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RESUMO

Esta dissertacdo visa a discutir a no¢ao e os limites da originalidade como requisito
material para obtencdo de registros de desenhos industriais. Comecando com a
originalidade no texto da Lei n. 9.279/96 e fazendo algumas distingbes adotadas
pela doutrina e jurisprudéncia, passa-se para a fundamentacdo da originalidade no
texto constitucional. Aborda-se em seguida os diversos aspectos relativos direta e
indiretamente a originalidade no exame de mérito e validade dos registros de
desenho industrial, bem como nas ag¢fes de infracdo. Por fim, s&do identificados os
critérios fundamentais para averiguacao da distinguibilidade dos desenhos e busca-

se aplicar algumas das conclusdes parciais a casos praticos.

Palavras-chave: Desenho industrial; Modelo industrial; Originalidade; Carater
ornamental; Forma plastica; Carater Individual; utilizador informado; novidade



ABSTRACT

This dissertation aims at discussing the notion and boundaries of originality as a
material requisite for the validity of industrial design registration. By starting with the
originality in the text of Federal Law No. n.° 9.279/96 and making some distinctions
adopted by doctrine and case law, the work moves to the concept of originality in the
constitutional text. In sequence, the diverse aspects related directly and indirectly to
the originality in the exam of merits and validity of industrial design registrations are
viewed, as well as in the infringement lawsuits. Ultimately, this work searches the
fundamental criteria for evaluating the distinctiveness of the designs and aims at
applying some of the conclusions reached to practical scenarios.

Key-words: industrial design; industrial model; originality; ornamental character;
plastic form; individual character; informed user; novelty.
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Cada objeto, em noés, costuma transformar-se consoante as imagens que evoca e
agrupa, por assim dizer, em torno de si. Certamente, de um objeto podemos gostar
também em si mesmo, pela diversidade das sensacdes agradaveis que suscita em nés
numa percepcao harmoniosa; mas, com bem maior frequéncia, o prazer que um objeto
nos proporciona ndo se encontra no objeto em si mesmo. A fantasia o embeleza,
cingindo-0 e quase que iluminando-o de imagens queridas. E, a nossa percepcao, ele
nao mais se apresenta tal como é, mas como que animado pelas imagens que suscita
em nds ou que 0s nossos habitos lhe associam. No objeto, em suma, amamos o0 que
nele pomos de n6s mesmos, o0 acordo, a harmonia que estabelecemos entre ele e nos, a

alma que ele adquire somente para nés e que € constituida das nossas lembrancas.

Luigi Pirandello

E sem questdo que ndo se deve dar privilégio exclusivo ao inventor de insignificante
novidade, e simples alteracdo de forma nas obras das artes ordinarias, que nao
manifesta engenhosa combinacao, ou lavor dficil, nem produz um novo e fixo artigo de

comércio, ou ramo de industria, que antes nao existia.

Visconde de Cayru
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1. Introducéo

Definir originalidade em desenho industrial e identifica-la através de critérios
que estejam de acordo com o ordenamento juridico brasileiro: isso € 0 que este
trabalho pretende alcancar. E um objetivo em aparéncia simples, mas que exige
analises complexas e cuidadosas, ao final das quais, espera-se, restardo claros os
conceitos, contornos e meandros deste importante, mas ainda pouco estudado
requisito material de validade do registro de desenho industrial.

O desenho industrial, abarcando as formas plasticas e disposi¢cdes
ornamentais, € um ramo da arte aplicada e, com toda evidéncia, um dos mais
delicados e apreciaveis frutos da intelectualidade humana. Como produto da
sensibilidade artistica e do engenho humano, bem assim como ativo valiosissimo e
muito apreciado pelos consumidores, o desenho industrial ndo poderia deixar de ser
protegido e amparado pelo ordenamento.

Embora os registros de desenhos industriais, sobretudo apés a publicacdo da
Lei n° 9.279/96, tenham crescido de forma expressival, mercé da criacdo de um
regime de registro sem avaliacdo prévia de mérito, os aspectos materiais do
desenho industrial ndo tém recebido — talvez pela mesma razdo - nem sequer uma
fracdo consideravel da mesma atencdo dada a outras espécies de propriedade
imaterial. Essa falta de atencdo estd em descompasso com os estudos e diretrizes
publicadas e constantemente revistas na Europa e nos Estados Unidos da América.

Haja vista o potencial problema de inseguranca juridica, que é obstaculo ndo
s6 aos investimentos estrangeiros como, principalmente, aos titulares brasileiros, é
necessario proceder com um estudo aprofundado da legislacdo e jurisprudéncia
sobre o tema em nosso pais, a fim de encontrar os parametros razoaveis para
avaliacdo do mais problematico dos requisitos, o da originalidade, sujeito a testes
menos simples que, por exemplo, os aplicados para averiguar a novidade e a
aplicacao industrial, que com a originalidade formam a triade de exigéncias materiais

da lei para protecdo do desenho industrial.

1 Embora ndo haja informacdes publicadas pelo INPI, foi recentemente disponibilizada uma pesquisa
gue apontou um grande aumento de depdsitos de pedidos de registro de desenho industrial por
titulares dos Estados Unidos da América no Brasil, indicio de que o nimero geral de pedidos vem
crescendo consideravelmente. V. World Intellectual Property Indicators 2013: Design Patent
Highlights, disponivel em http://www.ipwatchdog.com/2014/06/02/world-ip-indicators-2013-design-
patent/id=49873/. Acesso em 06.06.2014.
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Sem duavida, a assinatura do acordo sobre Aspectos de Direito da
Propriedade Intelectual relativos ao Comércio (ADPIC ou TRIPS) pelo Brasil> marcou
uma fase de renovacéao para o desenho industrial.

Sob o Cdédigo da Propriedade Industrial de 1971% e os diplomas que o
antecederam, o que hoje chamamos desenho industrial era dividido em desenho
(bidimensional) e modelo (tridimensional), ambos objeto de patente, e sujeitos a uma
analise de mérito prévia a concessao do titulo de propriedade. Nesse panorama
legislativo, as opinides sobre o que seria a originalidade foram dispares, chegando-
se mesmo a negar sua autonomia ontolégica.

Sob a égide da legislacdo atual, ha relativa tranquilidade em torno da
existéncia de um requisito autbnomo denominado “originalidade”, que nao se pode
admitir seja confundido com a novidade. Como bem notado na introducéo do livro O
contributo minimo na propriedade industrial (BARBOSA; SOARES; SOUTOMAIOR,
2009), a originalidade do desenho industrial corresponde, por analogia, a atividade
inventiva exigida para concesséo de patente de invencdo e modelo de utilidade e a
originalidade minima necessaria a uma obra para receber a protecao autoral.

Mas o que faz da originalidade algo assim tdo importante?

Desenhos industriais sdo modernamente entendidos como direitos de
propriedade industrial concedidos pelo Estado, a pessoas naturais ou juridicas, que
garantem a possibilidade de excluir terceiros da reproducédo ou imitacdo de forma
plastica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que
possam ser aplicadas em produtos, pelo prazo maximo de 25 anos, findo o qual o
objeto do direito adentrard o dominio publico.

Sendo um direito que confere exclusividade sobre bem imaterial, incide sobre
seu regramento juridico, desde a origem, a clausula finalistica prevista no artigo 5°,

inciso XXIX da Constituicdo da Republica:

Art. 5° Todos sdo iguais perante a lei, sem distincdo de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a
inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca e a
propriedade, nos termos seguintes:

()

XXIX - a lei assegurard aos autores de inventos industriais privilégio
temporario para sua utilizacdo, bem como protecao as criagfes industriais,
a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos

2 Internalizado pelo Decreto n°. 1.355, de 30 de dezembro de 1994,
3 Lein° 5.772, de 21 de dezembro de 1971.
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distintivos, tendo em vista 0 interesse social e o desenvolvimento
tecnoldgico e econdmico do Pais; (grifou-se)

Atender ao interesse social e ao desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do
Pais estabelece uma exigéncia axiologica de carater publico, impondo a lei
infraconstitucional o dever ndo sé de proteger o0s particulares que sejam
proprietarios, como também de exigir-lhes um esfor¢o a mais, um contributo minimo,
para adotar a linguagem do Prof. Denis Borges Barbosa.

Para tanto, ndo basta apenas o requisito da novidade. Assim como no caso
das invengdes e modelos de utilidade, o legislador exigiu algo a mais dos objetos
que se candidatam a protecdo legal, tendo em vista 0s objetivos constitucionais.
Naquelas espécies de propriedade industrial, foi colocado como requisito a atividade
inventiva, que visa a garantir que o direito concedido pelo Estado néo recaira sobre
invencdo ou modelo de utilidade trivial, sem esforgo, 0bvio, sem passo inventivo,
etc., variando a expressao conforme o pais.

Trivial, sem esforco, Obvio, sem resultado visual original, sdo também
caracteristicas a serem evitadas quando se fala de registro de desenho industrial.
Nao somente o desenho ndo pode ser reproducéo fiel de um ja conhecido, como
também deve trazer resultado visual original, uma distinguibilidade.

Como ja assinalado, essa mesma originalidade vem sendo exigida em todos
0s paises signatarios do TRIPS. Especialmente na Unido Europeia, como em seus
principais paises membros, e no Japdo e Estados Unidos da América, cuidou-se de
estabelecer balisas para as diversas questdes que possam surgir tanto na analise de
meérito do desenho industrial, quanto na decisdo sobre violacdo de um desenho
industrial anterior por outro posterior.

Assim como seus analogos nas patentes e no direito autoral, a originalidade
no desenho industrial muda de figura de acordo com o produto e o mercado
relacionado ao objeto da protecdo, podendo ir de exigéncias minimas, no caso de
produtos altamente determinados pelo carater técnico, até exigéncias mais severas,
no caso de produtos onde o desenhista industrial tenha maior liberdade criativa.

Estabeleceram-se, como de praxe, testes para averiguacao da presenca de
originalidade, nos Estados Unidos como resultado da jurisprudéncia do United
States Patent and Trademark Office (USPTO), além das decisbes propriamente

judiciais, e na Europa pela Diretiva e o Regulamento do desenho industrial da Uniéao
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Europeia, aplicadas diretamente pelo Office of Harmonization for the Internal Market
(OHIM). Até hoje a discussdo sobre o tema é grande, mantida acesa conforme
problemas especificos vao surgindo* e, como néo poderia deixar de ser, os olhos do
mundo estéo voltados para os desenvolvimentos do tema.

A originalidade, como requisito essencial para a validade de registro de
desenho industrial, é tangenciada em todas as questdes mais atuais sobre a
protecdo de formas e disposicées ornamentais®. Ponto sensivel, por exemplo, é o da
protecdo contra a reproducédo no mercado secundario de reposicédo de pecas, objeto
da Processo Administrativo n° 08012.002673/2007-51 no CADE, iniciado como
Averiguacao Preliminar pela ANFAPE (Associacdo Nacional dos Fabricantes de
Autopecas) contra grandes montadoras, e que ja vem dando frutos no judiciario®.

A riqueza da discusséo sobre desenho industrial nos paises europeus’ e nos
Estados Unidos da América torna ainda mais abismante a total auséncia de qualquer
diretriz, balisa ou teste jurisprudencial pelo qual possa se orientar 0 examinador, 0
juiz @ mesmo o titular quando da analise da presenca de originalidade no desenho
industrial.

N&o s6 o Brasil carece de Diretrizes de Analise de Desenho Industrial, como,
de todos os Regulamentos e Instrucbes Normativas emitidos pelo Instituto Nacional
da Propriedade Industrial (INPI), nenhum trata do tema da originalidade, apenas
limitando-se a regular formularios, prazos e taxas.

Num ramo do direito que nasceu internacional, com a assinatura da
Convencao da Unido de Paris em 1883, e que seguiu essa vocagao internacionalista
com cada vez mais afinco, sobretudo diante da globalizagdo econdmica e

4 Como é o caso do direito de desenho industrial de pecas destacaveis must fit @ must match.

5 Como exemplo, destaque-se a controversa Lei de Reforma Regulatéria e Empresarial (no original,
Bill of Entreprise and Regulatory Reform), publicada ano passado no Reino Unido, que da as obras
artisticas sujeitas a produgdo massificada — e, portanto, consideradas desenhos industriais — a
mesma protecao conferida as obras artisticas enquanto tais, isto &, fundamentalmente, a
exclusividade absoluta por 70 (setenta) anos, contados de 1° de janeiro do ano subsequente a
morte do autor.

6 O caso da ANFAPE, ainda sob instrugdo, e os processos que tangenciem esta questdo, como a
Acao de Nulidade n°. 201051018093260 , serdo abordados na dissertacdo, como valiosos subsidios
da discusséo sobre originalidade. Cf. item 7.2, infra.

7 Onde, para tornar ainda mais complexa a questao, foi dada ampla liberdade para que os paises
membros mantivessem seus sistemas pré-harmonizados de conferéncia de direitos de desenho
industrial (ao revés do que se passou com as patentes de invencao, por exemplo), de forma que, a
titulo exemplificativo, somente no Reino Unido, ha atualmente cinco formas de protecao aos
desenhos industriais — registro nacional, registro europeu, direito ndo registrado nacional, direito ndo
registrado europeu e protecéo pela concorréncia desleal. (BENTLY; SHERMAN, 2004.).
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mundializacdo de mercados cada vez mais acelerada, o Brasil pode e deve
beneficiar-se da experiéncia estrangeira.

Como ja aqui mencionado e constatado com consternacéo pelos profissionais
da area, o Brasil estd em verdadeira mora com os administrados, nacionais ou
estrangeiros, incorrendo na grave omissao sobre critérios de avaliagdo material dos
desenhos industriais.

Esta situacdo causa enorme inseguranca juridica e da abertura para teses
aventureiras e oportunistas, especialmente veiculadas nas instancias administrativas
e judiciais, que ndo raro encontram acolhida em julgadores e examinadores cuja
efervescente animacao é diretamente proporcional & sua ignorancia sobre a matéria.
E com isso o Brasil confirma, também quanto aos desenhos industriais, sua triste
fama de pais onde a lei ndo tem exatamente a eficacia que deveria ter, as decisdes
nao se pautam na lei, os parametros de aplicagdo das normas sdo ocultos e
“esotéricos”, e os particulares vagam entre o aleatério e o “jeitinho”.

Evidentemente que, por inegavel que seja a possibilidade de aprendizagem
com a experiéncia estrangeira, o estudo deve sempre ter por fundo as
caracteristicas autéctones de nosso pais, eis que elas existem e, nao raras vezes,
salvam o Brasil de cair em discussdes ingratas e interminaveis que assolam outros
paises.

Observada a prudéncia necessaria num trabalho deste jaez, permanece
inegavel a necessidade, urgente, se ndo de um critério Unico de avaliacdo da
originalidade como requisito para validade de um registro de desenho industrial, ao
menos de uma sele¢éo de critérios razoaveis a serem adotados no Brasil.

Para tanto, cumpre iniciar com uma investigacdo da originalidade na lei
brasilera, com aportes da doutrina e das decisdes judiciais nacionais, fazendo-se
algumas distin¢cdes iniciais de fundamental importancia, como, por exemplo, a
diferenca efetiva e essencial entre novidade e originalidade, que tanto confundiu a
doutrina (capitulo 2). Apés, passa-se a analise dos fundamentos constitucionais da
originalidade nos desenhos industriais, como resposta a orientacdo de TRIPS acerca
dos requisitos. Tais fundamentos sdo ao mesmo tempo a causa eficiente e final do
desenho industrial e, também, da originalidade, e conhecé-los & haurir forca

diretamente na Carta Maior ndo sé contra quem pugna pela inexisténcia do requisito,
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como também para orientar o critério de avaliagdo da originalidade nos casos
concretos (capitulos 3 e 6).

O ndcleo deste trabalho, contudo, € o capitulo 4, que trata de diversas
questdes de originalidade no exame de mérito e validade de registros de desenho
industrial, inclusive os parametros aplicaveis para verificar se um aspecto do
desenho ¢ determinado essencialmente por consideragdes funcionais ou técnicas. E
também neste passo que se estudam com mais largueza os sistemas juridicos da
Unido Europeia, Estados Unidos e Japdo, em busca de uma tipologia de critérios
que fundamenta o capitulo 6.

Além da averiguacdo da originalidade ante a universalidade do estado da
técnica, algumas ponderacfes sao feitas também quanto a colidéncia entre dois
desenhos industriais, seja na acao de nulidade assim fundamentada, seja na acao
de infracdo (capitulo 5).

Finalmente, sédo feitos alguns exercicios de aplicacdo das conclusdes parciais
obtidas a problemas atuais, como a protecao juridica das criacbes de moda e o
problema das pec¢as must-fit e must-match, materializado entre nés na questdo das

autopecas (capitulo 7).
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2. A originalidade na Lei da Propriedade Industrial e nas normas do INPI

Para encetar a investigacdo que preside o presente trabalho, € necessario,
ainda que brevemente, fixar o regramento atual dos desenhos industriais na
legislacédo brasileira.

Dois motivos justificam o que poderia parecer uma tergiversagao: em primeiro
lugar, para nos valermos do adagio inglés, “you can't see the forest for the trees”,
isto €, ndo € intelectualmente viavel falar sobre o detalhe sem antes conhecer o
guadro em que se insere esse detalhe a ser debatido; em segundo lugar, a
originalidade, conquanto tema central do desenho industrial e o corddo que o liga a
Constituicho da Republica, € apenas um aspecto de uma modalidade de
propriedade industrial que, admitamos os fatos, ndo tem recebido nem uma parcela
consideravel da mesma atencdo dedicada as marcas e patentes de invencao.
Portanto, presumir do conhecimento geral sobre a sistematica de desenhos
industriais no Brasil seria imprudente, donde a necessidade do presente capitulo.

Demais disso, dada a especificidade dos capitulos posteriores, que se
encaixam com forga de premissas em vista de uma concluséo, é necessario tratar do
arcabouco de fatos, no¢cbes bem assentadas e questdes probleméticas que
governam a formatacdo juridica do desenho industrial no Brasil, as quais seréo
constantemente referidas posteriormente, como auxiliares para o entendimento dos
topicos posteriormente debatidos em profundidade.

Ainda, importante destacar que este capitulo tem por foco exclusivo a
originalidade e todos os temas legais que com ela se relacionam. Assim, questdes
como os limites formais do pedido de registro e a duracdo da protecéo, os pedidos
de prorrogacao, dentre outros, ndo serdo abordados, por impertinentes a delimitacéo

do tema.
2.1. O regramento do Desenho Industrial na LP1/96
Seguindo tradi¢do legislativa e doutrinaria (DOMINGUES, 2009: 237-238), a

Lei n°. 9.279 de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial ou LP1/96) define

o desenho industrial da seguinte forma:
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Artigo 95 - Considera-se desenho industrial a forma plastica ornamental de
um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser
aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na
sua configuracéo externa e que possa servir de tipo de fabricacédo industrial.

Da definicdo legal, é possivel extrair analiticamente as seguintes
caracteristicas dos desenhos industriais: (i) podem ser bidimensionais (“linhas e
cores”) ou tridimensionais (“forma plastica”), e, em todo caso, devem ser
ornamentais, (requisito da ornamentalidade); (ii) devem ter novidade e originalidade;
(i) o aspecto visualmente perceptivel deve ser externo ao produto; (iv) o desenho
industrial deve ser visualmente perceptivel, sendo na sua visualidade que repousa
seu resultado; (v) o desenho industrial deve ter aplicabilidade industrial.

O ponto (i) sera tratado, quanto a LPI/96, nos proximos itens. Cabe aqui,
respeitados os limites deste trabalho, tratar brevemente dos demais pontos, haja
vista que tém reflexo no tema principal da originalidade.

O desenho industrial € definido desde Gama Cerqueira (2010, p. 213) como:

(...) invencdes de forma, destinadas a produzir efeito meramente visual; (...)
visam a dar aos produtos e artigos industriais um aspecto novo que, além
de distingui-los de outros semelhantes, os torne mais agradaveis a vista, ja
pela sua ornamentacao, ja pela forma que apresentam.

Como aplicagdes visuais externas a produtos, podem tanto tomar a forma
bidimensional — “conjuntos ornamentais de linhas e cores” — quanto a tridimensional
— “forma pléstica ornamental” — o que cobre, basicamente, todas as dimensdes em
que produtos industriais podem ser fabricados. A intencdo da lei foi duplice:
primeiramente, deixar claro que a protecdo cabe a ambas as formas; segundamente,
marcar a diferenca com relacdo ao Cddigo da Propriedade Industrial de 1971, que
tratava separadamente desenhos bidimensionais e tridimensionais, ja que a lei atual
reine ambos sob a denominagdo comum de desenho industrial. No mais, o
regramento sO tera diferencas praticas quanto ao inciso Il do artigo 100 da LPI/96,
isto €, os desenhos tridimensionais, antigamente chamados de modelos, ndo podem
trazer forma usual, necesséaria ou vulgar, nem essencialmente determinada por
consideracdes técnicas e funcionais.

O desenho industrial se distingue das demais modalidades de propriedade
industrial pelo caracteristico da ornamentalidade. Embora, para ser desenho

industrial, o objeto tenha de ser um produto industrial com alguma finalidade ou
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efeito técnico, a protecdo conferida pela lei recai sobre aquilo que é puramente
ornamental, acessorio, supérfluo (CERQUEIRA, 2010, p. 214) e, nos dizeres dos
irmaos GREFFE, inutile (2008, p. 95). Tudo o que nédo for ornamental e supérfluo,
tudo o que for essencialmente funcional e Uutil, estd excluido da protecdo por
desenho industrial, por pertencer ao ramo das patentes ou por ja estar no dominio
publicod.

Ainda no que diz respeito a ornamentalidade, vale lembrar a adverténcia de
Gama Cerqueira (2010, p. 214) no sentido de que ornamentalidade ndo € a mesma
coisa que carater artistico, jA que nem todo desenho industrial serA& uma obra
artistica, ainda que mereca protecado, valendo lembrar que em todo caso a lei ndo
estabelce a necessidade de julgamento de mérito sobre o aspecto visual de um
produto. Pouco importa se é belo ou feio, um produto pode até mesmo ser
asqueroso®. o examinador verificarA se 0 que se procura proteger € ou nao
ornamental. Isto siginfica, inclusive, que se o produto for de uma beleza e
atratividade visual extraordinaria, mas este aspecto estiver essencialmente
determinado por questdes funcionais ou técnicas, ndo havera protecéo cabivel por
desenho industrial, embora possa havé-la por outras vias.

A visualidade e externalidade do aspecto a ser protegido sdo também
elementos essenciais da definicdo de desenho industrial, segundo a LPI/96. O que
nao é visual, ou ndo se traduz em aspecto visual, ndo pode ser protegido por
desenho industrial, como por exemplo 0 peso ou a textura de determinado produto
tomados em si, valendo sempre ressalvar que, se a caracteristica ndo visual resultar
em efeito visual, este efeito, enquanto tal, podera ser protegido, desde que
ornamental, novo e original.

Para parte da doutrina, sobretudo estrangeira (GREFFE, 2008), o desenho
também precisa ser externo®. Tal fato decorreria ndo s6 de que o desenho tem de
ser visualmente perceptivel, como deve conferir distinguibilidade a um produto no
momento da oferta a venda, e ndo apds sua aquisi¢cdo. Para ilustrar a questdao com
um exemplo, a parte interna de uma bolsa, por ornamental que seja, ndo poderia ser

objeto de protecdo por desenho industrial. A separacédo entre elemento externo e

8 Este aspecto sera analisado em profundidade no capitulo 4.1.3, infra.

9 Desde que, é claro, ndo ofenda o artigo 100, I, da LPI1/96.

10 “|_e dessin doit étre appparent: il a pour but d’'ornamenter I'objet auquel il s’applique, de lui donner
un aspect, une physionomie particuliére, un cachet qui lui soit propre. Il s’ensuit qu’il n’existe, qu’a la
condition d’étre destine a étre vu” (POULLIET, 1911: 141).
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interno € marcada na jurisprudéncia francesa, conforme noticiam os irmaos GREFFE
(2008, pp. 42-43), citando julgado precisamente sobre parte interna de uma bolsa.

No Brasil, esta questdo ainda n&o atingiu os tribunais superiores, nem parece
ter sido resolvida perfeitamente na lei. Frise-se que o termo usado no artigo 95 da
LPI/96 € “proporcionando resultado visual novo e original na sua configuracao
externa™!, mas essa expressdo ndo necessariamente leva a mesma concluséo dos
tribunais franceses. Admite-se que ndo pode ser objeto de desenho industrial algum
item que, no seu funcionamento, fique oculto, como uma peca de motor de
automovel, por esteticamente agradavel e ornamental que seja. Contudo, a questao
de partes internas de objetos poderia ser resolvida de outra forma, por exemplo,
caso se levasse em conta, no caso das bolsas, que no momento da pesquisa para
compra, as mulheres veem tanto o interior da bolsa quanto o exterior. Assim, &
possivel que o Brasil ndo necessariamente venha a seguir a jurisprudéncia francesa
neste tocante.

Por fim, cumpre destacar o requisito de aplicabilidade industrial, que significa
que o produto objeto do registro deve poder servir de tipo de fabricacdo industrial.

Segundo leciona Carla Eugénia Caldas Barros (2007, p. 394):

A exigéncia ‘que possa servir de tipo de fabricagcdo industrial’ € de ordem
distintiva essencial, uma vez que interessa, no caso, a industriosidade do
objeto em todos o0s seus aspectos, a estética que se condiciona a
produtibilidade e a utilidade, o que diz respeito a fabricagdo em série
padronizada e ao uso, diferentemente dos desenhos ou modelos apenas
artisticos, cujos objetivos se encerram neles préprios, pois puras
manifestacbes do espirito, do imaginario humano. Assim, preservando-se a
coeréncia necessaria, ‘ndo se considera desenho industrial qualquer obra
de carater puramente artistico’’2.

Exige-se a poténcia para tanto e ndo o ato, evidentemente. Quer isto dizer
que o objeto deve ser passivel de reproducao industrial, ainda que na pratica seja
reproduzido manualmente. Como este requisito é exatamente 0 mesmo presente no
caso das invencdes e modelos de utilidade patenteaveis, cabe aqui citar 0 quanto

asseverado nas Diretrizes de Analise de Patentes do INPI (2002, p. 10):

1.5.3 Nao suscetivel de aplicacdo industrial

11 Grifou-se.
12 Este Gltimo trecho é citagéo do artigo 98 da LPI/96.
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O conceito de aplicacdo industrial deve ser analisado com a devida
flexibilidade quanto a seu significado, sendo aplicavel também as
inddstrias agricolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou
naturais. O termo inddstria deve ser compreendido, assim, como incluindo
qualquer atividade fisica de carater técnico, isto é, uma atividade que
pertenca ao campo pratico e Util, distinto do campo artistico. A invencao
deve pertencer ao dominio das realizacfes, ou seja, deve se reportar a uma
concepcéao operavel na industria, e ndo a um principio abstrato (...).
(Grifou-se)

Como ficou sobredito, analisa-se a aplicabilidade, isto é, a habilidade
potencial para aplicacdo industrial. Portanto, o objeto tera a protecao rejeitada ou o
respectivo registro anulado quando, por sua analise, for possivel chegar a concluséo
de que é intrinsecamente inaplicavel industrialmente.

