de
recursos e tempo.

Buscas individuais: Pesquisa realizada
pelo usudrio no acervo do Banco de
Patentes.

Buscas isoladas: Pesquisa direta reali-
zada por especialistas do corpo técnico
do INPI no Bano de Patentes, com pro-
dugdo de indicadores sobre o “estado da
técnica”, no setor de interesse, por soli-
citagdo do usudrio.

Busca informatizada: Levantamento
de informagbes, andlise e assessora-
mento em pesquisas efetuadas em bases
de dados internacionais ¢ em bases in-
ternas (discos 6ticos), por especialistas,
tanto em documentos de patentes como
em bibliografia internacional.

Prospecgiio tecnolégica: Consultoria
destinada a fornecer estudos sobre ten-
déncias tecnolégicas em setores indus-
friais, utilizando principalmente docu-
mentos de patentes, informagdes sobre
contratos de transferéncia de tecnologia
e outros aspectos de ordem econdmica e
mercadolégica.

Biblioteca Técnica: Divulgagio per-
manente do acervo através de publica-
¢Oes técnicas, levantamentos bibliogré-
ficos em propriedade industrial e locali-
zagdo de titulosa




DIRETORIA
NOVA

O novo presidente,
Emflio Scatamburlo,
fala dos seus planos
a frente da ABPI.

cont. da 22 capa .
.|
Ao discursar perante os principais
dirigentes e profissionais da proprie-
dade industrial no Brasil, reunidos
no auditério daquele Centro, o nove
presidente da ABPI, dr. Emflio
Scatamburlo, focalizou em detalhes
as principais tarefas a serem empre-
endidas durante sua gestio e enalte-
ceu o conjunto de realizacdes do seu
antecessor, dr. Luiz Leonardos.
Presente 2 solenidade, represen-
tando o ministro da Justiga, o presi-
dente do Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial, dr. Paulo
Afonso Pereira, em seu discurso ga-
rantinu aos novos dirigentes que as
portas do INPI estarao sempre
abertas as propostas pela melhoria
da proteciio A propriedade industrial

brasileira.
segue na 42 capa

Na foto ao centro,

Paulo Afonso Pereira e

Luiz Augusto de Mello Franco.
Ao lado, Peter Dirk Siemsen
agradece a homenagem especial.

esta capa destina-se a insercdo de publicidade
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NOVA
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ABPI

Na foto ao lado,

Paulo Afonso Pereira,
Emflio Scatamburlo,

Luis Antonio Ricco Nunes,
Luiz Leonardos e

Gustavo Leonardos.

cont, da 32 capa
L
Ainda tomaram posse, no mesmo

ato, os novos dirigentes da ABAPI,
entidade também sediada no Rio e
que reune os agentes da propriedade
industrial de todo o pafs. O novo
presidente desta entidade, Herlon

Monteiro Fontes, que substituiu no
cargo ao dr. Luiz Antonio Ricco Nu-
nes, destacou em sua fala a conster-
nacio da classe por nio ter obtido,
até hoje, do Governo Federal, a re-
gulamentacéo da profissio, apesar da
entidade congregadora ter existencia
legal j4 h4 48 anosa

Um coquetel
encerrou a
solenidade

de posse.

esta capa destina-se a insercdo de publicidade