O corolario mais claro desse requisito € a exclusdo, da protecédo pelo regime
de desenho industrial, daqueles objetos de carater puramente artistico (art. 98,
LPI1/96), sendo conveniente citar a distincdo diafana feita pelo Prof. Denis Borges
Barbosa em nota atualizadora a obra de GAMA CERQUEIRA (2010, p. 222):

Se a criacdo é puramente estética, sem aplicagdo a um produto industrial,
poder-se-a ter a protecdo pelo Direito Autoral; tendo-se uma obra de arte
aplicada, com a qualificacao de poder servir de tipo de fabricacdo industrial,
estamos no dominio do desenho industrial.

Além dessas caracteristicas, interessa notar desde ja um aspecto externo a
esséncia do desenho industrial, qual seja, o particular procedimento administrativo a
gue o registro de desenho industrial esta sujeito.

Ao contrario de todas as demais obras de engenho protegidas pelo direito da
propriedade industrial, o registro de desenho industrial € concedido apds um exame
chamado formal*3, ficando a novidade e a originalidade de fora. Esta é uma inovacgéo
da LPI/96, como bem destaca o Dr. Denis Barbosa em nota atualizadora a GAMA
CERQUEIRA (2010, Vol. Il, Tomo |, p. 355):

Considerados até a Lei 9.279/96 uma modalidade literal de patente, a tutela
dos desenhos industriais (antes modelos, se tridimensionais, desenhos, se
bidimensionais) passa a ser objeto de registro, de forma a expressar a
automatica outorga do direito a quem satisfaca os requisitos formais para
tanto. Sujeito, sob o CPI 1971, a um procedimento em tudo similar aos das

13 Um nome um tanto atécnico, haja vista que antes do registro sdo analisadas questdes substanciais
como a vedacdo contida no inciso Il do artigo 100 da LP1/96, englobando desenhos vulgares,
necessarios e usuais, bem como formas determinadas essencialmente por consideracdes técnicas
e funcionais, e ndo somente pagamento de taxas, correcdo e clareza dos desenhos e dos
formularios, dentre outros aspectos, estes sim, formais.
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demais patentes, os desenhos e modelos passavam pelo exame
substantivo, prévio a concessao.

(...)

Embora ndo sujeito a exame anterior a concessdo, no regime da Lei
9.279/96, o desenho podera vir a ser analisado posteriormente, por
solicitacdo do depositante, na via administrativa, ou judicialmente num pleito
anulatério, sendo que, naquela hipotese, o INPI declarara ex officio a
nulidade, caso o exame revele insuficiéncia do objeto em face do pardmetro
legal. Assim, o exame é eventual e diferido. Como em todos os casos de
patentes, a nulidade do direito sera sempre suscitada como matéria de
defesa em acdes de contrafacéo, e em sede administrativa.

Ao contrario da lei de 1945, analisada por Gama Cerqueira, nao mais se
denomina a protecdo das cria¢cdes industriais ornamentais, como sendo
‘patentes’, sendo agora caracterizadas como “registro”.

Isto significa que o registro de desenho industrial € concedido sem um exame
do estado da técnica e que, portanto, ha uma probabilidade maior de haver registros
invalidos segundo tais parametros, quando comparados com as patentes e registros
de marca, por exemplo.

Por uma razédo obscura, embora se admita que o Brasil ndo foi o Unico pais a
adotar um sistema de concessdo sem exame de mérito'4, o legislador brasileiro foi
mais além do que determina o artigo 25.2 de TRIPS e estabeleceu o processo
simplificado de concessdo automatica sem exame de merito para todo e qualquer
desenho industrial e ndo apenas para a industria do vestuario, como determina o

texto do acordo internacionall>.16

2.2. Os requisitos de novidade e originalidade

Em vista de sua centralidade para o tema deste trabalho, vale analisar
separadamente os chamados requisitos substantivos de validade do desenho
industrial: novidade e originalidade. Nao basta a um objeto conter ou ser um modelo
ou conjunto de linhas e cores ornamental e dotado de aplicabilidade industrial. Deve
ser novo e original, conforme dispdem os artigos 95, 96 e 97 da LP1/96, se bem que

14 Todos os paises integrantes da Unido Europeia adotam tal sistema, apenas para exemplificar.

15 25.2. “Cada Membro assegurara que os requisitos para garantir protegédo a padrdes de tecidos -
particularmente no que se refere aqualquer custo, exame ou publicacao - ndo dificulte
injustificavelmente a possibilidade de buscar e de obter essa protecdo. Os Membros teréo liberdade
para cumprir com essa obrigacao por meio de lei sobre desenhos industriais ou mediante lei de
direito autoral.”.

16 As consequéncias dessa opc¢édo serdo vistas, parcialmente, em outros capitulos deste trabalho, mas
este trabalho se atém a seu aspecto juridico. Quanto aos impactos econémicos dessa decisao
legislativa, ha ainda que surgir um estudo especifico, que apenas tomara com uma das bases o
sistema legal.
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tais caracteristicas ecoem também no artigo 100, inciso |l da LP1/96 (CERQUEIRA,
2010, Vol Il, Tomo I, p. 371).

O que a novidade e a originalidade tém de distinto — se € que, de fato, sdo
dois requisitos e ndo so6 duas facetas de uma mesma exigéncia legal — e quais suas
funcBes e mecanismos, sera analisado em seguida. Vale, no entanto, verificar antes
aquilo que tém de comum: impedir que se conceda, ou seja mantido valido, o
registro para objeto composto exclusivamente por elementos ja conhecidos e que
nao se distinga destes.

Nestas exigéncias esta contido portanto o limite de separacdo entre a
propriedade decorrente do esfor¢o proprio e da diferenciagéo suficiente, de um lado,
e 0 dominio publico e os direitos de terceiros, de outro. Com efeito, sem a novidade
e a originalidade, ainda que mantidos os demais requisitos, seria possivel registrar
um desenho industrial j& caido em dominio publico ou registrar desenho idéntico ou
indevidamente semelhante ao de terceiro, cujo registro ainda esteja em vigor. Por
outro lado, a lei premiaria a falta de esforco e de criatividade, seja pela
indiferenciacdo do dominio publico, seja pelo parasitismo das criacdes e esforcos
talentosos de terceiros.

Vale também indicar aqui que novidade e originalidade sdo precisamente os
protagonistas do exame de mérito. Quando se instaura processo administrativo de
nulidade ou se propde acao de nulidade de registro de desenho industrial, ou, ainda,
quando o préprio titular requer este exame ao INPI, o @mago da andlise sera se o
objeto é novo e, sendo novo, se é original. Somente atendidos ambos os requisitos o
registro tera validade e eficacia plenos, sendo impensavel que um registro invalido —
mesmo que tal invalidade esteja ainda por ser descoberta por meio de analise —

impeca o uso de determinado desenho industrial por terceiro?’.
2.2.1. A novidade na LPI/96
O requisito da novidade para os DIs, ensina o Prof. Denis Borges Barbosa, €

idéntico ao requisito de mesmo nome no que pertine as inven¢des e modelos de

utilidade, objetos de protecdo por patente pela lei atual (2002, p. 502).

17 Um outro ponto comum a novidade e a originalidade é o escopo da pesquisa de anterioridade no
exame substantivo, que sera tratado no item 2.2.2.3, infra.
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7

De fato, € o que deflui da comparacdo entre o artigo 11, da LPI1/96, que
determina o critério de novidade para as invencdes e modelos de utilidade, e o artigo

96, do mesmo diploma legal, que o faz para os desenhos industriais:

Art. 11. A invencao e 0 modelo de utilidade s&o considerados novos quando
nao compreendidos no estado da técnica.

8§ 1° O estado da técnica é constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao
publico antes da data de depésito do pedido de patente, por descricdo
escrita ou oral, por uso ou gqualquer outro meio, no Brasil ou no exterior,
ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

§ 2° Para fins de afericdo da novidade, o conteddo completo de pedido
depositado no Brasil, e ainda ndo publicado, sera considerado estado da
técnica a partir da data de depésito, ou da prioridade reivindicada, desde
gue venha a ser publicado, mesmo que subsequientemente.

§ 3° O disposto no paragrafo anterior sera aplicado ao pedido internacional
de patente depositado segundo tratado ou convencdo em vigor no Brasil,
desde que haja processamento nacional.

Art. 96. O desenho industrial € considerado novo guando ndo compreendido
no estado da técnica.

§ 1° O estado da técnica é constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao
publico antes da data de depésito do pedido, no Brasil ou no exterior, por
uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no § 3° deste artigo e no
art. 99.

§ 2° Para afericdo unicamente da novidade, o conteudo completo de pedido
de patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda ndo publicado, sera
considerado como incluido no estado da técnica a partir da data de
depésito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado,
mesmo que subseqiientemente.

§ 3° N&o sera considerado como incluido no estado da técnica o desenho
industrial cuja divulgacéo tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta)
dias que precederem a data do depdsito ou a da prioridade reivindicada, se
promovida nas situagfes previstas nos incisos | a lll do art. 12.

(grifou-se)

A simetria e quase identidade dos textos legais sobre o requisito da novidade
em cada modalidade de propriedade industrial revela que os requisitos séo idénticos
em cada caso.

Tendo isto em vista, pode-se aplicar aos desenhos industriais o trecho das
Diretrizes de Exame de Patentes do INPI (2002, p. 14) que trata do requisito da

novidade:

1.9.2.1 Novidade
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O examinador analisara as referéncias apontadas na busca com relagao a
novidade de cada reivindicagdo independente do pedido. Uma
reivindicacdo independente serd considerada desprovida de novidade
quando_todos os seus elementos, tanto do predmbulo como da parte
caracterizante, estdo presentes em uma unica referéncia.

(grifou-se)

A novidade em desenho industrial — como em invencdes e modelos de
utiidade — € regida pelo principio da referéncia Unica, isto é, verifica-se se um
desenho esta integralmente antecipado por outro desenho que veio anteriormente a
publico. Estando, ndo ha novidade, e o exame deve parar ai: o registro é nulo. Se o
desenho mais rececente se diferenciar, ainda que em pequena parte, das
referéncias anteriores, ele sera considerado novo.

O critério da novidade €, entdo, estritamente objetivo, fatico e binario.
Objetivo, pois basta a verificacdo da referéncia publicada anteriormente para
averiguar se esta antecipou integralmente o desenho posterior, isto €, se ele é
idéntico a referéncia apontada, ndo cabendo julgamento acerca de meras
semelhancas. Fético, pois se verifica integralmente no mundo externo, isto &, ndo se
perquire da obviedade ou engenhosidade do desenho posterior, mas apenas se ha
identidade visual com a referéncia anteriormente publicada. E, finalmente, € um
requisito binario, pois ha novidade ou nédo h4a; isto €, a resposta a questdo “o
desenho é novo?” s6 pode ser sim ou n&o, ndo comportando graus. E descabido,
portanto, afirmar que um desenho tem um grau de novidade maior que outro: ou é
novo, ou nao €. Os graus caberdo, somente, quanto a originalidade, como se vera
no préximo item.

Esta concluséo decorre ndo somente do raciocinio a contrario senso do texto
das Diretrizes, como é confirmada pelo paragrafo Unico do artigo 97 da LPI1/96, ao
ressalvar que o “resultado visual original podera ser decorrente da combinacao de
elementos conhecidos”. A combinacdo de elementos conhecidos é passivel de
registro e até mesmo podera conferir ndo s6 a novidade como a originalidade
requeridas para validade do registro de desenho industrial.

A pesquisa de anterioridades ndo alcancara o prazo de 180 (cento e oitenta)
dias anteriores ao depésito'®, o que é chamado comumente de periodo de graca.

Contudo, se a revelacdo do desenho industrial se deu antes desse periodo, a

18 Cf. artigo 96, 8§3°, LPI, transcrito supra.
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novidade ficar4 fulminada e o registro, caso tenha seu mérito examinado, sera
anulado.

Quanto a novidade, restam ainda questdes interessantes, Como 0 escopo
geografico e temporal das anterioridades, bem como a abrangéncia tipoldgica dessa
pesquisa. No entanto, como tais pontos se aplicam ao exame de mérito como um

todo, abrangendo também a originalidade, seréo tratados no topico seguinte.

2.2.2. A originalidade na LPI1/96

A originalidade tem formulagdes distintas e complementares na LPI1/96, a
saber, a distinguibilidade com relagcdo a outras criagbes (art. 97, caput), e a
separacado essencial do dominio publico e da forma tecnica ou funcionalmente
determinada (art. 100, inciso Il), isto é, a distinguibilidade intrinseca. Todavia, visto
que a originalidade € o tema central deste trabalho, forca é trabalharmos, por ora,
com essas nocoes da lei, deixando o exame mais aprofundado do requisito para os
proximos capitulos.

Nesta altura, a Unica pretensdo € apresentar alguns problemas e
classificacbes preliminares, cujo enfrentamento € essencial para 0s proximos
capitulos, eis que as conclusdes parciais aqui tiradas serdo as premissas dos
desenvolvimentos ulteriores.

Estas questdes sdo a independéncia dos requisitos, ou, em outras palavras, 0
estatuto ontologico auténomo do requisito da originalidade com relacdo ao da
novidade, bem como os problemas comuns a ambos 0s requisitos, como 0 escopo
temporal e geografico a ser considerado quanto as referéncias anteriores que
podem fulminar ambos. Também sera vista, desde ja, a diferenciacdo entre os

aspectos subjetivo e objetivo de originalidade.

2.2.2.1. Da independéncia dos requisitos de originalidade e novidade

Antes mesmo de discorrer sobre o tratamento da originalidade no texto da
LPI/96, cumpre enfrentar a objecdo doutrinaria de que, embora a lei trate de dois
requisitos distintos, ndo haveria diferenca real entre novidade e originalidade,

tratando-se meramente de duas facetas de um Unico requisito, isto é, uma
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diferenciacdo puramente nominal. Ressalte-se, desde j&, que o problema da
independéncia dos requsitos é paralelo a questdo da alternativa proposta — ou
determinada — pelo artigo 25.1 de TRIPS'®. Com efeito, o problema da alternativa
pressupde logicamente se tratar de dois requisitos distintos, caso contrario, nao
haveria real alternativa e o texto conteria um truismo ou inutilidade.

O Prof. Denis Barbosa, em seu ja citado trabalho (2009), trata extensamente
do que chama de “invisibilidade do requisito” da originalidade na doutrina brasileira.

Sob a égide da LPI/96, a principal expressdo formal dessa opinido foi dada
pelo Dr. Frederico Carlos da Cunha?® (2000, p. 36-39), que trata a novidade como o

anico requisito a parte da ornamentalidade:

2 - O resultado visual deve ser novo e original

E evidente que, em se tratando de uma Lei de Propriedade Industrial, o
aspecto da novidade se torna muito importante com o requisito de
concessdo. Portanto, esse aspecto tinha que ser incluido no seu conceito
apesar dele ndo ser considerado, por ocasido do exame formal, mas
apenas no exame de mérito.

A inclusédo desse aspecto no contetdo do conceito foi feita de maneira tao
enfatica que o legislador usou as palavras ‘novo’ e ‘original’. Mas haveria
necessidade de se usar termos tdo semelhantes? N&o seria isto uma
redundancia? Para definir esses dois aspectos, a Lei dispde nos seus Arts.
96 e 97 o seguinte:

(...)

Ora, eu me perguntei assim que li esses artigos: poderia, no estado da
técnica, existir um objeto cuja configuracéo visual fosse distinta em relacéo
a todos os similares, sem que este ndo fosse considerado novo na época
em que foi langcado? Consultei o Dicionario da Lingua Portuguesa do
Ministério da Educacédo e Cultura (MEC) e obtive varias indicacbes sobre
essas palavras, dentre as quais destaquei as que mais se aplicam ao nosso
contexto, séo elas:

Novo - Moderno, original, que é visto pela primeira vez.

Original - Relativo a origem, que tem carater proprio, primitivo, Singular.
Diante desses significados, ficou claro que, do ponto de vista do exame da
forma, os dois termos apresentam o mesmo significado, na medida em que
um néo interfere no outro para fins de critério de decisdo, ja que o que vai
interessar para o examinador, em Ultima instancia, durante um exame
comparativo de objetos similares, € se o objeto em questdo possui
caracteristicas proprias Capazes de torna-lo distinto dos demais.

Existiriam objetos considerados novos sem serem originais? Sim, se a
palavra ‘novo’ se referir apenas ao tempo, isto €, se 0s objetos
considerados novos fossem os Ultimos a serem desenhados. (...)

Na verdade, tudo indica que o que se quis destacar foi mesmo o principio
da novidade, aplicado ao sentido de propriedade.

Trata-se da questdo da definicdo de quem seriam os legitimos detentores
do privilégio, jA que a concessao do registro confere ao seu titular um
monopdlio, que o garante uma espécie de reserva de mercado para um

19 Veja-se o capitulo 3, infra.
20 Cuja opinido ganha ainda mais relevo ao se ter em conta que foi ¢ hefe da divisédo de desenhos
industriais do Departamento de Patente (DIRPA) do INPI.
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determinado produto no sentido de explora-lo industrial e comercialmente
por até um quarto de século. (...)

Assim, a nossa andlise sobre o porqué da colocacdo dessas duas palavras,
novo e original, no texto do conceito, aponta para uma necessidade de se
atribuir apenas um outro requisito, além do fator ornamental, para a
concessdo do privilégio, o que podemos denominar como sendo ‘fator
novidade'.

Considerando a forma nova como a que nunca foi vista antes, e a original
COmo a que apresenta caracteristicas proprias, de acordo com o dicionario
da lingua portuguesa, entéo, aplicando na pratica esses conceitos, durante
0 exame de casos, concluimos que estes dois aspectos sdo realmente
repetitivos, na medida em que bastaria um dos dois para caracterizar e
definir o requisito da novidade.

Novidade esta que sera sempre pressuposta, porém s6 sera efetivamente
aferida no caso do titular do registro requerer um exame de mérito, ja que a
prépria lei determina que o mérito da novidade ndo deve ser considerado
no exame formal e a concessdo do registro deve ser automatica se o objeto
nao se enquadra no seu Art. 100. Logo, basta esse objeto ndo ser comum e
vulgar, ou ndo apresentar caracteristicas técnicas e funcionais, ou ainda
nao ser contrario a moral, que sua concessao, a principio, estara garantida,
porque o quesito da novidade s6 podera se constituir num fator impeditivo
se o pedido for examinado no mérito, quando, somente a pedido do préprio
depositante, 0 seu objeto serd submetido a um exame comparativo com 0s
objetos similares contidos no estado da técnica, mas sobre esta modalidade
de exame falaremos mais adiante.

Insta salientar que, dentre os autores que mais se dedicaram ao assunto do
desenho industrial, o Dr. Frederico Carlos esta isolado em seu posicionamento. Com
efeito, verifica-se por sua exposicdo que o autor se apega aos sentidos
dicionarizados das palavras “novo” e “original’, limitando-se, portanto, a
interpretacdo gramatical da lei, sem observar as interpretacbes historica e
sistematica. Nesse panorama, € inegavel que a definicao dicionarizada das palavras
aponta para duas facetas de um mesmo requisito, isto €, novidade seria o carater
objetivo de ineditismo, ai implicita a nocdo de desenho com aspecto carcteristico e
singelo, ao passo que originalidade seria o liame subjetivo que liga o desenho a um
determinado autor ou conjunto de autores.

Contudo, como ja visto quando da analise da novidade, o proprio INPI
considera que a novidade se limita a ndo antecipacdo da criagdo por uma unica
referéncia prévia, ao passo que a lei, ao tratar da originalidade, frisa a
distinguibilidade e caréater individual do desenho, que ndo decorre necessariamente
da simples diferenciacdo — que pode ser minima — do que estd no dominio publico
ou € objeto de direito de terceiros.

Sendo assim, os termos novidade e originalidade tém acepcdes técnicas que
decorrem da interpretacdo sistematica dos artigos que atualmente regulam tais
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requisitos na LP1/962%%, e que ndo permitem que se confundam. Como bem pontuado
por Gama Cergueira (2010, p. 376), a novidade esta presente quando ndo ha
reproducdo, isto é, copia servil, ao passo que a originalidade se refere aos casos de
imitacdo do ja conhecido, que revelam tanto a falta de criatividade e esforco
talentoso (aspecto subjetivo) quanto a possibilidade de confuséo, erro ou associacao
do publico (aspecto objetivo).

Este ponto invoca ainda mais uma diferenca entre novidade e originalidade,
apontada brevemente no item anterior: a capacidade de gradacao.

Pelas razfes ja expostas, a novidade é binéria, isto €, ou esta presente ou
esta ausente de um determinado desenho, ndo cabendo falar em gradacéo, isto é,
um desenho ou modelo ndo € “mais novo” que outro.

Se para ser novo, basta que o desenho nao seja idéntico ao que consta do
estado da técnica, ai incluido o dominio publico, é descomplicado compreender que
a andlise de novidade abrange somente a manifestacdo sensivel direta das
anterioridades que compdem o estado da técnica. Em outras palavras, é o objeto em
si, em seus caracteres diretamente observaveis pelo sentido da visédo, que €, ele
proprio, o limite da exclusividade sob o ponto de vista do requisito da novidade.
Saido desses limites, o desenho posterior ja é novo, donde decorre seu carater
binario: ou é idéntico, ou ndo o é.

A originalidade, contudo, exige a distinguibilidade, o carater proprio e
individual do desenho, que ndo pode se confundir com outros, embora possa estar
presente numa configuracdo formada por elementos ja conhecidos. Isto significa que
a originalidade cria uma area transcendente ao proprio limite fisico dos objetos que
compdem o estado da técnica, um circulo de laténcia dentro do qual um objeto
posterior, ainda que nao idéntico, torna-se insuficientemente distintivo??.

Também Instituto Dannemann Siemsen (2005, p. 176-177) conclui que a
originalidade, em sua configuracao na LPI1/96, consubstancia um requisito autbnomo,

gue exige um esforgo adicional, uma “medida extra”:

2L A interpretacao teleoldgica, pelas finalidades constitucionais que condicionam o direito a
propriedade industrial, também é componente essencial do desenho industrial, e sera vista no item
3.3, infra.

22 Esse circulo de laténcia, por sua vez, serd limitado pelos elementos nao registraveis como DI,
mencionados no artigo 100, Il da LPI, o que se vera com mais vagar no item 4.1.5, infra e, no caso
especial da “tendéncia”, na moda e demais mercados sazonais, no item 7.1, infra.
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Mantendo basicamente as mesmas determinagfes do art. 12 do Cédigo de
1971, e como ja comentado, este artigo dispGe sobre o segundo pré-
requisito para que o registro seja valido. N&do basta, portanto, que o desenho
industrial seja novo — isto é, diferente - em relacdo aquilo que ja existe,
sendo necessario também que sua configuracéo visual seja percebida como
distintiva. Assim, parece razoavel supor que o desenho proposto ndo possa
ser confundido com objetos conhecidos quando colocados lado a lado.
Ademais, o desenho industrial deve demonstrar um minimo de esforco para
criagcdo de um objeto com formas visuais préprias. Também conforme ja
comentado, o conceito de originalidade esta para o desenho industrial como
0s conceitos de atividade ou ato inventivo estdo para a invencdo e o modelo
de utilidade, respectivamente. Esses conceitos ddo a medida extra que a
criagcdo deve apresentar como evidéncia de que houve mais do que uma
adaptacado ordinaria e meritéria de objetos conhecidos. Alids, a Lei norte-
americana também prevé expressamente o0 requisito de novidade e
originalidade, além de ndo-obviedade por referéncia ao titulo de patentes,
para que o design seja patenteavel [nota omitida].

A diferenca entre o alcance de ambos os requisitos no campo da excluséo de
desenhos posteriores foi exemplarmente sintetizada na sentenca proferida nos autos
da acdo de nulidade n°. 0017457-56.2012.4.02.5101, de lavra da Juiza Federal
Marcia Maria Nunes de Barros:

Quanto a novidade, o art. 96 da LPI dispde que um desenho industrial sera
considerado novo quando ndo compreendido no estado da técnica, que é
constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao publico antes da data de
depésito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro
meio.

Para gue seja afastada a novidade, considero que deve haver
anterioridade idéntica ao objeto do desenho industrial em analise.

No caso dos autos, confrontando o teor do desenho industrial DI6703431-4
com a Unica anterioridade impeditiva apontada — o desenho industrial DI
6503842-8, constato que eles ndo sdo idénticos, havendo certa
diferenciagdo entre eles, ainda que minima, mas suficiente para conferir
novidade ao desenho industrial dos réus.

Sobre a originalidade, o art. 97 da LPI diz que —o desenho industrial é
considerado original quando dele resulte uma configuracdo visual distintiva,
em relacdo a outros objetos anteriores, a qual —podera ser decorrente da
combinacdo de elementos conhecidos (paragrafo Gnico).

(...)

Com efeito, a lei ndo visa proteger o corrigueiro, a alteracdo néo
substancial, que ndo importe em forma nova e diferente das ja
conhecidas. H4 que haver um contributo minimo para que o desenho
industrial mereca a protecédo legal.

A anterioridade consistente no desenho da autora é muitissimo
semelhante ao objeto do desenho industrial da parte ré, dele diferindo
apenas por detalhes insignficantes. A impressdo global dos desenhos
€ a_ mesma, ndo havendo, no desenho da parte ré, nenhum elemento
que se destaque como particularmente relevante ou singularizante.

Em conclusao, o objeto do desenho industrial anulando ndo é dotado de um
grau significativo de inventividade estética capaz de resultar na efetiva
distinguibilidade da nova configuracdo, quando comparado com a
anterioridade.

(132 Vara Federal da Secdo Judiciaria do Rio de Janeiro. Sentenga
publicada em 14.01.2014. Grifou-se)
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A sentenca acima, publicada recentemente e contra a qual foi interposto
recurso ainda pendente de julgamento, é significativa ndo sé pela postulacdo da
necessidade de autonomia e independéncia ontolégica entre os requisitos de
originalidade e novidade, como pela admissdo de graus do que chama de
inventividade estética?3.

Apesar da confirmacdo de que, uma vez bem entendido o que € novidade, &
possivel separa-la da originalidade e, a partir de entdo, descobrir as notas proprias
de cada requisito, é possivel que a conclusdo do Dr. Frederico Carlos advenha,
também, da dificuldade inerente ao fato de que originalidade e novidade, embora
abstratamente identificaveis, sdo na realidade concreta do desenho as mais das
vezes mescladas, exigindo um trabalho analitico do examinador ou julgador?4.

Assim, tem-se que, no plano existencial, a presenca dos requisitos de
originalidade e novidade muitas vezes é mesclada, sendo dificil, quando né&o
impraticavel, identificar claramente, no proprio objeto (modelo ou desenho), que
elementos sdo novos e quais elementos trazem o salto de originalidade requerido —
fato que reforca ainda mais a necessidade e conveniéncia de a originalidade ser
observada pela impressdo de conjunto e ndo pelos elementos isolados, mesmo
guando o pedido de registro for feito com claro destaque dos elementos novos e
originais, segundo o proprio depositante. Assim leciona Carla Eugenia Caldas Barros
(2007, p. 399-400):

O fato é que originalidade e novidade sdo dois requisitos interrelativos, em
sede de estado da técnica. Embora sejam perfeitamente conceituaveis em
separado, ndo ha como visualiza-los do mesmo modo, uma vez que um
implica o outro de forma necessaria, ndo raro, a ponto de entrelagcarem-se
em tais propor¢cdes que se confundem e se mostram indistintos, com
inegaveis reflexos em legislacdes e, especialmente, jurisprudéncias.

23 A palvra “inventividade estética” ndo se encontra nem na LPI1/96 nem nos Codigos anteriores, mas
€ de largo uso nos julgados analisados. Implica uma semelhanca com a atividade inventiva inerente
ao regime legal das patentes, e da a originalidade o sentido claro de um contributo do autor do
desenho além do que demanda a simples — e sempre insuficiente - novidade.

24 Também é elemento da confuséo o fato de que nas leis anteriores os requisitos ndo estavam bem
definidos, mesmo em interpretacdo sistematica. Veja-se, por exemplo, a diferenciacao feita por
GAMA CERQUEIRA (2010, Volume |, pp.216-217), que confunde novidade com originalidade
objetiva e originalidade com seu aspecto estritamente subjetivo, a luz do Decreto-lei n.° 7.903 de 27
de agosto de 1945 (CPI/45).
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Nota-se, na passagem transcrita, a expressao “perfeitamente conceituaveis
em separado”: isto €, aquilo que na ordem do ser € amiude mesclado, na ordem do
conhecer pode e deve ser separado, por procedimentos de abstracédo. Frise-se que
o fato de o objeto se apresentar visualmente como um todo, uma configuracao
conjunta e por vezes bastante complexa, ndo afasta o dever de abstrair dele a
novidade e a originalidade, dever que decorre diretamente do fato de que a
originalidade é um salto qualitativo necessario para validade do registro de desenho
industrial, sendo insuficiente apenas a novidade. Conforme assinalado pelo Prof.
Denis Barbosa (2009, p. 42):

A luz de tais pardmetros, entendo que o requisito, em sua nova roupagem,
deva ser entendido como a exigéncia de que o objeto da protecéo seja ndo
s6 novo, ou seja, ndo contido no estado da arte, mas também distintivo em
face desta, em grau de distingdo comparavel ao ato inventivo dos modelos
de utilidade [nota omitida].

Portanto, pode-se concluir que novidade e originalidade, conquanto proximas
e interrelacionadas na realidade ontoldgica dos objetos que incorporam formas e
configuracbes ornamentais, sdo perfeitamente separaveis no plano abstrativo e sua
independéncia ndo sé decorre da lei, como € elemento essencial da configuracédo

juridica dessa modalidade de propriedade industrial.

2.2.2.2. Dos aspectos subjetivo e objetivo da originalidade

A nova sistematica legal veio a esclarecer, de forma técnica, a diferenca entre
0s requisitos da novidade e da originalidade e o fato de que, sem novidade, nao
pode haver originalidade, embora possa haver novidade sem que a originalidade
esteja presente (CERQUEIRA, 2010, p. 217).

Contudo, a significacdo da originalidade na lei brasileira foi objeto dos mais
distintos juizos da doutrina, sobretudo antes do advento da LPI/96. Segundo o
levantamento sistematico feito pelo Dr. Denis Barbosa (2009), ha no Brasil quem
defenda o carater estritamente objetivo da originalidade, que neste caso seria a
distinguibilidade com relagdo ao estado da técnica (FERREIRA, 1962), bem como
agueles que, em posicionamento radicalmente oposto, sO identificavam a
originalidade com a criatividade e pessoalidade, a criacao independente, que afasta
a copia (SOARES, 1974).
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Em sua andlise a luz do CPI/45, Gama Cerqueira (2010, pp. 216-217)

distingue as seguintes notas a originalidade e a novidade:

O objeto ou a idéia do desenho ou modelo pode ser vulgar e comum e ja
terem sido aproveitados por outros autores. Tudo esta na maneira pesoal de
tratar o assunto, imprimindo o autor a sua criagdo um cunho novo, uma
individualidade prépria, que a distinga de outros semelhantes.

(..)

Tratando deste assunto, devemos evitar a frequente confusédo que se faz
entre os conceitos de novidade e originalidade. A novidade dos desenhos e
modelos, como a das invengdes, € conceito puramente legal, que pode
variar de uma lei para outra. (...) Dizendo, pois, que o desenho ou modelo
deve ser original, empregamos esta expressdo em sentido comum,
significando aquilo que nao é reproduzido, copiado ou imitado, aquilo que é
fruto da concepcao do autor e de sua propria inspiracéo.

Apesar da clara imprecisdo da linguagem, quando comparada a precisao
técnica atingida a luz da lei atual, verifica-se que nosso maior tratadista identificava a
originalidade tanto com um elemento subjetivo, de liame entre autor e obra, quanto
com um elemento objetivo, isto €, aquilo que pode ser verificado olhando-se so6 para
a obra em comparacdo com o estado da técnica: a distinguibilidade.

Alids, ndo se pode olvidar que o proprio Resource Book on TRIPS and
Development, de autoria da Conferéncia das NagfGes Unidas sobre Comércio e
Desenvolvimento (representada pela sigla inglesa UNCTAD), trata a originalidade
como o requisito atendido quando “a piece of work is result of independent human
intellect and creativity, even if a similar product has been known to the public before.”
(2005, p. 324). Assim, oficialmente, a originalidade no ambito de TRIPs é sindbnimo
de criacdo independente?®,

Embora a LPI1/96 néo fale especificamente no liame subjetivo entre autor ou
autores e o desenho industrial, tal distingdo ndo é estranha a outros paises em que a
legislacdo também s6 se foca no aspecto objetivo. Assim, leciona o catedratico
espanhol José Manuel Otero Lastres (2008, p. 416-421), que a originalidade tem
aspecto subjetivo e objetivo, mesmo a luz da legislacdo espanhola e das diretrizes
comunitarias.

Quanto ao aspecto subjetivo, significa “execucdo pessoal”’, isto &, criatividade
decorrente de um amalgama de esfor¢co e talento, o “selo da individualidade” do
autor. Como tal, a originalidade € predicado da relacdo entre obra e autor, € um

liame, um elemento imaterial de ligagéo entre autor e desenho industrial.

25 Fator a ser analisado sob outro angulo no item 3.2, infra.
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No tocante ao aspecto objetivo, a originalidade é predicado do objeto criado, e
significa distinguibilidade com relacdo ao ja conhecido, seja outros objetos criativos
caidos em dominio publico, seja os elementos vulgares, necessarios e usuais que

nunca pertenceram a qualquer titular. Assim conclui o autor espanhol (2008, p. 421):

Como debe considerarse entonces la “originalidad™? (...) una_ nocién
ambivalente: objetiva y subijetiva a la vez. La “originalidad” es objetiva en
la medida en que es una caracteristica de la obra protegible y es subjetiva
en la medida en que en si misma es una consecuencia de la capcidad
creadora del autor. (Grifou-se)

Havendo ou ndo mencéo na lei, 0 aspecto subjetivo da originalidade sempre
estard presente, fato indicado pela prépria nocdo de “origem”, radical de
originalidade: algo dotado de originalidade deve sua existéncia a uma origem. Um
bem intelectual é, portanto, originado do intelecto de um ou varios autores ou
artifices, e ndo h4 um desenho industrial que ndo deva sua origem a algum autor.
Mesmo que essa origem seja desconhecida, o liame subjetivo estard sempre
presente.

A questdo é que, no plano legal, a originalidade subjetiva tem importancia
reduzida, dado que a coincidéncia criativa, isto €, o fato de alguém ter criado de boa-
fé um desenho industrial idéntico ou indevidamente semelhante a objeto ja
conhecido ndo o exime de se ver excluido de seu uso pelo titular do direito privativo.
Para a efetivacdo da exclusividade conferida pelo registro de desenho industrial, ndo
h& que se perquerir da boa-fé ou independéncia de criacdo do desenho industrial,
mas apenas verificar os aspectos objetivos em jogo.

Isto, repita-se, ndo apaga o carater subjetivo da originalidade, presente em
todos os objetos criados sem cépia consciente de objeto de terceiro, ou através da
combinacdo original de elementos de diversos objetos j& conhecidos. Um reflexo
pratico da boa-fé, por exemplo, esta na subsuncdo de determinada imitacdo ou
reproducdo de desenho industrial registrado aos artigos penais aplicaveis a espécie
(artigos 187 e 188 da LPI1/96), vez que tais tipos s6 admitem a modalidade dolosa e
nao a culposa. Contudo, basta uma notificacdo extrajudicial bem documentada para
afastar a boa-fé no caso, mesmo que da data de recebimento da notificagdo em
diante.



37

Em todo caso, ao longo deste trabalho serdo feitas mencbes a aspectos
objetivos e subjetivos da originalidade, sempre tendo em mente a distingdo aqui

fixada.

2.2.3. O alcance do estado da técnica

BN

Comum tanto a novidade quanto a originalidade € o exame do estado da
técnica, atividade essencial ao exame de mérito que revelara se o objeto do registro
de desenho industrial é valido.

O estado da técnica é composto por tudo o que é conhecido da humanidade,
tudo o que foi publicado e ndo esta mantido em segredo, ndo havendo nem limite

temporal, nem limite geografico:

Est ainsi instauré, sur le modéle de ‘I'état de la technique’ retenu en matiere
de brevets d'invention, un ‘état de Il'art antérieur’, constitué de tout les
informations rendues accessibles au public en matiere de design. La
nouveauté exigée est, en outre, absolue, autrement dit, elle n’est limitée ni
dans le temps, ni dans I'espace: un dessin ou modéle francais sera donc
antériorisé méme par une divulgation intervenue de longue date et a
I'étranger. (PIOTRAUT, 2004, p. 115)

Embora de fato ndo haja limites geograficos nem temporais para o exame de
mérito, € importante distinguir uma nuanca da novidade e da originalidade, que é a
chamada “novidade de aplicacdo”, admitida por notérios doutrinadores brasileiros:

Enquanto a originalidade absoluta é, praticamente, exigida em relacdo aos
direitos autorais, em que a forma prepondera e se individualiza por si
mesma entre as demais, cabe falar, tratando-se de matéria de desenho
industrial, em originalidade relativa, pois importa aquela referente a
aplicacdo do desenho [nota omitida], e ndo, exatamente, a forma em si.
(BARROS, 2007, p. 399)

Dessa maneira, a originalidade é condicdo tanto para a protecdo das
Invencdes, quanto das obras artisticas, podendo-se dizer que nas obras de
arte a originalidade se refere a forma considerada em si mesma, enquanto
gue para os modelos e desenhos industriais a forma em si pode ndo ser
original, desde que o seja a sua aplicacao, isto &, a originalidade neste caso
consistiria na associacdo original de uma determinada forma a um
determinado produto industrial. (SILVEIRA, 2012, pp. 102-103)

Por conseguinte, mesmo que um determinado padrdo de linhas e cores ou
uma figura sejam ja conhecidos, por estarem na natureza ou por terem sido

empregados em criacdes humanas no passado, a aplicacdo em ramo diferente pode
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estar dotada de novidade — por néo se tratar de identidade — e de originalidade — por
envolver disntinguibilidade suficiente com relagcdo ao estado da técnica.

A doutrina, todavia, estabelece limites para esta novidade e originalidade que
decorrem da aplicacdo de um conceito ou forma conhecidos em um novo ramo.
Apés citar a regra geral de que “a aplicagdo nova de um desenho conhecido a um
objeto ao qual o desenho jamais foi aplicado” no passado constitui “uma criagao
sucetivel de propriedade privativa” (ANSPACH e COPPIETERS, apud.,
CERQUEIRA, 2010, p. 217), Gama Cerqueira faz a seguinte ressalva:

“A esta regra, entretanto, fazem-se necessarias duas restricdes: primeiro,
gue ndo se trate de desenho ou modelo patenteado, porque, sobre este, o
autor possui direito absoluto, podendo opor-se a nova aplicacdo [nota
omitida]; segundo, que ndo se confunda a nova aplicacdo com o simples
emprego novo, isto é, a aplicagédo feita a objeto similar, como, por exemplo,
a aplicacdo em tecidos de la de desenho ja empregado em tecidos de
seda.”

(itdlico no original)

Assim, a regra é de que a nova aplicagdo sO € efetivamente nova e original
quando se afastar do ramo de produtos ou objetos onde a aplicacao inédita havia
sido feita.

Neste tocante, interessa também a questdo dos desenhos industriais
derivados ou inspirados em objetos naturais. Os irm&os Greffe mencionam em seu
tratado (2008, p. 117-118) que as reproducdes servis de seres e objetos naturais,
ainda que em escala muitas vezes maior ou muitas vezes menor, ndo Sao
consideradas novas nem originais, sendo “au moins nécessaire que soit constaté un
effort personnel quelconque de la part de l'auteur”. O mesmo vale para 0s objetos
inspirados em criagfes caidas no dominio publico (GREFFE, 2008, p. 114-115).
Nestes casos, a criatura natural ou a criacdo em dominio publico ndo sdo mais que
pontos de partidas, ideias, a que o0 autor dara sua expressao propria, nhova e original,
ao criar seu desenho industrial. Corolario disto é que, em caso de conflito entre
objetos, o examinador ou julgador devera identificar se o que existe de comum entre
ambos ndo é simplesmente o mesmo ponto de partida, a mesma inspiracdo, caso

em que nao havera contrafacdo por parte do mais recente.
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Para encerrar este topico, importa mencionar que o dominio publico e o
estado da técnica sdo formados por todas as informagfes disponiveis, isto é, o
exame de atendimento aos requisitos de novidade e originalidade ndo se restringe a
pesquisa em bases de dados de desenhos industriais, mesmo que em todo o
mundo, atingindo também modelos de utilidade, invencdes, descobertas, objetos
nao registrados, obras autorais, enfim, tudo o que é publico e que possa constituir
anterioridade impeditiva ao registro de desenho industrial analisado.

Tendo isto em vista € que o Tribunal Regional Federal da 22 Regido julgou
gue um desenho industrial ndo se distinguia suficientemente de um modelo industrial
anteriormente patenteado. Haja vista que, na espécie, a apelante suscitou distingdes
entre o regime de desenho industrial e o0 de modelo de utilidade, o voto enfrentou tal

questdo asseverando que:

(...) mesmo que o modelo de utilidade de propriedade da segunda ré tenha
imitado, de fato, outro anteriormente o registrado, tal constatacdo ndo afasta
a auséncia dos requisitos legais para o deferimento da exclusividade do
desenho industrial da recorrente, diante da anterioridade apresentada nos
autos da presente acdo, sob pena de se manter os efeitos de registro que
também representa reproducdo ndo autorizada de formatacéo plastica que
ja é do conhecimento do publico (requisito da novidade) e que ndo possui
configuracdo visual que se distingue suficiente [sic] de outros objetos
anteriores (requisito da originalidade).

(Apelacao civel n°. 0800355-27.2008.4.02.5101. Relator Des. André Fontes.
Julgamento por unanimidade. Julgado em 14.01.2014.)

Com esteio na jurisprudéncia, é possivel, portanto, concluir que tampouco ha
limites tipologicos no exame substancial dos registros de desenho industrial, de nada
valendo a argumentacdo de que uma invencao apontada como impedimento ao
registro de um desenho industrial, por exemplo, sé6 foi protegida como patente, nao
tendo sido seus aspectos ornamentais registrados como desenho.

2.3. As exclusdes ex lege
Ja foi visto que um desenho industrial desprovido de quaisquer dos requisitos

essenciais, a saber, ornamentalidade, aplicabilidade industrial, novidade e

originalidade, sera considerado invalido.
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Essa invalidade decorre do fato de o objeto nao atingir os requisitos
intrinsecos a formatagéo juridica de desenho industrial; séo requisitos de fato
essenciais, por fazerem parte intrinseca do desenho industrial.

Contudo, além desses requisitos, o desenho industrial ndo podera se

subsumir as proibic6es de cunho politico, estabelecidas no artigo 100, | da LPI/96:

Art. 100. N&o é registravel como desenho industrial:

| - o que for contrario a moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra
ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciéncia, crenca,

culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneragao;

Nesse passo, todo desenho industrial que for contrario ao quanto
estabelecido no inciso | do artigo 100 da LP1/96, ainda que tenha carater ornamental,
aplicabilidade industrial e seja novo e original, ndo sera registrado. Importante fazer
dois comentarios quanto a este ponto.

Primeiramente, essa norma espelha o artigo 18, inciso | da LPI1/96, incidente
em patentes?®, o que se explica pelo fato de a aplicacdo subsidiaria das normas
atinentes as patentes ndo englobar expressamente o referido dispositivo, conforme
determinado pelo artigo 121 da LPI1/96?.

Em segundo lugar, é preciso ter em mente que essa vedacao sera aplicavel
no chamado exame formal (artigo 106, LPI1/96), juntamente com o contetdo do artigo
100, inciso Il da LPI/96, que se refere a novidade e originalidade intrinsecas (parte
inicial do dispositivo), bem como ao carater ornamental e aos limites da originalidade
(parte final do dispositivo).

Eis ai mais uma razéo pela qual a palavra “formal”, aplicada a exame previsto
nos artigos 106 e seguintes da LPI/96, é enganosa, assim como 0 € a expressao
legal “exame de mérito”, prevista no artigo 111 do mesmo diploma legal: € que,
embora o artigo 100, inciso Il da LPI/96 ndo exaura o exame da novidade e da

originalidade, é evidente que, ao investigar se um desenho industrial tem forma

“necessaria, comum ou vulgar do objeto”, verifica-se a existéncia de novidade e

26 Art. 18. Nao sdo patenteaveis:

| - o que for contrario a moral, aos bons costumes e a seguranca, a ordem e a saude publicas;

27 Art. 121. As disposicGes dos arts. 58 a 63 aplicam-se, no que couber, a matéria de que trata o
presente Titulo, disciplinando-se o direito do empregado ou prestador de servigos pelas disposicoes
dos arts. 88 a 93.



41

originalidade em relagdo ao dominio publico; para se fazer um paralelo com marcas,

verifica-se se o desenho industrial é intrinsecamente distintivo.

2.4. Penalidades civeis e criminais

Do ponto de vista civel, o registro validamente concedido confere a seu titular
o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar a
venda, vender ou importar com estes propositos, o objeto do desenho industrial
(reproducéo) ou a imitagdo suscetivel de causar confusdo?®, erro ou associacéo no
publico (artigo 109, paragrafo Unico c/c artigo 42, caput, da LP1/96).

Tal exclusividade, contudo, encontra os seguintes limites: i) atos praticados
por terceiros ndo autorizados, em carater privado e sem finalidade comercial, desde
que ndo acarretem prejuizo ao interesse econdmico do titular; ii) atos praticados por
terceiros nao autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou
pesquisas cientificas ou tecnologicas; e iii) a produto fabricado de acordo com
desenho industrial que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo
titular da patente ou com seu consentimento (artigo 109, paragrafo Unico c/c artigo
43, incisos |, Il e IV, LP1/96).2°

Do ponto de vista penal, o titular de registro de desenho industrial validamente
concedido pode impedir que qualquer um fabrique, sem sua autorizacdo, produto
que incorpore desenho industrial registrado, ou imitacdo substancial que possa
induzir em erro ou confusao, sob pena de detencéo, de 3 (trés) meses a 1 (um) ano,
ou multa (artigo 187, LPI1/96).

Em pena mais branda, de detencédo de 1 (um) a 3 (trés) meses, ou multa,
incorre quem pratica os demais atos vedados civilmente, tais como exportar, vender,
expor ou oferecer a venda, ter em estoque, ocultar ou receber, para utilizagdo com
fins econémicos, objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial registrado, ou

imitacdo substancial que possa induzir em erro ou confusdo (artigo 188, inciso |,

28 Chamada de “imitacéo substancial’ nos artigos 187 e 188 da LPI/96. O artigo 109 deve ser,
portanto, lido em harmonia com as normas penais aplicaveis a espécie, para que néo se chegue a
interpretacao absurda de que a punicao civil abrange apenas a reproducéo fiel do desenho industrial
objeto de registro validamente concedido, ao passo que a imitacdo substancial s6 pode ser punida
criminalmente: quem pode 0 mais, pode 0 menos, e a puni¢cao penal €, a0 menos em tese, mais
grave que a punicao civil.

29 Este terceiro ponto, por sinal, marca a exaustao nacional dos direitos sobre o desenho industrial,
estabelecendo a vedacédo a importagdo paralela de produtos protegidos por registro de desenho
industrial
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LP1/96), bem como quem importa produto que incorpore desenho industrial
registrado no Pais, ou imitagdo substancial que possa induzir em erro ou confuséo,
para os fins previstos no inciso anterior, e que nado tenha sido colocado no mercado
externo diretamente pelo titular ou com seu consentimento confusédo (artigo 188,
inciso I, LP1/96). Interessante notar que a importacdo paralela €, portanto, um ilicito
civel se o produto nao tiver sido inserido no mercado interno pelo titular ou pessoa
por ele autorizada, mas ndo sera um ilicito penal, salvo se essa importacao coincidir

com a primeira inser¢cdo no mercado em geral.

2.5. A originalidade nas normas do INPI

Atualmente, o INPI opera com as seguintes normas concernentes a desenhos

industriais, ressalvadas, é claro, a prépria LPI1/96, os tratados internacionais
aplicaveis e a Constituicdo da Republica.

- Resolucdo PR n° 55 de 18 de marco de 2013- Dispde sobre o
depdsito dos pedidos de registro de desenho industrial e dos pedidos
de registro de indicacdo geografica e dos procedimentos relativos a
numeracéao destes pedidos.

- Resolucdo PR n° 60 de 18 de marco de 2013 - Disp0e sobre a adoc¢ao
da classificacao internacional de desenhos industriais.

- Instrucdo Normativa n° 13/2013 - Dispbe sobre a aplicacdo da Lei de
Propriedade Industrial em relacdo aos registros de desenho industrial.

- Instrucdo Normativa n° 14/2013 - Dispbe sobre a alteracdo dos
formularios para a apresentacao de requerimentos na area de desenho

industrial.

Despisciendo ressaltar que nenhuma das normativas acima trata da questao
substancial da novidade e da originalidade, e nem tampouco das exclusGes dirigidas
aos desenhos tridimensionais presentes no artigo 100, inciso Il da LPI/96. Mesmo a
Instrucdo Normativa n° 13/2013, que com sua ementa abrangente poderia fazé-lo,

deixa de entrar no mérito da novidade e da originalidade em desenhos industriais.
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7

De certa forma, o titulo deste item é, sem qualquer intencdo, irbnico e,
também, marca uma omissao grave. Na andlise da originalidade na LPI1/96 e no
ordenamento juridico como um todo, era de se esperar um largo capitulo sobre o
entendimento formalizado do INPI, afora do que foi decidido pela Autarquia — e
sempre pode ser mudado — e a parte do valoroso, mas ja datado, trabalho do Dr.
Frederico Carlos Garcia (2000; 2002).

N&do dispomos sequer de Pareceres da Procuradoria Federal, nem de
diretrizes de andlise de registros e pedidos de registro de desenho industrial, ao
revés do que ocorre para as patentes de invencdo e modelo de utilidade e as
marcas. Isto nos reconduz, de certa forma, as motivacdes, justificativa e importancia
do presente trabalho: dar algum impulso académico a uma espécie de direito da
propriedade industrial cujo abandono é inversamente proporcional ao crescimento
de sua importancia para a economia do pais.

Em todo caso, apds dezoito anos de vigéncia da atual Lei da Propriedade
Industrial, alguma esperanca surge no horizonte: segundo informado em painel da
Comissdo de Estudos de Desenho Industrial da Associacdo Brasileira da
Propriedade Intelectual (ABPI)®, a referida Comissdo foi solicitado pelo INPI um
estudo comparativo sobre a originalidade, relativa a imposi¢céo de fungéo técnica do
produto, com vistas a produc¢éo de Diretrizes especificas sobre a aplicacdo do artigo

100, inciso Il, da LPI/96, acima transcrito.

2.6. As questdes sem resolucao expressa na lei ou nos atos normativos

Prova inequivoca da diferenca entre a atencdo que se da aos desenhos
industriais no exterior e no Brasil € a auséncia de mencéo, na LPI/96 e nas normas
do INPI, a certas questdes ligadas a desenhos industriais que nos paises
desenvolvidos foram abordadas expressamente.

Questdes como as interconexdes, entendidas como as partes dos objetos que
se destinam a conectar-se a partes de um produto complexo, as pe¢as must-fit e
must-match, a cumulacdo com o direito autoral e o direito marcario (marcas

tridimensionais) e a eventual protecdo a desenhos néo registrados, sao ignoradas

30 Ocorrido em 18 de agosto de 2013, no Pré-evento do XXXIl Congresso daquela Associacao.
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pelas normas objetivas no Brasil, sendo, quando muito, objeto de litigios
administrativos e judiciais, como é o caso das autopecas>'.

Este trabalho ndo se debruca extensivamente sobre cada um destes
problemas, eis que cada um deles exige, no minimo, uma dissertacdo de mestrado
propria, quando ndo um trabalho em nivel de doutoramento, para serem resolvidos.
Contudo, se retornara a alguns desses problemas apds as discussdes mais
aprofundadas sobre a originalidade, oportunidade em que seréo indicadas direcdes

para solucdo destas questdes (cf. capitulo 7, infra).

31 Analisado no item 7.2, infra.
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3. TRIPs e a Alternativa

No capitulo anterior, foi visto como a originalidade e a novidade se desenham
no texto legal brasileiro e como a originalidade tem certa “invisibilidade” na doutrina,
tendo sido inclusive postulada sua identidade substancial com o requisito da
novidade.

Ao analisar o Acordo TRIPs, contudo, outro problema, ameacando o requisito
de originalidade, se apresenta ao estudioso: embora TRIPS ndo entenda que
novidade e originalidade séo intercambiaveis, estabelece uma alternativa entre
novidade e originalidade®?, para os paises signatarios. Tendo o Brasil, contudo,
admitido os dois requisitos sem exclusdo de um ou de outro, cumpre analisar 0s
fundamentos mais profundos do requisito da originalidade, bem como sua
importadncia essencial para o regime juridico dos desenhos industriais,
estabelecendo, na oportunidade, as finalidades politico-econémicas do requisito,

enguanto regra de ponderacgao entre valores e principios constitucionais.

3.1. O texto do artigo 25.1 de TRIPs

Em 1994, ap0s anos de debates e rodadas, chegou-se a uma série de
tratados, na Rodada Uruguai do Acordo Geral de Tarifas e Troca (na singla inglesa,
GATT), para criacdo da Organizacdo Mundial do Comércio (OMC), que tinha como
anexo um dos documentos que vieram a definir a face atual da propriedade
intelectual no mundo: o Acordo sobre aspectos dos Direitos da Propriedade
Intelectual relacionados ao Comércio (ADPIC), melhor conhecido por sua sigla
inglesa TRIPs%,

Um dos paises originalmente signatarios de TRIPs foi o Brasil, que
internalizou o acordo através do Decreto n°. 1.355, de 30 de dezembro de 1994, que
promulga “a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de

Negociacdes Comerciais Multilaterais do GATT".

82 E, se estabalece uma alternativa, é que entende serem dois critérios substancialmente distintos,
porquanto ndo ha alternativa entre duas coisas iguais.
33 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.
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Uma das novidades trazidas por TRIPs foi um tratamento mais
pormenorizado, ainda que bem limitadamente, dos desenhos industriais. A
Convencao da Unido de Paris (CUP), cuja revisdo de Estocolmo (1967) encontra-se
internalizada no Brasil pelo Decreto n°. 1.263, de 10 de outubro de 1994, e que era o
grande tratado internacional sobre propriedade industrial até entdo, ndo continha
nenhuma norma substantiva sobre desenhos industriais®*.

Dentre as normas trazidas pelo acordo, contudo, esta o artigo 25.1, assim

redigido na traducao oficial ao portugués:

SECAO 4:DESENHOS INDUSTRIAIS
ARTIGO 25
Requisitos para a Protecdo

1. Os Membros estabelecerdo protecdo para desenhos industriais criados
independentemente, que sejam novos ou originais. Os Membros poderédo
estabelecer que os desenhos ndo serdo novos ou originais se estes ndo
diferirem significativamente de desenhos conhecidos ou combina¢cbes de
caracteristicas de desenhos conhecidos. Os Membros poderdo estabelecer
que essa protecdo nao se estenderd a desenhos determinados
essencialmente por consideragdes técnicas ou funcionais.

(grifou-se)

Como efeito direto da assinatura de TRIPs, o Brasil, assim como diversos
outros paises signatarios do acordo, modificou sua legislacdo, publicando, dentre
outras pecas legislativas, a atual LPI/96, que, como visto, estabelece os requisitos
de novidade e originalidade, desobedecendo, aparentemente, a alternativa
estabelecida no texto do tratado.

A doutrina apontou a existéncia dessa alternativa e se debrugcou sobre a
aparente disparidade entre a LP1/96 e o artigo 25.1 de TRIPs: “A qualificacdo 'novos
OU originais’ foi debatida com alguma extenséo, o que levou certos autores a arguir
gue uma ou outra, mas ndo ambas exigéncias poderiam ser admitidas®®.”
(BARBOSA, 2009, p. 7).

34 O que, por sinal, € uma das principais razdes pelas quais 0s paises signatarios - tendéncia em
clara reducédo, reconhecamos - tém sistemas distintos de protecéo a desenhos industriais, ao passo
gue para marcas e patentes o0s sistemas sdo muito assemelhados em suas linhas gerais.

35 [nota do original]: UNCTAD/ICSID, Resource Book on TRIPS and Development, Cambridge, 2005,
p. 332: “3.3.2 New or original - Members are left with the option of either implementing the criterion
of novelty or originality. The history of the final formulation of “new or original” says much for the
nebulous nature of “industrial design law”.460 Can Members go further and adopt both criteria of
protection, i.e. that a desigh must be new and original? This is highly unlikely due to the history of the
provision, and the express usage of “or”,rather than“and/or”, as proposed by some delegations. Are
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Também quanto a Diretiva 98/71, da Unido Europeia, que trata da protecéo
juridica ao desenho industrial em nivel comunitario, foi apontada a aparente
contradicdo com TRIPs (BENTLY; SHERMAN, 2004, p. 633):

As well as being novel, a design must posses “individual character”. This
has been described as ‘the overall dominant and decisive criterion’, and is
likely simultaneously to prove to be the most difficult aspect of any design to
judge.

It is also a requirement which is not obviously consistent with Community
obligations under TRIPS, which obliges members to provide protection of
‘independently created industrial designs that are new or original’. “Individual
character” looks, at first blush, like an extra, and therefore illegitimate,
hurdle. One attempt to justify the individual character standard argues that
‘individual character’ can be equated with the independent creation
standard, though this is unconvincing. A preferable approach is to
understand “individual character” as a standard equivalent to ‘significant
difference’: Article 25 of TRIPS permits members to provide that “designs
are not new or original if they do not significantly differ from known designs
or combinations of known design features.”. Viewed thus, TRIPS can also
assist us in defining the limits of the ‘individual character’ inquiry.

N&o obstante a referida disparidade entre a lei nacional e o tratado
internacional, até hoje ndo foi sequer suscitado qualquer descumprimento, por parte
do Brasil ou de outro Estado-membro, do referido dispositivo. Sem duvida, o
estabelecimento dos requisitos de novidade e originalidade para validade de um
registro de desenho industrial configura um incremento das dificuldades dos
candidatos a titulares, o que poderia ser contrario ao espirito do acordo. Busca-se,
aqui, explicar por que tal ndo é o caso, trilhando duas vias principais: a interpretagéo
histérico-sistematica de TRIPs e o fundamento constitucional da originalidade como

0 contributo minimo em matéria de desenho industrial.

3.2. A interpretacdo conjuntiva

Embora no texto do artigo 25.1 de TRIPs a conjuncéo alternativa “ou” seja
clara no sentido de que os paises devem adotar a novidade ou a originalidade como
requisitos para concessao de desenho industrial, resta a ddvida: esta bem
estabelecido que o pais que adote novidade, mas nao originalidade, assim como o
pais que adote a originalidade, mas ndo a novidade, ambos cumprem TRIPs; mas e

0s paises que adotam novidade e originalidade?

Members allowed to adopt more criteria of protection? This is apparently the case under the current
U.S. design patent regime and arguably also under the European Community Design Right”.
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Tal questdo esta longe de ser uma curiosidade de diletante, vez que nada
menos que Japdo®, Estados Unidos da América, todos os paises da Unido
Europeia, assim como a grande maioria dos paises da América Latina adotam os
critérios da novidade e da originalidade, entendida a originalidade como a exigéncia
gue vai além do ndo estar totalmente antecipado por uma Unica referéncia do estado
da técnica®’. Da extensissima compilacdo feita na parte especial do Tratado dos
irmaos Greffe (2008, Titulo 1V), abrangendo todos os paises exceto as nacgbes
africanas e algumas da Asia e do Oriente Médio, surge clara a no¢éo de que os
desenhos industriais, para serem validamente registrados ou patenteados, devem se
distinguir suficientemente daquilo que ja é conhecido do publico.

O comentario oficial do dispositivo legal, contudo, é claro: ndo ha como se
interpretar o artigo 25.1 de TRIPs como determinando a adocdo do critério da
novidade E/OU da originalidade, mas sim como impondo a alternativa entre os
requisitos. Nao obstante, é reconhecido logo em seguida o status de fato
consumado a inclusdo conjuntiva dos dois requisitos nas principais legislacées dos
paises signatarios do acordo e, mais importante, inclusdo que de forma alguma

restou punida como descumprimento do pacto internacional (2005, p. 332):

3.3.2 New or original

Members are left with the option of either implementing the criterion of
novelty or originality. The history of the final formulation of ‘new or original’
says much for the nebulous nature of ‘industrial design law’. [nota omitida]
Can Members go further and adopt both criteria of protection, i.e. that a
design must be new and original? This is highly unlikely due to the history of
the provision, and the express usage of ‘or’, rather than ‘and/or’, as

36 A Lei japonesa nao faz referéncia expressa as palavras “novo”/ “novidade e “original”/
“originalidade”. Porém, a cuidadosa leitura de seus dispositivos revela que o desenho industrial deve
ser novo e original, em sentido muito semelhante a lei brasileira. Assim é que, listando o que n&o
deve ser registrado como desenho industrial, o artigo 3 (1) (i) e (ii) determina que o desenho
industrial conhecido publicamente, no Japao assim como no exterior, em data anterior ao depdsito
ndo pode ser registrado. De modo analogo, a lei, em seu artigo 3 (1) (iii) proibe o registro de
desenho semelhante aos ja tornados publicos, apontando para o que entendemos como
originalidade em nossa lei. Outros artigos que apontam para essa exigéncia mais estrita que a
novidade sao o artigo 3 (2), que determina néo ser valido o desenho industrial que poderia ser
facilmente antecipado por técnico de ordinaria capacidade no segmento relevante, bem como o
artigo 5 (ii), que de forma mais ampla determina néo ser valido o registro para desenho industrial
gue seja indevidamente semelhante a artigo ou produto de terceiro. Ndo obstante, nas explicacdes
dadas pelo Escritério de Patentes Japonés, € dito que, de todas as exigéncias legais para validade
de um registro de desenho industrial, as duas principais séo a novidade (“novelty”) e a criatividade
(“creativity”), que parece ser correspondente a nossa originalidade. Cf.
http://www.jpo.go.jp/seido_e/syoukai_video.htm (Acesso em 26.04.2014).

87 Ressalva importante, na medida em que os paises adotam nomenclaturas distintas, como é o caso
dos paises da Unido Europeia que, influenciados pela linguagem da Diretiva 98/71, chamam este
critério de “carater individual”.
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proposed by some delegations. Are Members allowed to adopt more criteria
of protection? This is apparently the case under the current U.S. design
patent regime (...) and arguably also under the European Community
Design Right [nota omitida] (....).

Talvez a solugéo para o problema colocado pelo artigo 25.1 de TRIPs esteja
no fato de que a “originalidade” foi entendida no contexto do tratado em tela como
sendo a originalidade subjetiva, apontada pela doutrina em oposicéo a originalidade
objetiva, e sobre a qual discorremos no item 2.2.2.2, supra, ao passo que a
novidade, no acordo TRIPs, tem uma acepcédo muito assemelhada a novidade da lei
brasileira (UNCTAD, 2005, p. 324, nota 436):

The originality criterion is met where a piece of work is the result of
independent human intellect and creativity, even if a similar product has
been known to the public before. Conversely, the novelty criterion requires
that no identical design must have been made available to the public prior to
the date of filing of the application for registration of the design for which
protection is claimed.

Em todo caso, o Brasil ndo esta isolado no adotar a novidade e a
originalidade como requisitos conjuntos de validade do registro de desenho
industrial. Ao revés, esta acompanhado por todos os paises supracitados e, muito
provavelmente, ndo descumpre TRIPs, visto que, ao levar em consideracdo 0s
requisitos conjuntos de validade, objetiva reforcar a criatividade ou a originalidade
subjetiva e ndo criar regras irrazoaveis ou burocraticas para a protecdo juridica
estabelecida em lei. Em todo caso, seria a reiteracdo de um equivoco, ainda que em
escala mundial, capaz de fundamentar a exigéncia conjunta de novidade e
originalidade? Procurando a resposta a essa questdo, chegamos necessariamente a
outra fundamentacao da originalidade como requisito autbnomo e independente da
novidade, e que nado poderia ter sido omitido, sob o pretexto de assim estar

cumprindo TRIPs.

3.3. A Originalidade como requisito constitucional

Como visto anteriormente neste capitulo, o acordo TRIPS, vigente no Brasil,
nao exige a cumulacado dos requisitos de novidade e originalidade para que se
considere valido um registro ou patente de desenho industrial. Com efeito, além de o

texto do artigo 25.1 do acordo trazer a conjuncdo alternativa “ou”, no lugar da
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conjuncgéao “e”, o livro da UNCTAD, orientando a interpretacdo de TRIPS com base
no histérico das discussfes sobre a redacdo deste artigo, reforca que os paises
devem escolher a novidade ou a originalidade para requisitos de validade de
desenhos industriais, ndo sendo necessaria a sua cumulacéo.

N&o obstante a interpretacdo de que a cumulagdo ndo seria necessaria, resta
a davida se essa cumulacédo seria vedada — isto €, se a alternativa dada por TRIPS é
excludente — ou, ao revés, se 0s paises signatarios do acordo poderiam acumular
“novidade” e “originalidade” sem descumpri-lo.

Esta bem assentado que, na auséncia de orientacdo clara por parte da
UNCTAD, todos os paises da Unido Europeia, assim como os EUA e Japéao
adotaram ambos os critérios; ainda que com nomenclaturas distintas, todos os
paises incluiram uma exigéncia de esforco adicional a trincheira estabelecida pela
novidade e de alcance de uma efetiva individualidade ornamental com referéncia
aos demais produtos, fruto de uma inventividade estética.

Considerando que nenhum destes paises foi sancionado por tal cumulacéo,
parece muito provavel que essas nacgdes, segundo TRIPS, tenham a liberdade de
cumular os requisitos com vistas a elevar a trincheira (da expressao inglesa treshold)
da qualidade dos desenhos que se candidatam a protecdo conferida pela legislagédo
nacional. Dentre tais paises, como ja visto, esta o Brasil. Por conseguinte, o Brasil
muito provavelmente3® ndo esta descumprindo TRIPS.

Contudo, h&a que se considerar se a escolha dessa cumulacédo, para o0 caso
brasileiro em especial, € simplesmente uma decisdo politica, que poderia ter sido
tomada em outro sentido, ou se, ao revés, consubstancia um requisito constitucional,
isto €, um mandamento imperativo do constituinte para o legislador ordinario, ao qual
este ndo poderia se furtar sob pena de vulneracdo da Carta Magna e dos direitos ali
dispostos, visto que tanto a Constituicdo quanto a legislacdo infraconstitucional
valorizam os resultados do intelecto humano para enquadramento como bens
juridicos passiveis de tutela.

De outro bordo, ndo se pode olvidar o posicionamento de que novidade e
originalidade se igualam, ndo sendo dois, mas um so6 requisito com dois homes, cuja

melhor expressdo formal foi dada, conforme visto no capitulo anterior, pelo Dr.

38 O uso da probabilidade, na presente andlise, decorre de prudéncia com o tema: diante de auséncia
de manifestacédo clara da UNCTAD e impossibilidade de demonstracéo analitica (por logica
silogistica) de que a cumulagéo de requisitos néo viola TRIPS, seria temerario tomar a conclusao
por fato consumado.
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Frederico Carlos da Cunha, que além de autor foi Chefe da Divisdao de Desenhos
Industriais da Diretoria da Patentes do INPI, onde hauriu muitos anos de experiéncia
na analise de Dls. Se for possivel demonstrar que a originalidade é um requisito
individual e constitucional, que cumpre funcdes proprias, distintas da novidade, o
posicionamento daquele autor restara, definitivamente, superado.

A consideracéo da originalidade, em desenho industrial, como um requisito
constitucional, foi avancada pelo Dr. Denis Borges Barbosa em uma série de artigos
e capitulos de livros, e é exposta dentro da teoria do contributo minimo, segundo a
qual os requisitos posteriores a novidade — atividade inventiva, no caso das
patentes, e originalidade, no caso dos desenhos industriais — sdo exigéncias de um
salto qualitativo especial e essencial. Resulta do reconhecimento de que entre um
desenho ser novo e ser original, ha uma distancia que corresponde, no aspecto
subjetivo, a um esfor¢o criativo e, no aspecto objetivo, a uma distinguibilidade
efetiva, a olho nu, daquele desenho com relagdo aos demais que vieram a publico
até seu deposito.

Dissemos anteriormente “esforco criativo” e ndo meramente esforco. O mero
esforgo, o investimento de tempo e dinheiro, pode muito bem resultar num desenho
desprovido de originalidade. O esfor¢co puro, sem o talento que transparece na
criatividade, ndo atrai a protecédo legal. Nas palavras do autor, o contributo minimo
se trata “de uma margem minima de contribuicAo social além do simples
investimento, dificuldade ou esfor¢o.” (BARBOSA, 2009, p. 3).

A sede constitucional da originalidade em desenho industrial seria de
demonstragdo um pouco sinuosa, segundo a doutrina do Prof. Denis Barbosa. Para
ele, a originalidade tem a natureza “de um requisito geral de ponderacéo”, a saber,
entre o direito da propriedade industrial constitucionalmente garantido no artigo 5°,
inciso XXIX da Constituicdo da Republica, de um lado, e os principios de livre
concorréncia e desenvolvimento econémico, que norteiam o ordenamento juridico-
econdbmico, e que aparecem, inclusive, no proprio dispositivo, em sua parte final,
chamada de clausula finalistica.

Essa ponderacao visa a garantir aos autores de desenhos industriais a eficaz
protecdo a suas criacdes, exigindo porém destas, em contrapartida, uma qualidade
objetiva de superacéo do trivial e do 6bvio, elevando o patamar binario da novidade,

ja que somente assim se estaria atendendo a exigéncia constitucional.
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Interessa aprofundar, ainda que dentro de limitadas linhas, o que seria o
interesse social e o desenvolvimento econdmico no caso dos desenhos industriais.

Uma comparacdo ajuda a ilustrar a questdo: no caso das invencodes e
modelos de utilidade, estd bem assente na doutrina (BARBOSA et. al., 2009) que
tais criagbes atendem ao interesse social na medida em que promovem o avango da
ciéncia e da técnica e melhoram as condi¢Bes gerais de existéncia, tendo-se sempre
em vista que a invencdo é uma solucédo técnica para um problema técnico. O fim de
problemas técnicos pela engenhosidade humana é visto como um bem digno de
protecdo, vez que atende ao interesse social.

Os desenhos industriais, por seu turno, se caracterizam pela
ornamentalidade, como ja visto, e sdo protegidos justamente no que ha de inutil e
meramente visual e externo em determinada forma ou configuracdo bidimensional.
Portanto, o interesse social ndo estaria no avanco da técnica, mas no
reconhecimento do valor de criagcdes estético-funcionais dotadas de originalidade.
Nesse passo, o interesse social que o desenho industrial atende €, primeiramente, o
reconhecimento da criacdo intelectual ornamental decorrente da capacidade
especifica do ser humano como ser inteligente e sensivel. Em segundo lugar, o
interesse social também se encontra na variagdo estética como um meio de se
promover os interesses e anseios do publico consumidor e aquecer o mercado.

Sendo assim, ndo basta, realmente, que o desenho industrial ndo esteja
totalmente antecipado no estado da técnica (novidade), sendo necessario que tenha
configuracdo suficientemente distintiva com relagcdo aos demais desenhos que lhe
sdo anteriores. Se assim nao for, trés consequéncias incompativeis com a estrutura
e funcionaldiade dos desenhos industriais se seguirdo. A primeira, € a concessao de
direito a um esforco nao criativo ou, pior ainda, a um ato de parasitismo do trabalho
alheio. Em segundo lugar, a falta de protecdo ao fundo de comércio e propriedade
imaterial daqueles que, efetivamente, contribuiram para o avanco do estado da
técnica através de desenhos novos e originais. Por fim, mas ndo menos importante,
o consumidor podera tomar um produto por outro (confusdo), ou associar qualidades
e valores de um produto a outro (associacdo). Todas essas consequéncias se

traduzem em um dano a propriedade privada, a livre concorréncia, bem como aos
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consumidores, trés valores primordiais da chamada constituicdo economica (art.
170, CRFB/88)%.

O desenvolvimento econdmico do pais?, por sua vez, serda atendido se
respeitadas as mesmas diretrizes impostas pelo interesse social, mas, neste caso,
admite-se uma visao distinta, derivada de um angulo negativo sob o qual enxergar a
originalidade. Com efeito, um desenho industrial novo e original incrementa a
concorréncia e tem por objetivo motivar o0 consumo. Ainda, pode lancar nova
tendéncia, modificar o mercado, abrir novos leques de opcéo, tudo em beneficio do
poder de escolha do consumidor. Imagine-se, contudo, a situacdo reversa: a
concessao de registro a um desenho que, apesar de ndo ser idéntico a outros
anteriormente publicados, deles ndo se distingue efetivamente, por carecer de
configuracéo original. Um tal desenho ndo sé pode provocar o erro e confusdo no
consumidor, causando-lhe danos; o registro de um desenho vulgar, necessario,
comum, desprovido do salto qualitivo que é a originalidade, conferira, em tese, uma
exclusividade indevida a seu titular sobre elementos do dominio publico. Caso
exercida a exclusividade contra concorrentes, isto significara a restricdo de uso do
dominio publico, prejudicando a liberdade econdmica na sua faceta concorrencial. A
depender do caso concreto, poderd mesmo implicar em monopdlio econémico, sem
qualquer contrapartida de mérito do titular, o que evidentemente ndo se coaduna
com 0s principios constitucionais aplicaveis.

Portanto, a exigéncia de um minimo de originalidade, de um salto qualitativo a
partir da novidade, faz parte tanto da estrutura do desenho industrial como criagao
intelectual de valor, bem como de sua funcéo, na medida em que visa a atender ao
interesse social e ao desenvolvimento econdmico, através dos quais ficam
resguardados os direitos dos concorrentes e dos consumidores®..

Além dessa exposicdo, contudo, hd ainda outro caminho para se chegar ao
fundamento constitucional do requisito da originalidade. Como visto no capitulo 2,
supra, o termo “original”, aplicado a uma criagao intelectual, significa que tal criagao

39 O presente raciocinio é fundamental para a definicdo do critério de afericdo de originalidade - se o
do utilizador informado, ou do consumidor médio, - 0 que sera visto no capitulo 6, infra.

40 A exclusdo do desenvolvimento tecnolégico foi feita propositalmente: se o desenho industrial recai
sobre e fomenta a criatividade dos aspectos ornamentais, excluidos os elementos determinados por
consideracdes essencialmente técnicas ou funcionais, ndo atende ao desenvolvimento tecnolégico,
mas tdo somente ao econdémico, como é o caso das marcas.

41 O raciocinio exposto nos ultimos paragrafos é original deste trabalho, no que toca a aplicacédo ao
desenho industrial; contudo, é em grande parte tributario da exposicdo mais alentada, feita pelo Dr.
Denis Barbosa, quanto a atividade inventiva.
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originou-se de uma pessoa, no caso, 0 autor do desenho industrial. Por sua vez, a
palavra “autor” significa — o pleonasmo é necessario - o criador da criacdo. O liame
que liga o autor a sua criacdo é a originalidade, ainda que sob o aspecto
estritamente subjetivo. Se o desenhista ndo se esforcou criativamente, se ele
apenas apresentou como propria a criacdo de um terceiro ou algo que esteja no
dominio publico, neste caso, o liame que ele pretende passar por originalidade
conecta a criagcdo ndo a pessoa desse desenhista, mas a de outro. Um pedido ou
registro de desenho industrial carente de originalidade, portanto, consubstancia um
liame putativo de paternidade entre criagao e autor.

Partindo da distingdo de que o desenhista industrial é autor de um desenho
industrial, e que o liame que os conecta € a originalidade subjetiva, podemos

reconduzir o requisito diretamente a letra do artigo 5°, inciso XXIX da Constituicao:

XXIX - a lei assegurarda aos _autores de inventos industriais privilégio

temporario para sua utilizacdo, bem como protecao as criagfes industriais,
a propriedade das marcas, aos nomes de empresas € a outros signos
distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnolégico e econdmico do Pais;

(grifou-se)

O comando legal, portanto, é que se assegurem direitos aos autores de
inventos industriais, dentre os quais 0os desenhos industriais*?. Ao mencionar os
autores e suas criacfes, implicita esta a referéncia a originalidade, que é o liame
necessario entre sujeito e objeto no ato de geracao ou criacdo, a relagdo de origem
criativa que confere a um individuo a qualidade de autor. Nado ha autor sem criacao,
nem criacao sem autor, ainda que um e outro termo sejam desconhecidos.

Tal raciocinio foi exemplarmente exposto no julgado do caso Feist
Publications, Inc. v. Rural Tel. Service Co., 499 U.S. 340 (1991), pela Suprema Corte

dos Estados Unidos da América, tratando da originalidade no direito de autor:

In Burrow-Giles, the Court distilled the same requirement from the
Constitution’s use of the word ‘authors.” The Court defined “author,” in a

42 Poder-se-ia objetar que, ao falar de inventos, o constituinte quis se restringir aos objetos de
patentes, ou talvez, mais restritivamente ainda, somente as invencdes. Contudo, além do sentido
amplo que, no contexto do dispositivo, a palavra “invento” deve ter, ndo se pode perder de vista que
a sisteméatica dos desenhos industriais € muito aproximada a das patentes de invencao e modelo de
utilidade, como fica claro pelo comando do artigo 121 da LPI/96. Portanto, inventos industriais
devem ser interpretados como criagcdes industriais, lato senso.
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constitutional sense, to mean “he to whom anything owes its origin;
originator; maker.” 111 U.S. at 58 (internal quotations omitted). As in The
Trade-Mark Cases, the Court emphasized the creative component of
originality. It described copyright as being limited to "original intellectual
conceptions of the author,” 111 U.S., at 58 , and stressed the importance of
requiring an author who accuses another of infringement to prove ‘the
existence [499 U.S. 340, 347] of those facts of originality, of intellectual
production, of thought, and conception.’ Id. Id., at 59-60.

(grifou-se)

Os caminhos que levam a fundamentacao constitucional ndo se excluem; pelo
contrario, se complementam. A ligacdo entre criagdo e autor, que é a originalidade
sob seu aspecto subjetivo, se refere simplesmente ao fato de que um determinado
autor criou um desenho industrial sem copia-lo de terceiro, isto €, empregando a
propria visdo, talento e criatividade. Todavia, essa criagdo ndo necessariamente
excluirqd a hipotese de reproducdo ou imitagdo indevida do desenho industrial de
terceiro, mas somente o dolo do autor*3. Portanto, ao reconduzir o requisito da
originalidade a expressdo “autor de inventos industriais”, funda-se
constitucionalmente a originalidade subjetiva, mas nao necessariamente a
originalidade objetiva.

Esta ultima tem sua origem constitucional suficientemente demonstrada pela
exposicao do Prof. Denis Barbosa, como um fator necessario de ponderacdo de
interesses constitucionalmente garantidos.

Em todo caso, pode-se concluir que a originalidade, além de um requisito
distinto da novidade, €, em sua dupla faceta, uma exigéncia constitucional, ndo

estando o legislador livre para elimina-la do ordenamento juridico.

4. A originalidade no exame dos registros de desenho industrial

Foram vistos, até o momento, o panorama geral da legislacdo sobre desenho
industrial atualmente vigente no Brasil; a questdo da alternativa proposta pelo
acordo TRIPs e de como, ao fim e ao cabo, os principais paises signatarios — em

especial os desenvolvidos - adotam a acumulacdo dos critérios de novidade e

43 Cf. item 2.2.2.2, supra.
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originalidade; e a necessidade do critério de originalidade como um requisito
constitucional para atendimento da Carta Maior.

Demonstrada a importancia da originalidade e seus contornos iniciais, este
capitulo visa a especificar a originalidade na dinamica dos exames dos requisitos
para concessdo e manutencdo de registros de desenhos industriais. Como ja
observado na introducdo, nem o INPI nem a jurisprudéncia nacional explicitam os
critérios para verificacdo, na pratica, do requisito de originalidade. Contudo, ha
efetiva distincdo entre a analise de originalidade no momento do exame de mérito,
seja levado a cabo por examinador do INPI, seja pelo Judiciario, e a mesma analise
levada a cabo na verificacdo binaria entre desenho industrial registrado
anteriormente e desenho usado ou registrado posteriormente, que ocorre no bojo da
acao de infracdo ou na acdo de nulidade motivada pela anterioridade de um unico
objeto.

Este capitulo é dedicado a analise da validade de um desenho industrial, em
oposicdo a analise de infracdo de um desenho industrial, seja pelo uso
desautorizado de desenho anteriormente registrado, seja pelo registro de um
desenho posterior, indéntico ou indevidamente semelhante a um anterior.
Evidentemente, algumas distin¢des, classificagdes e definicdes que, sem ocasiao de
surgirem nos capitulos precedentes, sao exploradas neste, retornardo no capitulo

seguinte, dedicado a analise binaria da originalidade.

4.1. Das vias de exame

Cumpre, preliminarmente, tecer alguns comentarios sobre as vias em que a
analise de validade do registro de desenho industrial pode ocorrer, haja vista que tal
topico € uma premissa dos itens desenvolvidos em seguida.

A primeira via é a administrativa, fundada nos artigos 111, caput e paragrafo
anico, assim como nos artigos 114 e seguintes, todos da LPI/96, que permitem ao
titular do registro, a terceiros legitimamente interessados e ao proprio INPI o exame
de mérito — isto &, da novidade e originalidade — do objeto do registro de desenho
industrial. A diferenga especifica entre as sistematicas € que ao titular € dado a
requisicdo de exame de mérito, ao passo que ao INPI e aos terceiros legitimamente

interessados é possivel requerer a instauracdo de processo administrativo de
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7

nulidade. Em qualquer dos casos, porém, 0 que ocorrera € um exame do
atendimento aos critérios legais de validade do registro, a saber, a novidade e a
originalidade.

O interesse de terceiros na nulidade de um registro que ndo atenda a
originalidade é evidente: se o desenho em questdo € trivial ou determinado
essencialmente por consideragfes técnicas ou funcionais, o registro impediria, em
tese, os concorrentes de usar livremente elementos do dominio publico*4. Da mesma
forma, o INPI tem o dever legal de examinar a validade de um registro caso chegue
a seu conhecimento elementos que o levem a por em duvida a presenca dos
requisitos legais no objeto do registro.

Menos 6bvio, talvez, seja o interesse do titular do registro no exame de seu
mérito. Afinal, ha uma presuncdo de legalidade que cobre o registro e, caso do
exame resulte que ndo estdo presentes os requisitos legais, o INPI é obrigado pela
lei a instaurar processo administrativo de nulidade ou acdo de nulidade (art. 111,
paragrafo unico, LP1/96). Parece, entdo, que o titular tem muito a arriscar e pouco a
ganhar com o pedido de exame de mérito.

No entanto, a sistematica de protecdo aos registros desmente essa
observacédo inicial. Ao receber uma demanda de infragcdo de desenho industrial
registrado, o magistrado terd& em mao um certificado de registro regularmente
emitido pelo INPI, mas, via de regra, ndo tera qualquer indicacéo de plano sobre as
formas e configuracfes visuais e ornamentais registradas serem novas e originais.
Afinal, se os requisitos dispostos nos artigos 95 a 98 da LPI/96 sdo examinados
apenas a reguerimento, um registro sem exame de mérito podera ser invalido, o que
confere certa precariedade a esse tipo de titulo.

Em sintonia com essas consideragdes, o Tribunal de Justica de Sao Paulo
determinou em acérdao proferido no processo n° 134.551-4/1, em 23 de novembro
de 1999, que, no caso de uma acéo de infracdo fundada em registro de desenho
industrial que néo teve seu mérito analisado, é inviavel a concessao de antecipacao
dos efeitos da tutela pretendida, dado que ndo esta presente a prova inequivoca do

direito alegado:

44 Lembrando-se que esta analise cabe no primeiro exame, regido pelo artigo 109 da LPI1/96,
conforme observado no capitulo 2, supra. Contudo, se nessa andlise preliminar néo for
corretamente identificado o elemento necessario, comum ou usual, e ainda o elemento
essencialmente determinado por considerag8es funcionais ou técnicas, é evidente que tal ponto
pode ser questionado em pleito dministrativo ou judicial de nulidade.
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(...) assim, é mister dilagdo probatéria para que se evidencie a alegada
novidade e originalidade a autorizar a acolhida da pretensdo inicial, se
afigurando descabida a concesséo de tutela antecipada pelo simples fato de
haver registro no INPI, registro esse que, repita-se, é efetivado sem exame
de tais pressupostos.

A insuficiéncia do titulo de propriedade sobre desenho industrial concedido
sem andlise de mérito como prova inequivoca do direito pleiteado € explicada por
Anali Anhuci (S/D, s.p.):

Os artigos 101 e seguintes estabelecem o procedimento de registro,
devendo-se destacar o teor do Art. 106, segundo o qual, uma vez
apresentado o pedido e observado o disposto nos artigos 100, 101 e 104,
sera automaticamente concedido o registro, com a expedicao do certificado.
Fato é que os dispositivos precedentes, até aqueles ressalvados no artigo
106, nao dizem respeito, em absoluto, a exame prévio do pedido
apresentado, que sera analisado apenas em seu aspecto formal.

Em ultima analise, a forma de concesséo do registro de desenho industrial,
carente de exame apurado, torna o titulo um direito fragilizado. Como fonte
de fundamentacdo a demanda especifica, conduz a inviabilidade de
formulagdo de pedido antecipatorio.

Com efeito, se o registro foi concedido sem analise dos requisitos da
novidade e originalidade, ato da administracdo publica permitido por lei apenas
como um meio de acelerar a transformacao daquele bem intelectual em propriedade,
ndo ha prova inequivoca do direito, sobretudo quando este requisito € encarado sob
0 prisma da antecipacdo dos efeitos da tutela, estando o magistrado diante da
possibilidade de determinar uma mudanca — geralmente drastica — no patriménio do
réu e em sua dinamica comercial, podendo até mesmo atingir, irreparavelmente, seu
crédito junto a clientela.

Em razao disto, um titular tem interesse na analise do mérito de seu registro
de desenho industrial, a fim de reforca-lo e obter a antecipacéo dos efeitos da tutela
e a condenacéo final da parte infratora.

A segunda via para exame de validade do registro € a judicial e esti
estabelecida no artigo 118 da LP1/96, que simplesmente remete o intérprete da lei as
disposicfes dos artigos 56 e 57, que regulam a acdo de nulidade de patentes. Isto
significa, na pratica, que a acao de nulidade de registro de desenho industrial podera
ser proposta, seja pelo préprio INPI, seja por terceiro legitimamente interessado,
durante o prazo de validade do registro (artigo 56, caput, LPI1/96) e sera processada

perante a Justica Federal (artigo 57, caput, LPI/96). Contudo, a nulidade do registro
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também pode ser alegada como matéria de defesa em acgéo de infracdo (artigo 56,
§1° da LPI), que, via de regra, sera processada pela Justica Estadual®.

Portanto, sdo trés as vias possiveis para exame, ou reexame, da validade de
registros de desenho industrial: procedimento administrativo no INPI, acdo de
nulidade na Justica Federal e defesa na acao de infracdo perante a Justica Estadual.
A partir daqui, ndo seréo realizadas mencgdes a situacdo processual em que é feita a
analise da presenca dos requisitos de novidade e originalidade do desenho
industrial, salvo quando estritamente necessario. Feitas essas distin¢cdes, passemos

as questdes atinentes a originalidade nesse tipo de exame.

4.2. Do exame da originalidade prévio a concessao do registro

4.2.1. Os passos ordenados logicamente no exame de validade

Com base no que dispde a Lei da Propriedade Industrial sobre os desenhos
industriais, os objetos dos pedidos de registro deverdo obedecer a caracteristicas
determinadas para merecer a protecdo conferida pelo registro. No plano da anélise
de validade do desenho industrial, tais caracteristicas obedecem a uma ordem
determinada, em parte pela lei, em parte por consideracoes légicas.

Como sera visto com mais vagar nos proximos itens, o primeiro critério a ser
observado, ainda na fase de pedido de registro, é o carater ornamental, visual e
externo do objeto cuja protecdo se pleiteia*®. Em segundo lugar, o examinador do
pedido verificara se o objeto ndo tem forma vulgar, comum ou necessaria, e ainda se

tal forma ndo é determinada essencialmente por consideracdes técnicas ou

45 Esta norma foi violada frontalmente pelo ac6rdao proferido no REsp 1.132.449-PR, julgado em
13/3/2012, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que assim disp6s: “Embora a LPI preveja, em
seu art. 56, § 1°, a possibilidade de alegagdo de nulidade do registro como matéria de defesa, a
melhor interpretagédo desse dispositivo indica que ele deve estar inserido numa acéo que discuta, na
Justica Federal, a nulidade do registro. Isso porque néo seria razoavel que, para o reconhecimento
da nulidade pela via principal, seja prevista uma regra especial de competéncia e a indispensavel
participacdo do INPI, mas, para o mero reconhecimento incidental da invalidade do registro, ndo se
imponha cautela alguma.”.

Como se Vvé, a decisdo do STJ tornou ineficaz o dispositivo legal, o que leva os operadores do direito
a observarem, com temor, os desenvolvimentos desta linha jurisprudencial. Registre-se que a
ponderacdo da ilustre relatora, aparentemente sensata, olvida-se de que o reconhecimento da
nulidade em acao de infracdo é incidental, ndo afetando o registro de desenho industrial sobre o
qgual se funda a acao de infracdo e operando efeitos apenas entre as partes, razao pela qual se
prescinde do INPI e da competéncia da Justica Federal. As criticas e analise mais detalhada da
decisdo, contudo, fogem aos limites do tema deste trabalho.

46 Sobre tais caracteristicas, v. capitulo 2, supra.
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funcionais (artigo 100, inciso Il, LPI/96). Em terceiro, verificar-se-a se o objeto
ofende “a moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de
pessoas, ou atente contra liberdade de consciéncia, crenca, culto religioso ou idéia e
sentimentos dignos de respeito e veneracao” (artigo 100, I, LP1/96). Estes critérios,
juntamente com o preenchimento de requisitos formais e pagamento de taxas (artigo
101 e incisos, LPI/96), fazem parte da analise do pedido de registro de desenho
industrial, conforme determina o artigo 103 do mesmo diploma legal.

ApOs a concessao do registro, caso seja necessario realizar o exame de
mérito, isto €, dos requisitos dispostos nos artigos 95 a 98, a lei também imp&e uma
ordem a tal analise.

Como visto no capitulo 2 deste trabalho, a novidade é o requisito pelo qual o
objeto do desenho industrial ndo pode estar integralmente compreendido no estado
da técnica, nos termos do artigo 96 e 88 da LPI/96. Ao empregar o0 termo
“integralmente”, o legislador impds a novidade o carater objetivo, no sentido de que
nao sera novo aquilo que for reproducéo fiel de objeto que compde o estado da
técnica, e sera nova a forma ou configuracdo de linhas e cores que tenha pelo
menos alguma diferenca com relagédo aos objetos ja conhecidos.

J& a originalidade é a “configuracdo visual distintiva, em relagdo a outros
objetos anteriores” (artigo 97, caput, LPI/96). Por configuracdo visual distintiva
entende-se ndo s6 a nao reproducéo fiel dos objetos no estado da técnica, o que é
vedado pela exigéncia de novidade, mas também um salto criativo que determine
que o objeto analisado seja suficientemente distintivo com relacdo aos objetos ja
conhecidos.

Portanto, resta evidente que o exame de novidade deve preceder ao exame
de originalidade. Afinal, se o objeto reproduz servilmente outro ja integrante do
estado da técnica, € evidente que Ihe falta originalidade, no sentido de configuracéo
distintiva. Lado outro, nem todo objeto que seja novo, pelo simples fato de nédo haver
reproduzido objeto ja conhecido, tera a distinguibilidade requerida pela lei, conforme

assinala Denis Borges Barbosa (2002, p. 504):

A luz de tais parametros, entendo que o requisito, em sua nova roupagem,
deva ser entendido como a exigéncia de que o objeto da protecéo seja ndo
s6 novo, ou seja, ndo contido no estado da arte, mas também distintivo em
face desta, em grau de distingdo comparavel ao ato inventivo dos modelos
de utilidade.
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Por fim, devera o examinador ou julgador avaliar se o objeto em questdo ndo
se trata de obra puramente artistica (artigo 98, LPI1/96), isto €, se 0 desenho em
questao atende ao requisito de aplicabilidade industrial.

Com isto, € possivel esquematizar a ordem de exame dos requisitos de

concessao de desenhos industriais da seguinte forma:

Fase de exame do pedido (artigo 103, LP1/96)

1°) Carater ornamental, visual e externo;

29 Forma vulgar, comum ou necessaria, ou determinada
essencialmente por consideragfes técnicas ou funcionais (artigo 100,
inciso Il, LP1/96);

[{P]

3°) ofensa “a moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou
imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciéncia, crenca,
culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneracao”
(artigo 100, I, LPI1/96); e

4°) atendimento aos requisitos formais (artigo 101 e incisos, LPI1/96)

Fase de exame de mérito do registro (artigo 111, paragrafo unico,
LP1/96)

1°) Novidade;
2°) Originalidade;
3°) Aplicabilidade industrial.

Importante destacar que, na acdo judicial de nulidade do registro, todos o0s
requisitos acima listados poderéo ser impugnados e avaliados judicialmente, eis que
“é nulo o registro concedido em desacordo com as disposi¢cdes desta Lei” (artigo
112, LPI1/96). Contudo, o processo administrativo de nulidade esta adstrito a
conhecer dos requisitos especificos do exame de mérito do registro. Isto significa, na
pratica, que o interessado em obter a nulidade de um registro de desenho industrial

que viole qualquer dos requisitos listados nos artigos 100 e incisos e 101 e incisos
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da LPI/96, devera recorrer diretamente a acdo de nulidade a ser proposta na Justica
Federal em face do(s) titular(es) do registro atacado e do INPI.

Feitas estas especificacdes da questdo do exame de desenho industrial,
passemos agora a analise de cada um dos critérios que guardam relacdo com a

guestdo da originalidade, central a este trabalho.

4.2.2 O desenho industrial como aspecto ornamental, visual, externo e inutil

De forma semelhante a legislacdo dos paises pertencentes a Unido Europeia,
bem como a legislacdo dos EUA e do Japéo, a lei brasileira determina que o objeto
da protecdo por desenho industrial serd o carater ornamental, externo e visualmente
perceptivel do objeto protegido (artigo 95 da LPI/96). Isto € significativo, na medida
em que a Secao 4 do acordo TRIPS néo define o que é desenho industrial.

Ao definir o escopo de protecédo da patente de design, o United States Patent
and Trademark Office (USPTO) pde relevo precisamente na ornamentalidade e
visualidade do desenho industrial, o que, por sinal, vai aléem do texto legal (U.S.C. 35
88171-173):

A design consists of the visual ornamental characteristics embodied in,
or_applied to, an article of manufacture. Since a design is manifested in
appearance, the subject matter of a design patent application may relate to
the configuration or shape of an article, to the surface ornamentation applied
to an article, or to the combination of configuration and surface
ornamentation.

(2011, p. 1; grifou-se)

A jurista espanhola Carmen Lence Reija também ressalta a natureza estética,
o foco na aparéncia — ao contrario da funcionalidade - que € a esséncia do desenho
industrial (2004, p. 28):

Asi, el disefio es, ante todo, “apariencia”, concepto que la Ley no define,
aunque ofrece una lista de elementos que pueden constituir apariencia, a
saber: “linea, configuracion, color, forma, textura o material del producto en
si o de su ornamentacion”.

A Lei brasileira, ainda que ndo dé expressamente tantos elementos, faz

mencao ao “conjunto ornamental de linhas e cores” e a “forma plastica ornamental”

(art. 95, LPI/96), que ndo deixam margem a davida de que o objeto juridico do
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desenho industrial é a aparéncia, o que decorre da palavra “ornamental’, e ndo o
efeito técnico ou a funcionalidade. Nas palavras dos juristas Pierre e Francois
Greffe, “les éléments constitutifs du modeéle [e, por extensdo, dos desenhos como
um todo] doivent étre inutiles, ornamentaux” (2008, p. 95).

Em outras palavras, embora os objetos de desenhos industriais tenham como
caracteristica serem, via de regra, itens Uteis ou funcionais, a protecédo legal do
registro de desenho industrial — e, portanto, a analise de sua validade de acordo com
os critérios da novidade e originalidade — recaem sobre os elementos ornamentais,
intteis do ponto de vista funcional.

Ornamentalidade, linhas, cores, formas, apelo estético: todas estas palavras
remetem ao apelo visual, dando a entender que serdo objeto da exclusividade
conferida pelo registro de desenho industrial os aspectos visualmente perceptiveis
do produto protegido*’. HA que se ressaltar que a lei brasileira coloca
expressamente a visualidade como um requisito legal, ao determinar que o desenho
industrial deve proporcionar “resultado visual novo e original na sua configuracao
externa” (artigo 95, LPI1/96), bem como ao definir a originalidade como “configuracao
visual distintiva” (artigo 97, LP1/96). Também, apenas o carater externo do desenho
sera considerado e, portanto, qualquer aplicacdo original que fique em parte interna
do produto ndo merecera protecéo®.

Ao julgar um caso em que o INPI havia indicado um modelo de utilidade
anteriormente patenteado como anterioridade que fulminava a suposta originalidade
de um desenho industrial, o Tribunal Regional Federal da 22 Regido reiterou essa
distingéo:

De outro lado, ndo_se pode ignorar que a protecdo assegurada pelo
registro _do desenho industrial diz_respeito _a formatacdo visual
empregada a um objeto, em nada se confundindo com as eventuais
melhorias funcionais alegadas pela apelante quanto a versatilidade e
economia decorrentes da configuracdo ornamental registrada (fls. 284-
285), as quais poderiam encontrar protecdo de exclusividade com o registro
da patente de modelo de utilidade (artigo 9° da Lei n® 9.279-96), registro
esse ndo requerido perante o INPI pela autora.

(TRF2 - 22 Turma Especializada. Apelagdo civel n°. 0800355-
27.2008.4.02.5101. Relator Des. André Fontes. Julgamento por
unanimidade. Julgado em 14.01.2014. Grifou-se.)

47 No que, alids, em muito se aproxima do regime de marcas no Brasil, dado que estes sinais também
devem ser visualmente perceptiveis, de acordo com o artigo 122 da LPI/96, fato notado, dentre
outros, por Newton SILVEIRA (2012:. 103).

48 Cf. em mais detalhes no item 2.1, supra, inclusive a possibilidade de mitigacdo desse critério de
externalidade.
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Portanto, qualquer analise visando a originalidade devera ser precedida da
exclusao dos seguintes elementos, do escopo de exame: qualquer elemento interno
ao produto; qualquer forma ou configuracdo que nao seja visualmente perceptivel,
tal como uma alteracdo material cuja percepcdo s6 se poderia dar pelo tato; e
gualquer elemento que contrarie a ornamentalidade essenciais ao desenho
industrial. Corolario disto € que, caso o0 exame de mérito tenha de se debrucar sobre
elementos internos, nao visuais ou essencialmente funcionais ou técnicos, o registro

eventualmente concedido tera contrariado a lei.

4.2.3 Exame dos elementos determinados por consideragdes essencialmente

técnicas ou funcionais

Assim como no Brasil, os Estados Unidos, Japdo e a Unido Europeia e os
paises que dela fazem parte excluem da prote¢cdo os desenhos, ou aspectos dos
desenhos industriais, que sao ditados essencialmente por sua funcéo técnica (art.
100, II, LPI/96) e os desenhos contrarios a ordem publica e aos bons costumes (art.
100, I, LP1)%°,

Acerca da exclusdo dos desenhos ou aspectos de desenhos exclusivamente
técnicos ou funcionais, a jurista Carmen Reija lista algumas razdes que motivaram
os legisladores em grande parte dos paises a estabelecer esta restricdo (2004, p.
29):

El fundamento de esta prohibicion reside en la necesidad de fomentar la
libre competencia y en favorecer a los consumidores, ampliando sus
posibilidades de eleccion. Asi, el respeto al principio de libre competencia
no sélo condiciona el ejercicio de los derechos de propiedad industrial, sino
tambien su existencia misma. Esto obliga a exlcuir del &mbito del Derecho
del Disefio las configuraciones formales cuya disponibilidad sin restricciones
es el presupuesto para una competencia real. Esta exclusion también
encuentra justificacion en razones de técnica legislativa, consistentes en
separar el Derecho del Disefio de otros sectores de la propiedad industrial,
como el Derecho de Patentes o de modelos de utilidad.

Assim, segundo a jurista espanhola, ha duas razdes principais para esta

exclusdo. A primeira, de ordem axiolégica, visa a impedir que, através da

49 Vale lembrar que no acordo TRIPs, a exclusao de aspectos essencialmente funcionais ou técnicos
€ uma mera faculdade, consoante determinado pelo artigo 25.1, in fine.
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propriedade sobre aspectos técnicos e funcionais de desenhos e modelos, o titular
venha a impedir terceiros de utilizar funcionalidades préprias do produto em questéao.
Por exemplo: ndo houvesse tal cuidado legislativo, a primeira titular a levar a registro
um desenho industrial sobre um monitor de computador teria exclusividade nao
apenas sobre 0s aspectos ornamentais que sejam novos e originais, como também
sobre a forma quadrada ou retangular da tela, o uso de uma base de sustentacao,
disposicédo de botbes de ajuste de imagem e liga/desliga, dentre outros elementos
sem 0s quais nenhum concorrente poderia lancar no mercado produto similar.

Nesse passo, ao exigir do examinador e do julgador que abstraiam o aspecto
funcional do aspecto ornamental de cada desenho, a lei estd salvaguardando o
direito ndo s6 dos concorrentes produzirem objetos que incorporem o0s elementos
funcionais em dominio publico, como esta possibilitando a propria existéncia de
concorréncia.

Isto porque, como ja asseverado, uma das fun¢des do desenho industrial é
distinguir um produto de outro, ou seja, a aparéncia nova e original conferida ao
produto é a difereca que o individualiza de outros da mesma espécie. Por outro lado,
a espécie tomada em si — como no exemplo acima dado, monitores de computador —
é definida justamente pelas caracteristicas que todos tém em comum, quais sejam,
as caracteristicas técnicas e funcionais. Um monitor de computador até poderia ser
oval ou triangular, isto €, ndo ha objecéo teodrica a tal configuracdo; mas forcar um
concorrente a adotar tais formas pela concessao de exclusividade sobre a forma
quadrildtera ou retangular da tela a um agente econdmico especifico é violar a
liberdade de concorréncia através de uma violagdo mais profunda, do préprio
desenho industrial enquanto modalidade de propriedade industrial, que a lei quer
seja essencialmente ornamental, recaindo sobre a forma plastica, a aparéncia, e nao
a funcionalidade.

Este carater essencial do ente juridico “desenho industrial” esta em intima
conexdo com a segunda motivacao listada por Carmen Reija. A protecdo da
funcionalidade e de elementos técnicos € o0 objeto proprio das patentes de invencéo
e modelo industrial, que trazem um sistema distinto de requisitos, direitos conferidos,
limitagbes e, ndo menos importante, de duracdo dos direitos, que foi assim
delineado pelo legislador nacional e pelos tratados internacionais especificamente

para se adequar a sua natureza técnica. Portanto, é necessaria a exclusdo dos
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elementos técnicos e funcionais do escopo de exclusividade de um desenho
industrial, sob pena de superposicao de direitos sobre um mesmo objeto e, talvez
mais grave, concessdo de um direito de propriedade industrial inadequado para o
objeto protegido, com provaveis reflexos nefandos no dominio publico e na
concorréncia.

Sobre essa motivacdo de fundo sistemético, assevera a doutrina francesa
(BERTRAND, 1995, p. 44):

Les modéles dont la forme est totalement imposée par la fonction utilitaire
recherchée ne peuvent donc, au regard de la loi, étre protégés qu'au titre
des brevets. Cette regle, ditée par la volonté du Iégislateur d’éviter que les
créateurs aient recours au droit des dessins et modeles plutdt qu’au droit de
brevet pour des raisons d'opportunité (durée de la protection, formalités plus
simples...) est cependent justifiée au regard des principes élémentaires du
droit d'auteur. En effet, si la forme d'une création intellectuelle est
indissociable de sa fonction utilitaire, elle constitue de ce fait un passage
oblige: elle ne peut donc étre “originale” ou “distinctive”.

Além desses dois motivos, Bentley e Sherman (2004, p. 618) acrescentam
que, caso a forma seja essencialmente ditada pela funcéo ou técnica, o desenhista
industrial ndo exercera a liberdade de designer (designer freedom) e nao contribuira
com um esforco de design (design effort) relevante. Ele pode ter engenhado um
invento industrial patentedvel, mas sua criacdo intelectual ndo merecera protecao
como desenho industrial.

Contudo, os processos abstrativos que o examinador e o julgador terdo de, na
pratica, empregar para separar no produto o que é ditado pela fungéo técnica e o
gue é conjunto ornamental e forma plastica novos e originais ndo sao de facil
determinacao.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial ndo editou diretrizes oficiais
sobre a questdo dos elementos ditados exclusivamente por consideragdes
funcionais ou técnicas, deixando, portanto, o artigo 100, Il da LPI/96 sem regulag&o
propria. Na auséncia de tal regulacdo, cabe ao INPI e ao Judicidrio designar os
testes ou processos indicados para o mais fiel cumprimento do comando legal.

Enquanto no Brasil esta questdo esta sob discussao, a Unido Europeia vem
divisando alguns criterios para orientagdo do julgador e do examinador no
cumprimento de tdo essencial exclusdo, os quais serdo expostos e explorados a

seqguir.
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A doutrina europeia atual divisa quatro critérios principais aplicados na
jurisprudéncia dos tribunais de paises pertencentes a Unido Europeia para verificar
se um desenho industrial ou alguns de seus aspectos sdo essencialmente
determinados por consideragdes técnicas ou funcionais, quais sejam: o critério da
multiplicidade de formas; o critério dos contornos; o critério dos embelezamentos; e
o critério da intenc&o do autor do desenho (REIJA, 2004).

E necessario analisar a aplicacdo destes critérios, bem como ressaltar seus

pressupostos e a compatibilidade com o ordenamento juridico brasileiro.

4.2.3.1. O critério da multiplicidade das formas

Segundo este critério, 0 julgador deve “remontar a0 momento em que O
desenho foi concebido e analisar a liberdade de que desfrutou seu autor” (REIJA,
2004, p. 30), isto &, o julgador deve analisar se a forma obtida pelo autor do desenho
era a Unica possivel, caso em que o desenho € invalido por ser determinado
essencialmente por consideracdes técnicas ou funcionais, ou, ao revés, se a forma
obtida pelo autor é uma dentre outras possiveis e, portanto, houve liberdade criativa
e espaco para desenvolvimento da originalidade, que tornem o desenho digno de
protecao por registro.

Nesse cenario, o titular do registro sob analise deve provar, caso necessario,
que o resultado estético obtido ndo € o Unico possivel para atingir aquela
funcionalidade ou efeito técnico. Desincumbe-se de tal 6nus, por exemplo, o titular
que apresenta produtos da mesma espécie que, cumprindo a mesma fungdo ou
atingindo o mesmo efeito técnico, sao todavia distintos em sua configuracao visual.

O critério € chamado de “multiplicidade das formas” por postular que “um
desenho nédo estd ditado pela funcdo técnica quando a utilidade do produto possa
ser alcancada por varias formas; ou, o que € o mesmo, que a forma escolhida néo é
a unica possivel” (REIJA, 2004, p. 30). Nao obstante, ao menos no plano teodrico,
basta que haja uma outra forma possivel para que o desenho escape a nulidade por
infracao do artigo 100, 1l da LP1/96.

Segundo lecionam Lionel Bently e Brad Sherman (2004, p. 619), este seria o
critério escolhido pela Diretiva de Desenhos Industriais da Unido Europeia. Os

autores britanicos fazem essa afirmativa com base no Livro Verde, do Benelux, que
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incoropora os estudos que precederam a tentativa de harmonizacdo parcial da lei
sobre desenhos industriais na UE, consubstanciada na Diretiva 98/71. No artigo
5.4.6.2 do referido documento, registram os autores, é postulado que a forma é
ditada pela funcdo se nenhuma outra puder ser utilizada para cumprir aquela funcéo.
Assim, ndo haveria duvidas de que, ao se valer da expressao “ditado
exclusivamente pela funcéo”, o artigo 7 da Diretiva 98/71 quis estabelecer o critério
da multiplicidade das formas como aquele valido para analisar a exclusdo de tais
elementos.

No plano brasileiro, Newton Silveira, ainda que em comentario lateral, parece
admitir este como o critério ideal, ao registrar que “[no] caso dos modelos e
desenhos industriais, ndo se pode falar de obstaculo ao desenvolvimento técnico,
em face da imensa variedade de formas possiveis” (2012, p. 102).

Registra a doutrina (REIJA, 2004) que este é um critério bastante favoravel —
talvez 0 mais favoravel — para os interessados em obter registro de desenho
industrial, pois seriam raros 0s casos em que determinada funcdo ou efeito técnico
possam ser cumpridos por apenas uma configuracdo plastica. A critica a esse
parametro e seu valor perante os demais serdo desenvolvidos no subitem 4.2.3.5,
infra. Todavia, adiante-se que este parece ser o critério mais adequado para fins de

cumprimento da Lei da Propriedade Industrial brasileira.

4.2.3.2. O critério dos contornos

O critério dos contornos, acolhido durante certo tempo na jurisprudéncia
francesa, resulta consideravelmente mais desvantajoso para os titulares de registros
de desenho industrial. Segundo este critério, o registro deve ser negado ou anulado
toda vez que a forma pléstica esteja indissoluvelmente ligada ao efeito técnico ou a
funcionalidade. O notavel de tal critério € que, mesmo que a forma adotada néo seja
a Unica necessaria para a consecucao da funcionalidade do produto, a ela deve ser
negada protecdo como desenho industrial caso esteja intimamente ligada a
funcionalidade.

Pela aplicagdo do critério dos contornos, grande parte dos desenhos
industriais hoje registrados seriam invalidados. De fato, s6 sobrevivem a tal critério

os desenhos industriais totalmente desconectados da funcéo técnica, como, por
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exemplo, os ornamentos, relevos, esculturas, que possam ser fisica ou
conceptualmente separados do produto sem danificar sua utilidade.

Todavia, como oportunamente salientado por Carmen Reija, “este critério no
se adecua a la moderna realidad del disefio industrial, en la medida en que rechaza
la proteccion al disefio por el solo hecho de que éste sea util” (2004, p. 32). Em
outras palavras, sob a égide deste critério, as formas novas e originais ficariam
desprovidas de protecdo, pela simples razdo de néo se poder separar 0 aspecto
plastico, de carater ornamental, da funcionalidade impressa no produto. Um exemplo
para ilustrar este ponto seria uma cadeira que, por ter de obedecer a um conjunto
minimo de fatores estruturantes — pés ou base e assento, para nao incluir o espaldar
e 0 apoio de bracos — desmereceria protecdo a formas novas e originais para 0s
pés, base, assento, apoio de bragos e espaldar, pelo simples fato de tais elementos,
quando presentes, cumprirem a funcdo de acomodar um ser humano sentado de
forma minimamente confortavel.

Contudo é uma caracteristica essencial dos objetos que podem aceder a
protecdo por desenho industrial a unido, muitas vezes indissoluvel, entre
funcionalidade e apelo estético. Dessa forma, a ado¢ao do critério dos contornos, ja
abandonado na Europa, implicaria em restricdo excessiva — e portanto ilegal — dos
direitos do titular de desenho industrial em obter seu registro e defender sua
validade. Com efeito, ndo deve o examinador ou julgador, substituindo-se ao
legislador, criar limitacdo onde a propria lei ndo a estabelece. A aplicacdo do critério
dos contornos, consoante sua formulacdo e delineamento na jurisprudéncia

francesa, levaria precisamente a esse resultado.

4.2.3.3 O critério dos embelezamentos

Este critério foi avancado na doutrina por Russel-Clarke (1930) e parte de
uma distincdo epistemoldgica que propde que os desenhos se encaixam, de um
lado, em um género proximo, ou espécie, aos quais pertencem as caracteristicas
genéricas, funcionais, vulgares, técnicas, ndo passiveis de protecado por desenho
industrial, e, de outro, se individualizam por acréscimos ou embelezamentos feitos a

essas caracteristicas basicas ou estruturantes.



70

Assim, o julgador, ao examinar se um desenho industrial, ou determinados
aspectos seus, sdo essencialmente determinados por consideragdes funcionais ou
técnicas, deve ter em mente uma espécie de estrutura ideal, despida de acréscimos
ornamentais ou emebelezamentos, denominada “forma basica” (fundamental form,
no original). Aqueles aspectos do desenho que puderem ser reconduzidos a
estrutura basica ndo sdo passiveis de protecdo por registro de desenho industrial e,
caso constituam a parte do desenho sobre a qual se requereu protecéo, é de lei que
0 registro seja invalidado. Lado outro, se o desenho traz embelezamentos e
acréscimos originais a estrutura basica, ndo infringe a regra do artigo 100, Il da
LPI1/96.

Segundo aponta a doutrina especializada e os proprios tribunais ingleses
(REIJA, 2004), onde, sem embargo, este critério € amiude aplicado, a chamada
forma basica demanda grande abstracdo e tende a fracassar quando se esta diante
de uma forma plastica instrinsecamente — embora ndo exclusiva ou essencialmente
— relacionada com a func&o do produto industrial.

N&o se quer afirmar aqui que o critério € pernicioso ou inutil em si mesmo,
mas é provavel que, diante de um desenho industrial relacionado intimamente com a
funcdo do produto, sua aplicacéo leve a distor¢des, como negar validade ao registro
por considerar o desenho essencialmente ditado pela fung¢do técnica, em razéo,
simplesmente, de o julgador ou o perito ndo conseguir abstrair a “forma basica” que
caracteriza a espécie do produto.

N&o se pode negar certa dificuldade mesmo em conceber este esquema
eidético: afinal, uma forma béasica é, abstraia-se o quanto queira, uma forma. E a
imagem criada na mente do julgador necessariamente obedecera a uma forma
plastica que esteja em sua memdria, ou seja, uma combinacdo de imagens que
povoem sua mente, tornando pouco Uutil, e talvez até nefanda, a aplicacdo desse
critério aos desenhos industriais tridimensionais. Num mercado em que o0s produtos
sao revestidos de formas cada vez mais despidas de ornamentos (“clean”, no jargéo
dos designers), um tal critério conferiria protecdo apenas a desenhos cujo carater
ornamental seja acentuado — e separavel — da funcéo técnica. Portanto, de certa
forma, o critério do embelezamento se irmana ao critério dos contornos, cabendo a

ele, mutatis mutandis, as criticas que a doutrina destina ao critério francés.
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4.2.3.4. O critério da intencéo do autor do desenho

Este critério foi delineado no julgado Amp v. Utilux, proferido em 1972 pelo
Supremo Tribunal britanico®. O critério da intencdo do designer exige que o julgador
cologue-se no lugar do autor do desenho industrial, no preciso momento em que
concebeu a ideia que viria a se expressar no desenho sob analise. Segundo o
Tribunal britanico, o termo “ditado por”, presente na Lei Britanica de 1988 (dictated
by, no original) e também reproduzido em nossa LPI1/96, deve ser interpretado como
sendo aplicavel aos casos em que o designer, mesmo diante de opc¢oes
ornamentais, quis, conscientemente, criar um objeto ditado essencialmente por
consideracdes funcionais ou técnicas.

Em outras palavras, deve ser investigado se o designer, por si ou cumprindo
estritas orientagcbes do comissionador do desenho, teve em mente ao criar o
desenho, preponderantemente, as exigéncias de funcionalidade ou de carater
técnico, ou, ao reves, se procurou tornar o produto esteticamente atraente.

Decerto a principal dificuldade e natural objecdo a esse critério € que, para
ser aplicavel, depende de provas objetivas da intencdo do designer ou das
instrucbes da parte que comissionou o0 desenho, tais como contratos,
correspondéncia, memorandos, testemunhas, gravacbes, etc., ndo sendo
concebivel, por antijuridica e anticientifica, ilacdo acerca do que, subjetivamente, se
passava na mente do autor do desenho industrial analisado.

Todavia, este critério ndo carece de utilidade, ainda que sua aplicagéo venha
a ser subsidiaria, como por exemplo no caso em que se produza prova de que o
produto objeto de registro foi propagandeado pelo préprio titular com base apenas
em suas funcdes técnicas e ndo em seu apelo estético . Esta concesséo, escusado
dizer, é puramente tedrica, ndo havendo como prever se o peso dado a uma tal

prova seria capaz de afastar, no caso concreto, a aplicagdo de outro critério.

4.2.3.5 Avaliacao dos critérios segundo o ordenamento juridico brasileiro

Vistos os critérios acima em suas linhas essenciais, importa agora averiguar

qual deles seria 0 mais adequado para adocao pelos tribunais patrios e pelo préprio

50 [1972] R.P.C. 103 (HL).
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INPI, na aplicacdo do artigo 100, inciso Il da LPI/96. Para tanto, ha que se excluir os
critérios que se revelem claramente inconstitucionais ou ilegais, se for o caso, e
selecionar dentre os remanescentes o que melhor cumpre a mens legis.

De um ponto de vista estritamente tedrico, nenhum dos critérios € per se
contrario a lei, pois todos permitem o registro de desenhos de formas plasticas e
configuracbes aplicaveis a produtos industriais. Contudo, o critério dos contornos,
como ja assinalado, exclui, na pratica, os produtos cuja configuracdo ornamental e
estética esteja indissoluvelmente ligada a sua funcao ou efeito técnico.

A principal critica a tal critério é que faz parte da natureza e dindmica dos
mercados de produtos com apelo estético serem influenciados, sazonalmente, por
uma estética minimalista, clean, sem grande ornamentacéo, o que, como é evidente,
nao exclui per se a criagdo de desenhos novos e originais, embora se deva
conceder que certamente tal tendéncia dificulta o trabalho dos designers nesse
sentido. De fato, alguns mercados, como o de “linha branca”, deixam pouco espago
para ornamentacdes desligadas de consideragcfes funcionais, sendo até mesmo
provavel que a adocdo de ornamentacdes mais vistosas contrarie 0 gosto e
expectativa do publico-alvo. Portanto, a existéncia de uma estética minimalista, seja
ela sazonal ou essencial ao mercado, importa no afastamento do critério dos
contornos, sob pena de determinada categoria de produtos ficar excluida da
protecdo por desenho industrial, 0 que contrariaria a lei.

Enunciar a inconveniéncia do critério dos contornos, segundo o ordenamento
juridico brasileiro, € quase que necessariamente dar a mesma destinacdo ao critério
dos embelezamentos, embora se possa conceber situagdo em que este critério
reafirme a validade de um registro de desenho industrial onde o critério dos
contornos concluiria por vicio decorrente de determinacdo essencialmente funcional
ou técnica. Tal resultado ocorreria com um design que adote um relevo com
contornos e linhas novas e originais ligados a uma funcionalidade determinada,
sendo exemplo as linhas e contornos aplicados a tampa e as laterais de uma
maquina de lavar. Neste caso, seria possivel imaginar laterais e tampas totalmente
retas, ou com curvas pouco acentuadas e desprovidas de distintividade, ficando
perfeitamente abstraidas as linhas e contornos implementadas de forma nova e

original pelo designer.
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Em todo caso, e diante da omisséo de tal critério nas decisdes brasileiras, é
de se ponderar se, diante dos critérios da multiplicidade das formas e da intencéo do
designer, o critério dos embelezamentos nao deveria, simplesmente, ser
abandonado, por trazer riscos de ilegalidade as decisdes judiciais e administrativas
gue os apliqguem.

O critério da intencdo do designer, como ja afirmado, traz o inconveniente de
s6 poder ser aplicado quando na presenca de provas licitas de que o desenhista
teve seu processo criativo ditado essencialmente por consideracdes funcionais ou
técnicas.

Sua aceitacdo pelos julgadores, contudo, traz dois problemas principais. O
primeiro é que, mesmo diante de provas cabais de que o trabalho do designer foi
orientado por consideracdes essencialmente funcionais ou técnicas, pode acontecer
de o desenho, por simples verificagdo visual, ser dotado de elementos estéticos ndo
essencialmente ditados pelas consideragbes que, sem embargo, dominaram o
processo criativo do produto. Considerando que a lei de forma alguma da
importancia a intencdo do designer, exceto na medida em que esta se reflete nas
caracteristicas sensorialmente perceptiveis do desenho industrial, conclui-se que o
critério da intencdo sO6 pode ser licitamente aplicado quando haja uma duavida
razoavel sobre a grau de determinacado técnica ou funcional do produto. Em outras
palavras, se o desenho industrial, objetivamente, contiver elementos ornamentais
claramente distintos de consideragfes funcionais ou técnicas, ndo cabe cogitar se o
autor do desenho tinha ou ndo em mente o0 aspecto estético do produto e se este
aspecto era ou ndo subordinado aquelas consideracgdes.

O segundo problema trazido pela aplicacdo do critério da intencédo é que nem
sempre as provas de orientacdo preponderantemente técnica ou funcional elidem o
efeito estético final passivel de protecdo. Isto é, pode surgir um caso em que a
preocupacdo técnica ou funcional preponderante, ou até mesmo exclusiva, é
bastamente comprovada nos autos, mas em que o designer, ao atender a esse
anseio, demonstrou inventividade estética. A regra da lei € que, diante de carater
estético ndo determinado essencialmente por tais considerac¢des, deve ser conferida
a protecdo. Portanto, se o registro chegou a ser solicitado pelo titular, € porque,
diante do produto final, surgiu a intencdo de protegé-lo no tocante a seu carater

ornamental e ao apelo estético de sua aparéncia. Aplicar o critério da intencdo do
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designer, nesses casos, seria confinar a intencdo de registro ao momento de
concepcgao do desenho industrial e, fundamentalmente, proibir que o titular, em
momento posterior, tenha a preocupacéo de protecdo da aparéncia nova e original
de seu produto. Esta, definitivamente, ndo parece ser uma limitacdo endossada pela
LPI/96.

Resta, entdo, o critério da multiplicidade das formas como aquele que deve
ser, primordialmente, na aplicacdo do artigo 100, inciso Il da LP1/96. Dessa forma, o
primeiro teste que o julgador deve aplicar é se o desenho industrial poderia ter sido
concebido de outra forma, distinta da sua configuracdo efetiva, sem perda de
funcionalidade ou efeito técnico.

E de se notar, porém, que o critério da multiplicidade das formas n&do esta
isento de criticas. O Supremo Tribunal britanico, ao julgar o ja citado caso Amp v.
Utilux, afastou expressamente este critério alegando que € praticamente impossivel
conceber um desenho industrial cuja forma seja a Unica disponivel para cumprir
determinada funcdo técnica. Em consequéncia, a adocdo do critério da
multiplicidade das formas tornaria o artigo 100, inciso Il da LP1/96 letra morta.

Haja vista a grande criatividade humana, a enorme variedade de mercados de
produtos e a possibilidade, constantemente confirmada, de criacdo de novos
mercados para atender a novas demandas, parece improvavel que a colocagédo do
Supremo Tribunal britanico tenha validade universal, ainda que nao seja
despropositada.

O fato é que, como bem lembra a doutrina, a orientagéo final do julgador deve
ser “desde el punto de vista del competidor (...) la proteccion ha de denegarse solo
en los casos en que sirve para eliminar la libre competencia en un sector de
mercado” (REIJA, 2004, p. 34). Em outras palavras, se, aplicado o critério da
multiplicidade das formas, ainda restar o risco de criacao de dificuldades ilicitas para
0S concorrentes, a proibicéo legal deve prevalecer. Ainda, a experiéncia demonstra
que ha efetivamente casos em que o artigo 100, inciso Il da LPI/96 é perfeitamente
aplicavel, como relatado pelo Dr. Frederico Carlos Garcia, com base em casos que
julgou quando atuava no INPI (2002, pp. 101-103).

Como j& salientado anteriormente, ndo pode haver duvidas de que o regime
juridico do desenho industrial esta intrinsecamente conformado a liberdade de

concorréncia. Isto resulta verdadeiro especialmente no caso da aplicacdo do artigo
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100, inciso Il da LP1/96 que, ao vedar a exclusividade sobre elementos funcionais ou
técnicos, viabiliza a exploracdo do mercado por competidores.

Portanto, o critério da multiplicidade das formas, que parece de fato ser o
mais adequado a mens legis, deve ser harmonizado com o direito dos concorrentes
de aplicar aspectos funcionais e técnicos em seus produtos.

Caso aceitas estas conclusGes parciais, o julgador devera proceder da
seguinte maneira: ao se deparar com um desenho industrial para forma plastica cuja
validade se desafia com base no artigo 100, inciso Il da LPI1/96, questionar-se-a, com
auxilio dos elementos dos autos e das bases de dados disponiveis, se aquela forma
gue se levou a registro é a Unica disponivel, sendo, portanto, necessaria para
cumprir a funcdo do produto. No caso positivo, ndo ha duvidas de que o registro
infringe o dispositivo da LP1/96 e, portanto, é invalido.

No caso negativo, no entanto, o julgador ndo deverd automaticamente
concluir que o registro é valido. Deverd colher todos os elementos licitamente a
disposicéo e verificar se a exclusividade sobre aquela forma, na pratica, ndo excluira
0s concorrentes, impondo-lhes a exigéncia de adotar forma distinta que impedira o
cumprimento da fungdo do produto. Somente apds constatado que 0s concorrentes
poderdo, efetivamente, adotar outras formas para seus produtos, sejam novas e
originais, sejam as ja em dominio publico, € que o julgador devera concluir pela

validade do registro ante o artigo 100, inciso Il da LP1/96.

4.2.4. Da vedacao ao registro de formas necessarias, comuns ou vulgares

Ponto fundamental de nossa legislacdo € o trecho inicial do inciso Il do artigo
100 da LPI/96:

Art. 100. N&o é registravel como desenho industrial:

Il - a forma necessaria comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela
determinada essencialmente por considerag8es técnicas ou funcionais.
(grifou-se)

Com efeito, vimos até agora nos concentrando na parte final do inciso, que
veda a protecdo via desenho industrial aos elementos e formas determinados

essencialmente por consideracdes técnicas e funcionais. Ja a parte inicial exclui da
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protecdo as formas vulgares, comuns ou necessarias, valendo nos debrucar, ainda
gue brevemente, sobre tal trecho.

Como visto ha pouco, a racionalidade juridica e axiolégica por tras da parte
final do dispositivo em questdo é, de um lado, delimitar bem o objeto do desenho
industrial, de apelo estético e ornamental, do objeto do modelo industrial, que tem
por esséncia a funcionalidade, evitando-se a confusao de protecdes exclusivas que
seria contraria a lei. Contudo, além disto e talvez mais importante, a norma visa a
proteger os concorrentes, resguardando da protecdo exclusiva os elementos
funcionais e técnicos que porventura estejam em dominio publico.

O mesmo raciocinio se aplica ao termo “necessario”, presente no inicio do
inciso Il do artigo 100 da LPI/96. O termo necessario advém do latim nec cedere,
aquilo que nao cede e que nao tem volta. No vernaculo, significa “aquilo de que néo
se pode prescindir; o0 que ndo pode deixar de ser ou de se fazer.” (verbete
necessario in Dicionario Priberam eletrénico). Uma forma necessaria, portanto, é
aguela de que um agente econdmico ndo pode prescindir caso se dedique a
fabricacdo do objeto em questdo. Portanto, essa forma necessaria pode estar até
protegida por patente, mas ndo pode ser albergada na protecdo do registro de
desenho industrial, sob pena de restricdo excessiva a concorréncia. Embora possa
ser alegado que o termo “necessario” comunga da mesma finalidade legislativa que
o termo “essencialmente determinado por considerac¢des técnicas ou funcionais”, ha
que se louvar seu emprego pelo legislador, que reforca, na interpretacéo
sistematica, as finalidades ultimas do inciso.

Mais que o termo “necessario”, contudo, ligam-se diretamente ao tema deste
trabalho as expressdes “vulgar” e “comum”. Vulgar, segundo o dicionario Priberam
da lingua portuguesa, € aquilo “que ndo tem nada que o faca destacar-se; trivial”.
Tem um significado, em sua acepg¢do no vernaculo, muito proximo a “comum”,
portanto.

Uma forma necessaria, assim como aquela determinada essencialmente por
consideracdes técnicas ou funcionais, pode ter um apelo ornamental distinto daquilo
a que o publico estava acostumado, sobretudo quando o objeto € novo do ponto de
vista técnico e funcional. Mas, se a forma foi determinada pela funcdo, se ela é

necessaria no sentido de nao haver outra forma disponivel, ndo ha originalidade no
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sentido de esforco criativo que desagua num resultado ornamental. Ndo ha aquela
inutilidade da forma que aponta para seu carater meramente ornamental.

Ja a forma vulgar ou comum nao precisa ser Unica e exclusiva, determinando
0 processo criativo do desenhista industrial. Se assim o fosse, melhor seria
enquadra-la na categoria “forma necesséria”’. Portanto, parece que o legislador quis
atender, com esses vocabulos, aos casos em que houve liberdade de escolha da
forma, por esta ndo ser necessaria, tendo contudo o desenhista industrial escolhido
conscientemente a forma vulgar ou tornada comum e usual naquele mercado,
justamente por carecer de originalidade.

N&o se cogita, € claro, do mérito das escolhas do autor do desenho industrial.
De acordo com as caracteristicas de cada mercado, dar a um produto uma forma
ndo usual e ndo vulgar, isto é, intrinsecamente original, pode afastar os
consumidores. Isto engloba tanto os mercados mais populares, de itens de primeira
necessidade ou mais vulgarizados (inconspicuos), quanto mercados sazonais, como
€ 0 caso da moda, que, ao sentir da doutrina especializada (GREFFE, 2008;
QUINTELA, 2008, REIJA, 2004), € em grande medida afetada pela disposicdo em
questdo.>!

Seja como for, ndo importa, repita-se, a motivagao do desenhista industrial: se
a forma é vulgar ou comum, ela ndo tem a originalidade — e, provavelmente, nem a
novidade — necessaria para aceder a protecéo legal. Isto indica, mais uma vez, que
o legislador, por um lado, criou uma trincheira de criatividade, concedendo apenas
ao esforco criativo, independentemente do mérito, a protecao legal, em cumprimento
direto da clausula finalistica contida no inciso XXIX do artigo 5° da CRFB/88. Afinal,
um direito de exclusividade temporaria concedido a um desenho comum e vulgar
nao atende ao interesse social nem ao desenvolvimento econémico do pais. Neste
sentido, e abordando o mesmo problema desde outro angulo, resguardou-se
também a liberdade de mercado, especificamente dos concorrentes, que poderéo se
valer das formas em dominio publico na composicao de seus produtos.

Em suma, a inclusdo das expressdes do inicio do inciso Il do artigo 100 da
LPI se coaduna com o espirito do dispositivo, que é limitar expressamente a
protecdo conferida pela lei, garantindo com isto a liberdade da concorréncia e a

manutencao, no dominio publico, das formas que néo sdo objeto de propriedade e

51 A protecdo juridica das criacdes de moda serda melhor detalhada no capitulo 6, infra.
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que ndo incorporam esforco criativo necessario para a concessao estatal do direito
de exclusividade através de registro.

4.2.5. A importancia do artigo 100, inciso Il da LPI/96 para o exame de

originalidade

A relacdo entre os requisitos da novidade e da originalidade com a parte
inicial do inciso Il do artigo 100 da LPI/96 ja restou demonstrada: um desenho
industrial composto de elementos comuns e vulgarizados, salvo se a prépria
composicao é original em sua configuracdo global, estd integralmente antecipado
por uma unica referéncia do estado da técnica ou, no minimo, carece de
dinstinguibilidade intrinseca, e distinguir-se dos demais objetos é a funcdo da
originalidade na lei brasileira (artigo 97, LPI/96). Ainda, onde houver forma
necesséria, deixa de haver, forcosamente, liberdade criativa e uma via para a
impressao da originalidade na criacédo do designer.

Por seu turno, a parte final do inciso também € de importancia fulcral para a
andlise de originalidade. E que, conforme assinala a doutrina nacional e
internacional ja vistas no capitulo 2, supra, o espaco para desenvolvimento da
criatividade e, por conseguinte, da originalidade, é determinado pelo quanto de
elementos vulgares, comuns, necessarios e determinados essencialmente por
consideracdes técnicas e funcionais fazem parte do desenho industrial.

Neste aspecto, ressalta Dannemann (2005, p. 177), ao concluir que a
originalidade devera ser avaliada diferentemente de acordo com o0s ramos

mercadoldgicos e as consideracgdes técnicas e funcionais:

Naturalmente, o grau de originalidade exigido pode variar de um setor para
outro. H& produtos que, por sua funcdo, ndo apresentam tanto espaco
para criacfes de forma quanto outros e onde pequenas diferencas
podem suficientes para gerar a percepcdo para o consumidor de que
se trata de um produto novo.

(Grifou-se)

Ora, o0 “espaco para criacfes de forma” nada mais € que o espaco deixado
pelas determinacgdes técnicas e funcionais. Esta mesma nocéo € tratada pelo angulo
do ato de criagdo como liberdade do designer, estabelecida no artigo 5.2 da Diretiva
98/71 da Unido Europeia (no original, “freedom of the designer”). A nocdo é
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especificada por Bently e Sherman (2004, p. 634). Apds notar que essa liberdade se

apresenta de acordo com cada ramo (“given field”), os autores asseveram que:

The notion of ‘design freedom’ goes unexplained, but seems to refer to the
various constraints a designer would be under when developing the
appearance of a product. One obvious set of constraints (...) is the need for
the product to achieve its function (...) and ergonomics. [Tendo em vista
estas questdes, o examinador] will thus be able to appreciate that small
changes may give a design individual character in a field where design
freedom is limited.

A distincdo da liberdade do designer, por sua propria natureza, ndo é
exclusiva do direito comunitario europeu, que apenas lhe deu expressao legal em
vista de maior seguranca juridica. E evidente que, como notado por Dannemann,
acima citado, o examinador e julgador da originalidade deve ter em vista 0 espacgo
deixado para o desginer exercer sua criatividade e capacidade de dotar de
distinguibilidade um produto, a luz das determinacdes técnicas e funcionais.

Estas determinacbes podem vir tanto da natureza do objeto, quanto da
tendéncia de mercado, como de especificacdes técnicas que determinam a adocéo
de determinados parametros e que reduzem, na prética, as op¢des disponiveis para
variacdo de forma. Tal ocorre, apenas para dar um exemplo, com as normas
técnicas emitidas pelo Conselho Nacional de Transito quanto a pecas de
automoveis.

Mais a frente, serdo discutidos os principais critérios de afericdo da
originalidade, entendida como caracter proprio ou distinguibilidade com relacédo ao
estado da técnica. Em todo caso, a no¢cédo de liberdade de design definida pelas

caracteristicas do mercado devera estar presente, seja qual for o critério adotado.

4.3. A posicao do examinador no exame da originalidade

Embora mencionado lateralmente neste trabalho, vale ressaltar
expressamente que no Brasil, como nos principais paises signatarios de TRIPs, o
exame de mérito de um registro de desenho industrial, bem como a analise de
conflito entre dois desenhos, deve recair sobre o conjunto visual dos objetos e néo
sobre seus detalhes.

Ao postular dois critérios distintos para analise da originalidade, ainda sob a
égide do CPI/71, Paulina BEN-AMI (1983, p. 77-78) reconheceu em ambos a
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necessidade de a analise recair sobre o conjunto do desenho industrial, ao invés de
se atentar a detalhes:

Dois critérios podem ser considerados quanto a originalidade:

1) Observagédo da similaridade através de uma observacéo total, utilizada
para exame de pequenos objetos (xicaras, vasos, etc) ou de objetos
maiores cujo aspecto visual é reconhecivel pelo conjunto de seus
elementos encarados como um todo (carrocerias de veiculos, containers,
maquinas pesadas, etc). Neste caso a novidade e originalidade ficam
comprometidas quando o conjunto ndo é facilmente distinguivel a primeira
vista e ha confusdo entre os dois objetos, o requerido e o conhecido do
estado da técnica.

2) Observacédo da similaridade através de um elemento preponderante do
conjunto o qual confere maior valor atrativo ao objeto ou representa a sua
parte visivel e que exerce influéncia principal na comercializacdo do
produto. Assim, se a forma ou desenho aplicado a porta de um refrigerador
sdo muito similares aos de refrigeradores existentes, ndo permitindo sua
distingdo a primeira vista, este modelo ou desenho nédo podera ser protegido
por falta de originalidade, mesmo que haja diferencas consideraveis nas
partes laterais e traseiras dos refrigeradores em questéo.

(Grifou-se)

A propria LPI1/96 aponta para essa visdo de conjunto na andlise de desenhos
industriais, embora ndo estabeleca este critério expressamente. E o que ocorre, por
exemplo, quando a lei emprega as expressdes “conjunto ornamental de linhas e
cores” (artigo 95) e “combinacdo de elementos conhecidos” (artigo 97, paragrafo
anico).

A luz do direito comum europeu, Bently e Sherman sublinham que é a
impressao de conjunto (no original, overall impression), e ndo a dissecagao de
detalhes, que deve ser levada em conta (2004, pp. 634-635), o que, alias, deflui do
texto do artigo 5.1 da Diretiva 98/71 da Unido Europeia®.

Portanto, o critério de verificacdo da originalidade de um desenho industrial
registrado, é o da analise de conjunto do desenho e dos objetos pesquisados, e nao
apenas a dos elementos reivindicados como novos e originais, como registra a
doutrina nacional (BARROS, 2007, p. 414-415):

A contrafacdo deve ser apreciada em funcdo das semelhancas, e ndo das
diferencas. Portanto, ndo importam as diferencas, mas as semelhancas
relevantes entre aqueles elementos decisivos as configuracdes essenciais
dos desenhos, o que envolve, de forma necessaria, a visdo de conjunto
dos objetos em analise.

52 Publicada pelo Parlamento Europeu em 13 de Outubro de 1998.
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(Grifou-se)

Nathalie DREYFUS e Béatrice THOMAS reforcam tal ponto de vista (2002, p.
254): “Cette disposition semble ainsi préciser la méthode d'appréciation de la
contrefagcon. On pourrait estimer que le législateur a voulu donner par cette méthode
une meilleure protection des droits”.

Temos, portanto, nesta altura do trabalho, algumas notas essenciais
referentes ao exame de originalidade: i) € um exame que busca o carater distintivo
do desenho industrial (artigo 97, caput, LP1/96); ii) numa analise de seu conjunto em
comparacdo com o estado da técnica, estado da técnica este que compreende
elementos de dominio publico e dominio privado; iii) desde que tornados publicos
até data de prioridade ou depdsito do pedido de registro de desenho industrial. Este
exame levara em conta as restricdes a liberdade criativa do designer no momento de
sua criacao, restricdbes que variam de mercado para mercado e cujo principal fator
sdo as consideracgfes de caréter técnico e funcional.

Dado este cenario fica faltando, contudo, o personagem em face de quem,
afinal, o desenho industrial devera ser distintivo e ter carater proprio. Qual o ponto
de vista a ser adotado pelo examinador, julgador ou perito, quando da analise da
originalidade?

Ao contrario do que ocorre com as patentes, para cujo exame de atividade/ato
inventivo a lei indicou expressamente o ponto de vista do “técnico no assunto”
(artigos 13 e 14 da LPI/96), ndo ha qualquer indicacdo legal sobre qual o
personagem hipotético para o qual um desenho industrial deve se distinguir
suficientemente do estado da técnica. Na omissao da lei, portanto, é cabivel buscar
nos ordenamentos juridicos internacionais qual seria esse personagem hipotético
cujo ponto de vista deve ser adotado quando do exame de originalidade.

A andlise da legislacdo e jurisprudéncia dos principais paises signatérios de
TRIPs indica uma relativa polarizacdo de tendéncias®3: de um lado, os Estados
Unidos da Ameérica propdem que a distintividade seja avaliada pelo angulo do
consumidor médio, a luz da jurisprudéncia bem assentada de Gorham v. White
(Suprema Corte dos Estados Unidos); de outro, a Unido Europeia e 0 Japao criaram
figuras hipotéticas a semelhanca do “técnico no assunto”, a primeira estabelecendo

claramente que o desenho deve ter caracter individual, requisito em tudo semelhante

53 Ponto aprofundado nos itens seguintes.
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a nossa originalidade, para um utilizador informado, o Jap&o assinalando que o
desenho deve ser criativo, a vista de “uma pessoa ordinariamente habilidosa na arte
do design™*.

Assim, para adotar critérios adequados a legislacéo brasileira e, ao mesmo
tempo, capazes de fornecer seguranca juridica, € importante entender em detalhes
cada um dos arquétipos legais — consumidor médio, utilisador informado e pessoa
ordinariamente habilidosa na arte do design -, suas diferencas e semelhancas, e

como se traduz na pratica a ado¢do de um ou outro critério.

4.3.1 O utilizador informado do direito comum europeu

Bently e Sherman (2004, p. 633), ecoando a doutrina europeia atual,
asseveram que o utilizador informado é uma ficcao legal, criada pela Diretiva 98/71
para substituir, nas legislagdes nacionais, outras figuras porventura adotadas para o
exame de mérito de desenhos industriais®®. Mais especificamente, o legislador
comunitario quis evitar a figura do consumidor efetivo (no original, real consumer),
que poderia ver carater individual onde nédo ha, bem como a figura do expert, que
poderia exigir demais de um desenho industrial novo para Ihe reconhecer o carater
individual em face do estado da técnica.

Nesse passo, o utilizador informado seria um conoisseur, mas nao um
iniciado (MASSA e STROWEL, 2003), familiarizado com “the existing design corpus,
the nature of the product to which the design is applied or in which it is incorporated,
the sector to which it belongs, and the degree of freedom of the designer”
(COMMUNITY DESIGN REGULATION, Recital 14).

Portanto, parece claro que o utilizador informado ndo é nem o expert, nem o
consumidor médio ou ocasional do produto examinado. Marcando essa distin¢ao,

com énfase no grau de atencdo prestado aos produtos de determinado ramo, 0

54 Lei n° 125 de 13 de abril de 1959, revisada pela lei n°. 63 de 2011. Verséo oficial em inglés
disponivel em
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=02&dn=1&x=47&y=17&c0=01&ia=03&k
y=design&page=3 (Acesso em 26.04.14).

55 Destaque-se que a harmonizacdo na Unido Europeia nao foi perfeita. Dessa forma, é permitido aos
paises membros manterem seus sistemas nacionais, desde que compativeis, ou tornados
compativeis, com a Diretiva e os acordos internacionais sobre a matéria. Isto resulta na existéncia,
ja mencionada na Introducédo deste trabalho, de cinco modalidades distintas de protecéo ao
desenho industrial, sé no Reino Unido. Aqui, trataremos apenas do desenho industrial registrado
pelas regras comunitarias.
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Tribunal de Grande Instance de Paris assim se pronunciou em julgamento de 15 de

fevereiro de 2002 :

l'observateur averti n'est pas un homme de l'art mais doit s’entendre d’'un
utilisateur doté non _d'attention _moyenne mais d'une vigilance
particuliere, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa
connaissance étendue du secteur considéré.

(Grifou-se)

N&o é sem estranheza, no entanto, que verificamos a razédo da escolha do
utilizador informado. Conforme assinalado pela doutrina e acima asseverado, 0s
legisladores europeus entenderam que o consumidor médio tenderia a encontrar
carater individual com maior facilidade e num maior nimero de produtos do que um
expert e, por conseguinte, do que um utilizador informado. Contudo, os proprios
Bently e Sherman identificam o carater individual com a suficiente distinguibilidade
do desenho industrial, no exato sentido que a originalidade tem na LPI1/96, de acordo
com o artigo 97 (2004, p. 633):

A preferable approach is to understand “individual character” as a
standard equivalent to ‘“significant difference”: Article 25 of TRIPS
permits members to provide that “designs are not new or original if they do
not significantly differ from known designs or combinations of known design
features.”. Viewed thus, TRIPS can also assist us in defining the limits of the
“individual character” inquiry.

(Grifou-se)

Ora, se 0 que o utilizador informado deve verificar €, no fim das contas, o
carater distintivo do desenho em face do estado da técnica, parece evidente que a
preocupacado do legislador europeu deveria ter sido, justamente, a contraria: aos
olhos do consumidor médio ou eventual, as pequenas diferencas de detalhe dos
produtos sdo imperceptiveis e, portanto, o carater individual seria identificado em
menos produtos; ja aos olhos do utilizador informado e do expert, que analisam com
mais detenca (“vigilance particuliére”) os produtos e estdo acostumados a seus
formatos, a chance de levar em consideragdo alguns detalhes, que de resto
passariam despercebidos pelos consumidores médios, € muito maior. Por via de
consequéncia, o expert e o utilisador informado tém uma maior facilidade de concluir
pelo carater individual de produtos com relagcéo ao estado da técnica.

Apesar da estranheza causada pelo raciocinio europeu, a escolha da Diretiva

98/71 mantém sua racionalidade intrinseca, ja que o utilizador informado se coloca,
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em qualquer caso, como uma espécie de justo meio termo entre consumidor médio
e expert, com vistas a reconhecer a originalidade num patamar entendido como
juridicamente adequado pelo legislador comunitario, isto €, aquele que melhor

atenderia as finalidades dessa figura no ordenamento juridico do bloco europeu.

4.3.2 A pessoa ordinariamente habilidosa na arte do design, do direito japonés

O artigo 3° da lei japonesa n°. 125 de 13 de abril de 1959, revisada pela lei n°.
63 de 2011, traz os critérios da novidade e da criatividade, este analogo a
originalidade da lei brasileira, estabelecendo como parametro de exame da

criatividade a pessoa ordinariamente habilidosa na arte:

Article 3(1) A creator of a design that is industrially applicable may be
entitled to obtain a design registration for the said design, except for the
following:

(i) Designs that were publicly known in Japan or a foreign country, prior to
the filing of the application for design registration;

(ii) Designs that were described in a distributed publication, or designs that
were made publicly available through an electric telecommunication line in
Japan or a foreign country, prior to the filing of the application for design
registration; or

(iif) Designs similar to those prescribed in the preceding two items.

(2) Where, prior to the filing of the application for design reqistration, a
person ordinarily skilled in the art of the design would have been able
to easily create the design based on shape, patterns or colors, or any
combination thereof that were publicly known in Japan or a foreign
country, a design reqistration shall not be granted for such a design
(except for designs prescribed in any of the items of the preceding
paragraph), notwithstanding the preceding paragraph.

(Grifou-se)

O Japao adotou para os designs uma figura em tudo analoga ao “técnico no
assunto”, presente em nossa legislacdo sobre patentes de invencdo e modelo de
utilidade. Ao usar a expressao “ordinarily skilled”, a lei exclui, de plano, o especialista
ou expert, que seria excepcionalmente habilidoso, e ndo ordinariamente. Por outro
lado, a lei japonesa parece exigir claramente um patamar superior ao do conoisseur,
que é o utilizador informado do direito comum europeu.

Seguindo o raciocinio exposto no item anterior, a lei japonesa, ao privilegiar a

criatividade como requisito além da novidade, focou-se na figura de um técnico no
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assunto, o que significa que a atencdo e conhecimento exigidos do examinador ou
julgador sob esta fic¢do juridica € maior do que a do utilizador informado. Portanto, a
tendéncia sera enxergar mais criatividade e distinguibilidade em um ndamero maior

de objetos do que nos regimes europeu e norte-americano.

4.3.3 O observador ordinario do direito dos EUA

O direito dos EUA trata o design como objeto de patente e ndo de registro.
N&o obstante, a definichio mais corrente do desenho industrial, inclusive a
oficializada pelo préprio USPTO, € em tudo semelhante a que se usa no Brasil, na
Unido Europeia e no Japéo®® (USPTO, 2011, p. 1):

A design consists of the visual ornamental characteristics embodied in, or
applied to, an article of manufacture. Since a design is manifested in
appearance, the subject matter of a design patent application may relate to
the configuration or shape of an article, to the surface ornamentation applied
to an article, or to the combination of configuration and surface
ornamentation. A design for surface ornamentation is inseparable from the
article to which it is applied and cannot exist alone. It must be a definite
pattern of surface ornamentation, applied to an article of manufacture.

Assim, apesar de serem patentes, tal regime n&o descaracteriza a
essencialidade do aspecto ornamental e visual dos desenhos industriais no regime
dos Estados Unidos da América. Da mesma forma, exige-se tanto a novidade
guanto a originalidade (USPTO, 2011, p.2):

The patent law provides for the granting of design patents to any person who
has invented any new, original and ornamental design for an article of
manufacture. A design patent protects only the appearance of the article and
not structural or utilitarian features.

Distincéo esta que esta na propria lei:

35 U.S.C. 171 Patents for designs.

Whoever invents any new, original, and ornamental design for an article of
manufacture may obtain a patent therefore, subject to the conditions and
requirements of this title.

(Grifou-se)

56 http://www.uspto.gov/web/offices/com/iip/pdf/brochure_05.pdf (Acesso em 26.04.2014)




86

O conectivo “and”, conjuntivo, demonstra que também nos Estados Unidos da
América os elementos de novidade e originalidade sdo exigidos em conjunto. Tal
constatacdo tem um peso especial. Em primeiro lugar, porque os Estados Unidos
sdo a maior poténcia econémica atual e ttm o maior mercado do mundo, sendo os
principais exportadores de produtos e tendéncias com reflexos nos desenhos
industriais. Em segundo lugar, porquanto os EUA tém uma tradicdo constucional
notavel quando comparada a maioria dos paises capitalistas e, de acordo com essa
tradicdo, as criacdes industriais devem superar a obviedade para que os direitos de
propriedade sejam concedidos.

Contudo, o sistema de protecdo a desenhos industriais dos EUA é complexo,
opinido compartilhada tanto por comentadores estrangeiros (GREFFE, 2008, pp.
1001-1002), quanto pelos préprios doutrinadores americanos. A razdo da
complexidade advém, em grande parte, de uma certa inconstancia da jurisprudéncia
e do fato de coexistirem com o0s requisitos usuais dos desenhos industriais —
ornamentalidade, novidade e originalidade — a ndo obviedade, critério tipico das
normas atinentes as patentes®’.

Dado que o desenho industrial € uma patente, exige-se no direito dos EUA o
requisito adicional da ndo-obviedade, traducdo de uma inventividade estética, além
do requisito da distinguibilidade (LIPSCOMB lll, 198, pp. 37-38):

It is well settled that in order for a design to be patentable it must, in addition
to being new, ornamental and non-functional, but also original and non-
obvious, i.e., inventive. The nonobviousness of a design is determined by
the difference between the design of the prior art and must not be obvious to
a designer with ordinary skill in the art. To satisfy the inventiveness
requirement, a design patent must be more than merely new and pleasing
but must reflect some exceptional talent beyond the skill of the ordinary
designer. The word "original" is not synonymous with "new," the essence of
the thought conveyed by the word “original” is of "something originated-
something created." Originality is said to be "the converse of the
commonplace, the stereotyped. Whether a design is original must be
determined by its appeal to the eye. Changes from the prior art design may
be new but may lack the required originality which must accompany

57 Ha ainda outras razfes, que fogem ao escopo do presente trabalho, visto que os sistemas de
outros paises sdo, aqui, tratados apenas em linhas gerais como fontes de insights para resolucao
de problemas nacionais e, como tais, tém aspectos abstraidos para formacéo de tipos ideais que
auxiliem a encontrar no ordenamento juridico brasileiro o critério correto pelo qual julgar a presenca
da originalidade. Dentre essas outras razdes, cite-se o fato de nos EUA o exame de mérito ocorrer
antes da concessao do registro, que assim passa a demorar em média 3 (trés) anos (GREFFE,
2008: 1003) e o fato de que a propriedade imaterial dura apenas 14 (quatorze) anos. De outro
bordo, os desenhos séo protegidos, em algumas circunstancias ndo muito claras, também pelo
copyright, regime juridico das marcas tridimensionais e concorréncia desleal (GREFFE, 2008: 1002-
1006).
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invention. A design patent will be declared invalid where it is found that the
patentee was not, within the meaning of the patent statutes, the inventor of
the design patented.A mere change in construction which displayed no
originality and which added no beauty was held to be incapable of being the
subject of a design patent. Originality and taste, it has been said, are
necessary to the granting of a design patent.

Essa ndo-obviedade deve ser verificada do ponto de vista de um designer de
habilidade ordinaria (SCHECHTER, 2003, pp. 310-311):

The design must also fulfill the requirement of nonobviousness, which is
judged from the perspective of “the designer of ordinary capability who
designs articles of the type presented in the application”. (In re Nalhandian,
661 F.2d 1214, 211 USPQ 782 (CCPA 1981)

Assim sendo, passado no teste da novidade, o desenho industrial devera
também ser ndo Obvio e original. Contudo, a originalidade é a efetiva
distinguibilidade, conforme esta em nosso artigo 97, caput, da LPI/96. E, neste
tocante, h& certa dissociacdo no ponto de vista hipotético para analise do desenho
industrial, pois, enquanto que certos julgados, interpretando a lei federal, apontam
para a necessidade de exame da ndo obviedade por um desenhista industrial de
habilidade ordinaria, o teste mais tradicional para averiguacdo de infracdo — e,
portanto, de qualquer semelhanca de um desenho com outro - € o do consumidor
meédio, conforme estabelecido ha mais de um século pelo julgado Gorham v. White
(OAKE JR., 2013).

O objetivo principal do teste da ndo obviedade é verificar se, no desenho
industrial analisado, houve transposicéo da expressdo ornamental de uma arte para
outra. Tal ocorre quando um desenhista industrial transpde para o aspecto externo
de um produto um conceito ou mesmo expressao estética nascida da arte ou de
outro ramo mercadologico. Um exemplo didatico é a impresséao na parte externa de
um computador portatil (notebook) de inscricbes em grafite. A arte em grafite tem
uma historia propria e, nos meios urbanos, é mais facilmente encontrada em muros
de prédios abandonados. Portanto, tal estética em nada remete aos computadores e
essa transposicao, em tese, seria hao Obvia.

Trata-se, mutatis mutandis, de averiguar se houve a efetiva novidade na

aplicacao, de que falam Newton Silveira (2012) e Carla Eugénia Barros (2007), para
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citar alguns®8, ou se a transposicdo de uma arte para outra, de um ramo para outro,
foi algo natural, 6bvio, que era apenas questao de tempo, ocasido em que faltara o
carater de ndo obviedade e, para o direito brasileiro, o de originalidade. Esta ultima
hipétese ocorrerd, segundo o direito dos EUA, no caso de artes analogas (analogous
arts), razao pela qual o ponto de vista adotado deve ser o de um técnico no assunto,
pois 0 homem médio, mesmo que seja 0 consumidor habitual do produto a ser
protegido, ndo teria esse conhecimento das artes e linguagens estéticas disponiveis
(OAKE JR., 2013).

Por seu turno, o teste Gorham v. White, chamado de teste do observador
ordinario e aplicado hd mais de um século nos Estados Unidos da América®®,
determina que o ponto de vista utilizado para julgar se houve ou néo infracdo de
desenho industrial por parte do novo produto é o do observador ordinario. Na
decisdo, os justices da Suprema Corte Federal se valeram do seguinte raciocinio
(CARANI, 2009):

[um teste baseado no ponto de vista do expert seria ruinoso aos direitos
sobre desenhos industriais] because persons versed in the trade can readily
discern subtle and inconsequential variations or differences between
similarly-designed products®°.

Um teste que tome por base o usuario “extraordinario” — ai incluidos o
utilizador informado, os agentes daquele mercado especifico e os designers -,
argumentam os justices, tornaria virtualmente impossivel a um titular de patente de
desenho industrial exercer seus direitos contra infratores, exceto no caso de
reproducdo fiel do produto que incorpora o desenho industrial protegido.

O que ocorre nos casos de infracdo € semelhante ao que se passa na analise
de registrabilidade ou patenteabilidade de um desenho industrial, e esta intimamente
ligado a questdo da originalidade. De fato, se a novidade € um critério binario e
objetivo, como ja visto, a variacao entre utilizador informado e observador ordinario
s6 pode se dar no segundo critério, isto €, na avaliacdo da originalidade (e, no caso
europeu, do “carater singular’). Portanto, se o examinador for um utilizador

informado, este tenderd a conceder mais titulos de desenho industrial do que o

58 V. capitulo 2, supra.
59 Embora tal teste tenha sido pontualmente afastado, ndo sem fortes criticas, pelo Federal Circuit,
conforme assevera CARANI, 2009.
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observador ordinario, pois sera mais leniente com o desenho posterior, vez que da
mais atencdo as diferencas do que as semelhancas. Contudo, os titulares de tais
direitos terdo um menor escopo de exclusividade, eis que, perante os tribunais, o
ponto de vista especializado ir4 igualmente focar-se nas diferencas e nao nas
semelhancas.

Em outras palavras, qualquer observador que nao o ordinario tende a gerar
mais titulos, que todavia constituem exclusividades de menor escopo; ao passo que
0 observador ordinario tende a reduzir a concessao de titulos sobre desenhos
industriais, vez que o grau de originalidade é elevado, mas tais direitos, mais
robustos por terem passado num teste mais exigente, terdo um escopo de
exclusividade mais abrangente.

Cabe destacar que, em casos recentes, os tribunais americanos tém
mostrado uma tendéncia a se afastar do critério do observador ordinario e a se
aproximar de uma figura que seria bastante assemelhada ao utilizador informado do
direito comunitario europeu.

Esta aparente virada jurisprudencial se deu com os casos Egyptian Godess,
Inc. V. Swisa, Inc.61, e Arminiak & Associates, Inc. V. Saint-Gobain Calmar, Inc.%?,
julgados pelo Federal Circuit dos EUA. No caso Egyptian Godess, o tribunal adotou
a posicao hipotética de um usuario ciente de um numero razoavel de desenhos
industriais num determinado mercado e “conversant with the prior art”, isto €, que
tem nocdes adquiridas do habito de conhecer, melhor do que o consumidor médio, o
estado da técnica (OAKE JR., 2013). Em outras palavras, exigiu-se uma altura
cognitiva de um conoisseur, precisamente como no utilizador informado do direito
europeu. Ja no caso Arminiak, o Federal Circuit deliberadamente contrariou Gorham
v. White ao dispensar o critério do homem-médio que € o observador ordinario, para
adotar o critério das pessoas versadas no negocio (no original, persons versed in the
trade).

Contudo, este posicionamento tem sido alvo de criticas ferozes (CARANI,
2009), devido ao afastamento dos tracos classicos do observador comum que, mal
ou bem, governaram a analise de infragcdo, com reflexos na andlise de mérito das

patentes, por mais de um século.

61 543 F.3d 665, 671, 88 U.S.P.Q.2d 1658 (Fed. Cir. 2008) (en banc) (76 PTCJ 724, 9/26/08).
62501 F.3d 1314 (Fed. Cir., 2007)
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Sob o teste estabelecido por Gorham, exige-se do observador ordinario as
seguintes qualidades (CARANI, 2009, p. 362): “observers of ordinary acuteness”;
“men of ordinary intelligence”; “men generally”, ou seja, 0 homem médio de nosso
direito.

S&o duas as principais razbes para tal caracterizacdo do observador
ordinario. A primeira, ja exposta, € que a luz da pessoa versada no comércio, ou
mesmo do conoisseur exigido em Egyptian Goddess, pequenas distingbes
ornamentais entre dois objetos ja seriam suficientes para se admitir a originalidade
ao objeto posterior, a0 passo que aos olhos do observador ordinario, essas
pequenas distingdes ndo seriam perceptiveis e, portanto, ele seria induzido em erro,
confusdo ou associacéao. Isto fica claro quando a Suprema Corte dos EUA, em seu
voto, assinala as razbes pelas quais o teste de semelhanca ou “identidade
substancial” entre desenhos industriais ndo pode ser empreendido pelo ponto de
vista do designer ou mesmo da pessoa versada no negocio:

Such a test would destroy all the protection which the act of Congress
intended to give. There never could be piracy of a patented design, for
human ingenuity has never yet produced a design, in all its details, exactly
like another -- so like that an expert could not distinguish them. No
counterfeit bank note is so identical in appearance. (p. 81 U. S. 526)

Assim, e sem qualquer pretensédo de esgotar a discussado que, nos proprios
EUA, ainda esta longe de definicdo, € possivel inferir do direito americano que a
nova aplicagdo de um aspecto ornamental, atendendo a ndo obviedade, deve se dar
entre artes ndo analogas, fato que s6 podera ser verificado do ponto de vista de um
desenhista industrial de capacidade ordinaria, ou seja, um técnico no assunto.
Contudo, a questédo principal da semelhanca substancial entre um design novo e os
anteriores, analise na qual sera efetivamente apurada a distinguibilidade, recai sobre
o observador ordinario, que é precisamente o consumidor habitual, de inteligéncia e
atencdo ordinarias. E, a prevalecer o teste de Egyptian Godess, esse consumidor
deverd ter no¢bes do estado da técnica (no original, prior art), de forma a identificar
tendéncias e codigos de mercado que reduzam o escopo de variacdo das formas.

Todavia, neste momento, ndo é certo que tal teste serd o adotado; com efeito,

parece que os julgados que seguiram as diretrizes de Egyptian Godess acabaram
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beneficiando os infratores, em prejuizo dos titulares (FERRIL; FOLEY; LANG, 2013),
exatamente como fora previsto, no século XIX, pela Suprema Corte®3.

Sendo estes o0s testes possiveis, resta saber qual, ou quais, deles se aplicam
ao ordenamento juridico brasileiro. Outra pergunta, mais ambiciosa, é qual destes
testes cumpre melhor a funcdo constitucional do desenho industrial. E o que se

procura investigar no proximo capitulo.

4.4 Aplicacao no Direito Brasileiro: distintivo para quem?

Em comentario a atualizacdo do Tratado de Gama Cerqueira (2010, p. 364) o

Dr. Denis Borges Barbosa conclui que:

(...) a protecao dos desenhos industriais €, em direito comparado, a mais
polimorfa de todos os direitos de propriedade intelectual. Protecdo por
regime similar aos das patentes, pelo direito autoral, por formas mistas e
cumulativas, ha de tudo nas varias legislaces nacionais.

N&o obstante, resulta evidente também que todas as principais legislacdes
buscam averiguar a efetiva distinguibilidade do desenho industrial novo em relagao
aos anteriores e, ao fazé-lo, delineiam um personagem hipotético sob cujo ponto de
vista essa distinguibilidade deve ser analisada. Conseguintemente, por tras da
barafunda de concepcfes nacionais ou regionais, € perfeitamente distinguivel a
tipologia de um personagem ficticio, cujo ponto de vista deve ser adotado para que
se possa responder a pergunta central: o desenho industrial deve ser distintivo em
face de quem?

Ao revés do que se passa nos outros ordenamentos juridicos analisados, a lei
brasileira ndo fornece um critério expresso para analise da originalidade nos
desenhos industriais, apenas apontando que o desenho industrial deve ser distintivo
com relacdo ao estado da técnica e que a originalidade pode estar no conjunto
ornamental e ndo necessariamente nas partes. De forma que o intérprete deve

buscar em outros pontos do texto legal esta resposta.

63 O que confirma, mais uma vez, que o aumento das capacidades do observador hipotético sob cujo
ponto de vista a distintividade entre desenhos é avaliada tem por efeito a maior leniéncia com o
desenho posterior, eis que mais detalhes serdo levados em conta. O problema comeca quando
esses detalhes passam desapercebidos, na pratica, pelo consumidor médio, resultando em erro no
momento da compra.
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O pouco que se dedicou especificamente a questdo sob esse aspecto® indica
o consumidor médio habitual dos produtos em questdo como o ponto de vista a ser
adotado pelo examinador e o julgador para avaliar a presenca de originalidade.
Importante salientar que ndo se faz qualquer ressalva quanto a se o critério €
adotado no exame de validade de um desenho ou numa acgao de infracao
(DANNEMANN, 2005, p. 177):

Finalmente, a originalidade deve ser enfocada sob o prisma do consumidor

usual do produto. Se o produto é um produto de venda direta ao
consumidor, entdo a originalidade deve ser passivel de ser percebida por
esse consumidor leigo. Se o produto é um produto para venda a
profissionais especializados, é a Ootica desse profissional que deve ser
considerada na analise originalidade.

Infelizmente, Dannemann ndo da maiores explicacfes para essa concluséo,
embora seja possivel reconduzi-la as premissas primeiras, em vista do ja analisado,
sobretudo nos capitulos 2 e 3, supra. Em sintese, considerando que o direito sobre o
desenho industrial protege seu titular contra a confusdo ou associacdo indevida pelo
publico (artigo 187, LPI/96), decorrente da falta de distinguibilidade de objetos de
terceiros colocados no mercado, a originalidade exigida do desenho novo deve ser
aguela que o distingue suficientemente para evitar a confusdo ou associacao pelo
consumidor médio. Em outras palavras, a exigéncia da distingdo a mais, contida na
originalidade, visa a evitar a confusdo entre estabelecimentos, o desvio fraudulento
de clientela e, em sintese, que um produto seja tomado por outro ou associado
erroneamente com outro.

A tendéncia jurisprudencial no TRF2% é marcadamente incliada ao ponto de
vista do consumidor médio, sempre indicado nas razdes do voto, seja para manter a
validade do registro de desenho industrial que ndo o confunde, seja para invalidar

desenho que o levaria a erro:

64 Comenta a Juiza Convocada Maria Helena Nunes no voto em apelagao civel n°.
2008.51.01.805451-9: “De resto, desconheco que outros doutrinadores classicos brasileiros tenham
se dedicado a esse tema especifico.”.

65 Uma vez que o INPI é uma autarquia federal, os processos em que é parte correm na Justica
Federal. Como a sede efetiva do Instituto fica no Rio de Janeiro, a esmagadora maioria das acfes
de nulidade de titulos de propriedade industrial se da nesse foro, sendo portanto o Tribunal Regional
Federal da 2 Regi&o o portador da jurisprudéncia, na pratica, mais importante e definitiva nesses
temas. Com efeito, outros tribunais cuidam de tdo poucos casos de nulidade de desenho industrial
que, tirante alguns julgados interessantes por si mesmos, ndo ha uma clara tendéncia
jurisprudencial a ser verificada.
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PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE CONCESSAO DE
REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL - ORIGINALIDADE DO SOLADO -
IMPROCEDENCIA DO PEDIDO AUTORAL. - Insurge-se a apelante contra
sentenca que julgou improcedente o pedido da autora, ao reconhecer que o
desenho industrial da empresa ré é dotado dos requisitos da novidade e
originalidade, ratificando o ato administrativo do INPI que concedeu o
registro. - Verifica-se que as caracteristicas proprias especificas do
desenho industrial - solado de cal¢cado -, mostram-se suficientes para
levar um consumidor a distingui-lo do solado da empresa autora. -
Presentes os requisitos da novidade e originalidade no desenho, sendo que
as similitudes entre os desenhos em debate ndo sdo suficientes para afasta-
las (artigos 96 e 97, ambos da Lei 9.279/96). - Apelacdo desprovida.
(Apelacao civel ne. 200651015000280. PRIMEIRA  TURMA
ESPECIALIZADA. Relator Des. Paulo Espirito Santo. Julgamento por
unanimidade. Publicado em 15/06/2012. Grifou-se)

APELACAO CIVEL. DESENHO INDUSTRIAL. ANULACAO DE ATO
ADMINISTRATIVO. COLIDENCIA EXISTENTE. AUSENCIA DE
ORIGINALIDADE. | — Para que se possa analisar a regularidade ou néo de
um registro de desenho industrial concedido pelo INPI, devem ser avaliados
todos os requisitos legais para sua concessdo, previstos nos artigos 95 a
97, da LPI, quais sejam: funcdo ornamental; possibilidade de fabricacdo
industrial; novidade; originalidade. 1l — A originalidade resulta de uma
configuracdo visual distintiva em relacdo a outros objetos anteriores (artigo
97, da LPI). Ill — Através de um confronto visual das figuras dos objetos
constantes dos autos, bem como da analise de toda a documentacao
acostada pelo autor, percebe-se facilmente que o desenho industrial n° DI
6404243-0 registrado pela empresa ré ostenta caracteristicas bastante
semelhantes ao desenho industrial n°® GB 3016581 apontado como
impeditivo, ficando evidente a identidade entre os produtos, a tal ponto
que dificilmente um consumidor identificaria cada um dos aparelhos
de ginastica. IV — Apelacéo improvida.

(Apelacao civel ne. 200851018102204. PRIMEIRA  TURMA
ESPECIALIZADA. Relator Des. Aluisio Goncalves de Castro Mendes.
Julgamento por unanimidade. Publicado em 10/11/2010. Grifou-se)

APELACAO - JULGAMENTO CONJUNTO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL -
REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL - FALTA DE ORIGINALIDADE -
ESTADO DA TECNICA - RECURSO IMPROVIDO. | - Sentenca foi proferida
com base em duas provas periciais realizadas por diferentes peritos que,
apesar de divergirem sobre alguns aspectos da controvérsia, chegam a
mesma conclusao, de que falta originalidade nos desenhos, mesmo quando
admite (como acontece no segundo laudo), a existéncia de requisito de
novidade em um dos desenhos industriais, DI 5501700-2. Il - A
contundéncia das provas ndo deixa duvida de que os desenhos
carecem, sim, de originalidade minima necesséaria para conferir ao
produto uma nova concepcdo visual, de modo que o consumidor o
perceba por suas proprias caracteristicas e ndo as genéricas, ja
aplicaveis a configuragao usual. Ill - Recurso e Remessa Necessaria
improvidas.

(Apelacao civel ne. 200651015376643. SEGUNDA TURMA
ESPECIALIZADA. Relator Des. Messod Azulay Neto. Julgamento por
unanimidade. Publicado em 07/03/2012. Grifou-se)

No entanto, ser o consumidor esse observador hipotético sob cujo ponto de

vista a distinguibilidade do desenho industrial é analisada ndo entra usualmente em
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questao, de forma que os julgados nao fundamentam explicitamente a adocao desse
ponto de vista, antes tomando-o como premissa dada.

A excecao foi um acordado conduzido por voto da Desembargadora Maria
Helena Cisne, que se afiliou a esta mesma conclusdo, mas ponderando as razdes
pelas quais a analise deve tomar por ponto de vista o0 do consumidor médio do

produto:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DESENHO INDUSTRIAL.
REGISTRABILIDADE. ART. 95 DA LPI. INTELIGENCIA. NOVIDADE E
ORIGINALIDADE. CRITERIOS DE AFERICAO. Os direitos da propriedade
industrial estdo permeados pela idéia de se construir uma sociedade
fundada no trabalho e na boa fé, reprimindo-se a ma fé e o aproveitamento
parasitario do esfor¢o alheio. Desenho industrial de que néo resulta efeito
atrativo, mas que tem aparéncia banal, comum, vulgar, ndo pode ser
registrado (art. 100, I, LPI). Desenho novo é aquele que ndo esta
compreendido no estado da técnica. Desenho original é aquele que possui
configuracdo visual distintiva em relac@o a outros objetos anteriores, ainda
que partindo de elementos integrantes do estado da técnica. Relativamente
a objetos com baixo grau de complexidade tecnoldgica, como agueles
relacionados a alimentacdo, vestuario, calcados, brinquedos etc, a
originalidade deve ser aferida tendo-se como referencial o consumidor
médio_daqueles produtos. E dizer gue a distancia percebida entre o
desenho dito "novo" e aqueles ja compreendidos no estado da técnica
deve ser aquela passivel de ser captada pelo consumidor destinatario
final do produto, e ndo por um gedmetra especializado. Efeito visual
novo é aferido pela configuragcao global do objeto, ndo podendo a andlise
qguanto a originalidade se restringir a eventuais comparacoes individuais dos
componentes desse objeto, como se se tratasse de um ‘jogo de 7 (sete)
erros’. O objeto resultante da simples variacdo de detalhes de outro objeto,
ja compreendido no estado da técnica, mas que ndo chega a alterar-lhe o
efeito visual, € irregistravel a titulo de desenho industrial. A contrario senso,
objeto cuja alteracdo de detalhes resulta em efeito visual novo ndo pode ser
incluido em pedido de registro de desenho industrial como forma ‘variante’
daquele pedido, devendo o registro ser desmembrado. A eventual nulidade
de pedido desmembrado ndo contamina o restante do registro, tendo em
vista a falta de unicidade de objetos. Apelacdo parcialmente provida.
(Apelacao civel n° 2008.51.01.805451-9. Primeira Turma Especializada.
Relatora Juiza Federal Convocada Maria Helena Cisne. Julgamento por
unanimidade. Publicado em 25/09/2009. Grifou-se)

Assim sendo, parece que, dos tipos ideais avaliados — designer de média
habilidade, utilizador informado e observador ordinario - a doutrina e a jurisprudéncia
mostram uma tendéncia a adotar o ultimo, sob a forma de “consumidor médio”.

Diante disto, a originalidade passaria a constituir a distinguibilidade do
desenho industrial, no conjunto, sob a ética de um consumidor médio.

Contudo, a constatacdo de tal fato ndo leva a conclusdo necesséria de que
outros critérios ndo poderiam ser adotados e, ainda que de forma diferente, cumprir

a finalidade da legislacdo e os principios constitucionais relacionados com o
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desenho industrial. Ainda, hd que se notar que a prépria relatora ressalva que o
critério do consumidor médio seria adequado com relagéo “a objetos com baixo grau
de complexidade tecnologica”, o que pode significar que com relacdo a objetos de
alto grau de complexidade tecnolégica o ponto de vista deva ser de outro
personagem hipotético. Por fim, a relatora asseverou posteriormente, em sede de

embargos de declaracdo ao acordéo de apelagéo, que é:

(...) bom esclarecer que o olhar do consumidor ndo esta, aqui, a aferir a
originalidade do design considerado de forma universal, como ‘novidade no
mundo’, mas a falta de distintividade em relacdo a um outro desenho
admitido como original.

(Acoérddo unanime publicado em 21.06.2010)

A andlise dessas ressalvas poderia apontar para hipoteses em que o
consumidor médio ndo forneca o ponto de vista mais adequado, o que poderia
ocorrer na andlise da originalidade face ao estado da técnica (“de forma universal”),
haja vista que a Juiza Federal restringe o critério a comparac¢ao binaria, isto é, entre
dois desenhos, um posterior e outro anterior.

Tais problemas serdo vistos com mais detalhes, e por uma ultima vez neste

trabalho, no capitulo 6, infra.

4.4.1 Das hipoteses de exame de validade e das provas da originalidade

Todo o discorrido neste capitulo se aplica a algumas hipéteses bem
delimitadas na lei. Ligam-nas o liame do objetivo: em todas, almeja-se verificar se
estdo presentes 0s requisitos materiais de validade do registro de DI, quais sejam,
novidade, originalidade e aplicabilidade industrial, razdo pela qual tais ocasifes se
ligam tao estreitamente ao tema do presente trabalho. Contudo, elas guardam entre
si diferencas, ndo sO entre as vias — administrativa e judicial - como entre o0s
julgadores e as provas possiveis de serem produzidas.

A primeira via, do ponto de vista da cronologia da existéncia de um registro de
desenho industrial, € o pedido de exame pelo préprio titular, previsto no artigo 111
da LPI1/96: “O titular do desenho industrial podera requerer o exame do objeto do
registro, a qualquer tempo da vigéncia, quanto aos aspectos de novidade e de
originalidade”. Este exame é solicitado ao proprio INPlI que, através de um

examinador, avalia a presenca no registro em questdo dos requisitos dispostos nos
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artigos 94 a 98 da LPI/98, emitindo ao fim um parecer de mérito. Caso o parecer
seja positivo, o registro sai reforcado em sua substancia juridica; caso seja negativo,
deve o INPI instaurar processo adminstrativo de nulidade ex officio (paragrafo tnico
do artigo 111 da LPI/96).

Além desta hipotese legal, o processo administrativo de nulidade pode ser
instaurado a requerimento de terceiro legitimamente interessado, no prazo de 5
(cinco) anos contados da concesséao do registro (artigo 115 e seguintes da LP1/96).

Tanto no exame de mérito requerido pelo titular, quanto no exame provocado
pelo processo administrativo de nulidade, o INPI atuara com base nos bancos de
dados de que dispde, valendo lembrar que ndo deve se restringir a bancos de dados
sobre desenhos industriais, podendo e devendo abarcar outros tipos de informacéao,
como tendéncias artisticas, modelos de utilidade, dentre outros (v. item 2.2.2.3.,
supra). Quando o processo for instaurado a requerimento de terceiro com legitimo
interesse, este terceiro podera apresentar as provas documentais que entender
cabiveis, assim como o titular, juntamente com sua defesa.

No plano administrativo, as unicas provas admitidas sdo de natureza
documental, ndo havendo participacdo de perito, e sendo o Unico avaliador e
julgador o técnico do préprio INPI8.

Judicialmente, o exame de mérito pode ser levado a cabo em duas situagdes,
basicamente. A primeira e mais comum € a acao de nulidade de registro de DI,
intentada contra o INPI e o titular do registro anulando, que deve tramitar na Justica
Federal. A outra, é a defesa afirmativa que impugna a validade do registro ou
registros usados como base de uma acao de infracdo, e que usualmente corre na
Justica Estadual. A primeira esta4 prevista no artigo 118 da LPI/96. A segunda
decorre da aplicacdo direta do artigo 56, 81° da LPI/96, originalmente destinado as
acbes envolvendo patentes, por forca do quanto dispde o artigo 118. Assim, a
alegacao de nulidade pode ser feita em sede de defesa em acao de infracao.

Em ambos os casos, 0 juiz tera de julgar se estdo presentes 0s requisitos dos
artigos 94 a 98 da LPI1/96, tal como faz o examinador do INPI no exame de mérito e

no processo administrativo de nulidade. Todavia, o processo judicial é mais

66 Nao obstante, segundo registra Carlos Frederico da Cunha (2002: 101-103), ndo é incomum gque o
examinador, a fim de sanar um ponto especifico, consulte colegas de Autarquia, o que €
perfeitamente valido, desde que o examinador fundamente de forma adequada sua decisédo e
assuma por ela total responsabilidade.
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complexo do que sua contraparte administrativa, permitindo a producéo de provas
de outra natureza, além da documental.

Esta é a principal distincdo, do ponto de vista da originalidade, entre ambos
os processos. No Judiciario, ndo so o julgador final pode contar com uma pericia que
intermedeie e complemente o seu conhecimento do caso, como pode determinar
mais de uma pericia, € mesmo que a prova recaia sobre formas menos ortodoxas de
averiguacao dos requisitos, tais como depoimentos de empresarios e designers,
bem como pesquisas de opinido junto a consumidores. Em outras palavras, o
Judiciario conta com uma amplitude de provas muito maior do que o INPI. Os meios
e aspectos de provar judicialmente a auséncia ou presenca de requisitos de validade

do registro de desenho industrial serédo vistos com mais vagar a seguir.

4.3.2 Da producéo de prova judicial

Em tese, para evidenciar a existéncia ou inexisténcia da originalidade em
determinado registro de desenho industrial, sdo cabiveis todas as provas admitidas
em direito.

Na pratica, a principal prova € a documental, que contudo é em si muito
ampla, podendo abranger pareceres, decisdes administrativas e judiciais de outras
jurisdicdes, videos, audios, além, é claro, de reproducdes em papel de desenhos
industriais, seja nos pedidos de registro e certificados de registro, seja por fotos,
catadlogos, dentre outos. E a prova principal pois, para fulminar a pretensa
originalidade de um desenho industrial registrado, é necessario comprovar que ele
nao se distingue suficientemente, numa analise visual, do estado da técnica. Essa
prova podera ser feita pela analise sucessiva entre dois desenhos, um anterior e
outro posterior (analise binaria), ou pela comparacdo do desenho com algumas
anterioridades das quais ele devera se distinguir suficientemente, ou combina-las de
maneira distintiva, para merecer o epiteto de original (analise universal).

Esse duplice viés da prova documental leva diretamente ao problema da
pericia em agfes envolvendo desenhos industriais. Como assinalado no voto da
Desembargadora Maria Helena Cisne, a andlise binaria deve ser feita desde o ponto
de vista de um consumidor médio, seja por um perito que irA se colocar nessa

posicdo, seja pelo proprio julgador, seja ainda por pesquisa de opiniao. Porém, o
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conhecimento do estado da técnica, sobretudo quando as proprias partes nao
apresentarem documentacdo suficiente neste sentido, reclama um perito com
conhecimento daquele ramo da arte aplicada, que podera avaliar a presenca da
originalidade a luz do estado da técnica — o que a Juiza Federal chama de “novidade
universal” em seu voto nos Embargos de Declaragéo®”.

Afora estas questdes, ndo é de todo descabido pensar que haja hipéteses em
que o depoimento testemunhal e pessoal auxilie o Juizo a verificar os fatos
alegados. Como ja visto, a intencdo expressa do criador ou titular do registro de
desenho industrial de determinar seu desenho por consideragdes funcionais ou
técnicas pode e deve ser levada em conta quando da analise da liberdade de design
(cf. item 4.2.3.4, supra). Ainda, casos judiciais muito influentes como o Gorham v.
White (Suprema Corte Federal dos EUA) foram decididos com base no testemunho
juramentado de renomados comerciantes do ramo em questdo, como o Sr. Charles
Lewis Tiffany, fundador da famosa rede de lojas Tiffany’s, que no entanto se
colocaram no ponto de vista do observador ordinario.

E importante ressaltar, por fim, que, embora a adoc¢&o do critério do designer
de média habilidade (técnico no assunto) exclua a prova por opinido publica, a
adocdo do critério do consumidor médio ndo necessariamente exclui a prova por
pericia de designer. Isto porque, em vista da necessidade de conhecimento do
estado da técnica, sobretudo das chamadas artes analogas — ponto fulcral para
averiguar a “novidade na aplicacdo” e a eventual subsuncdo do desenho industrial
ao artigo 100, inciso Il da LPI /96 - o perito podera deliberadamente colocar-se no
ponto de vista do consumidor médio, fazendo comentarios do tipo “este detalhe
adicionado pelo desenho anulando € perceptivel por um técnico no assunto, mas
nao seria identificavel por um consumidor médio”. Foi exatamente esta a conduta
adotada por Gorham ao colher o testemunho de diversos joalheiros e comerciantes
de renome, eis que estes concluiram pela confusdo desde o ponto de vista do
observador ordinario. Em todo caso, a pertinéncia desse tipo de prova sera vista no

proximo capitulo.

67 O problema de definir na analise o que é passivel de exclusividade e o que ndo &, sera melhor visto
no préximo capitulo.
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5. A originalidade no conflito entre desenhos industriais

No capitulo anterior, foram vistas diversas questdes atinentes a originalidade
como requisito de validade dos registros de desenho industrial, com enfoque no
exame de mérito do desenho a luz do estado da técnica. Foram também analisados
topicos pertinentes a originalidade em si, como os critérios para averiguacdo da
determinacao de forma por consideracfes essencialmente técnicas ou funcionais, a
vedacao de protecdo de elementos vulgares, usuais ou necessarios, dentre outros.

Todavia, quando se faz uma analise binaria entre desenhos, alguns cuidados

metodoldgicos especiais devem ser tomados, todos decorrentes da propria lei. E

este ponto que sera desenvolvido nos itens seguintes.

5.1 AcgOes e procedimentos processuais

A analise binaria é aquela que se da entre um objeto anterior e um desenho
posterior, sem necessariamente ser levada em consideragdo a universalidade do
gue foi publicado antes da data de depdésito do pedido de registro, isto é, do estado
da técnica.

Essa analise ndo € preponderante no exame de mérito do INPI, sobretudo
quando requerido pelo proéprio titular ou no bojo de um processo administrativo
instaurado ex officio. Nesta hipdtese, prevalece a comparacdo do desenho com o
estado da técnica como um todo e, especificamente, com as anterioridades do
mesmo ramo mercadolégico ou de ramos afins, bem como das artes analogas.
Também prevalece essa comparacdo mais ampla nos casos em que a nulidade é
pleiteada com fundamento no artigo 100, inciso Il da LPI/96.

Contudo, esta € a analise determinante, via de regra, nos pleitos de nulidade
fundados na auséncia de originalidade em face de uma anterioridade especifica,
tornado publica antes da data de deposito do pedido de registro, ou em acdes de
infragdo, em que se alega que determinado produto viola os direitos do titular de um
registro de DI anteriormente concedido.

Como ja visto, esse tipo de analise é feita de forma visual e pode ser levada a

cabo tanto pelo préprio julgador, como por peritos, ou, ainda, resultar de pesquisa de
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consumidores, dentre outros meios. Qualquer que seja o caso, contudo, o julgador

deverd tomar algumas precauc¢des necessérias, em vista do que determina a lei.

5.2 Dos aspectos a serem considerados e sua ordem

5.2.1 Da ordem da anéalise

Como visto no item 4.2.2, supra, a prépria LP1/96 determina uma ordem de
analise do pedido de desenho industrial, seja no exame dito formal, seja no exame
de mérito. Essa ordem tem uma ldgica inarredavel, porquanto ndo se pode, por
exemplo, verificar se ha novidade antes de se verificar se a forma do desenho
industrial ndo € evidentemente banal ou necessaria, assim como ndo ha meio de
averiguar a originalidade sem antes saber se o desenho industrial € novo (cf.
capitulo 2, supra).

E evidente que a causa da invalidade deve ser claramente indicada por quem
a pleiteia, de forma que, se a acusacao é de auséncia de originalidade, parte-se do
pressuposto de que o desenho registrado € ornamental e novo, assim como
obedece aos critérios anteriores. Nao obstante, o juiz, caso tenha razdes suficientes
para tanto e explicite seus fundamentos, podera considerar nulo o registro com base
em critérios anteriores ao exame de originalidade, com fundamento no artigo 130 do

Caodigo de Processo Civil (Lei n°. 5.869 de 11 de janeiro de 1973 - CPC):

Art. 131. O juiz apreciara livremente a prova, atendendo aos fatos e
circunstancias constantes dos autos, ainda que ndo alegados pelas
partes; mas devera indicar, na sentenca, os motivos que lhe formaram o
convencimento.

(Grifou-se)

A vista deste dispositivo, portanto, o Juiz que se deparar, em autos 0s quais
se discute tdo somente a auséncia de originalidade, com um desenho industrial
essencialmente determinado pela forma ou contrario a moral e aos bons costumes,
podera concluir pela invalidade com base nessas normas e ndo na alegada pela

7

parte pleiteante da nulidade. O que ndo podera, contudo, € suscitar conclusédo
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haurida de elementos externos aos autos, salvo quando fatos notérios ou
decorrentes das hipéteses previstas no artigo 334 do CPC*®8,

Além desta observacao, cumpre ter em mente que a analise sempre se dara
sobre os objetos tomados em seu conjunto configurativo e ndo através de uma
comparacao entre elementos isolados, como num “jogo dos 7 erros”, para usar a
expressao empregada pela Desembargadora Maria Helena Cisne em seu voto
transcrito anteriormente. As razdes para isso ja foram vistas no capitulo 4, e se
fundam no fato de que a prépria lei aponta para o conjunto ornamental ou formal
guando se refere a desenhos industriais (artigo 95, LPI/96), admitindo que uma
combinacgao original de elementos conhecidos possa ser protegida, desde que o
resultado visual seja distintivo (artigo 97, paragrafo unico, LPI/96).

Por fim, mesmo que nao sucitado pelas partes, a analise binaria ndo podera
recair sobre elementos genéricos, meras ideias de inspiracdo comum (GREFFE,
2008, p. 41), nem sobre os elementos referidos no inciso Il do artigo 100 da LPI1/96.
Por conseguinte, se o que ha de comum entre os objetos cotejados pertence ao
dominio publico e esta excluido da protecéo legal, ndo havera nulidade do registro
posterior nem infragdo pelo desenho posteriormente tornado publico.

Um caso ilustrativo foi o Wing Shing Prods. (BVI) Co. v. Sunbeam Prods., Inc.,
julgado pelo Southern District of New York®. No caso, a corte verificou que, entre o
produto acusado de infracdo e o desenho industrial do autor, cafeteiras elétricas,
havia de comum somente elementos ja antecipados pelo estado da técnica. Assim,
embora a comparacdo binaria entre as cafeteiras efetivamente pudesse levar a
concluir que sdo semelhantes em seu conjunto, a andlise do estado da técnica
corrije esta percepcao, evitando que seja exercida uma exclusividade incompativel
com a exigéncia de novidade e originalidade (FERRIL; FOLEY; LANG, 2013).

5.2.2 A diferenca especifica de enfoque entre andlise binéria e analise universal

68 Art. 334. Nao dependem de prova os fatos:
| - notorios;
Il - afirmados por uma parte e confessados pela parte contraria;
[l - admitidos, no processo, como incontroversos;
IV - em cujo favor milita presunc¢éo legal de existéncia ou de veracidade.
69 665 F. Supp. 2d 357, 358 (S.D.N.Y. 2009) aff'd, 374 F. App’x 956 (Fed. Cir. 2010).
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7

Ponto muito tocado pela doutrina estrangeira é a diferenca especifica do
enfoque que deve ser dado pelo julgador quando se deparar com uma analise
binaria e uma analise universal, isto €, a analise de um desenho industrial em face
de um objeto anterior ou em face do estado da técnica tomado como um todo
(GREFFE, 2008; OTERO, 2008; BENTLY e SHERMAN, 2004).

Nesta ultima hipétese, a originalidade é a distinguibilidade em face do que ja
era conhecido e publico na data de depdsito do pedido de registro. Portanto, o foco é
a diferenca, a distincdo do desenho posterior em face do universo de expressoes
ornamentais e formais conhecidas. No caso da analise binaria, contudo, o julgador
busca, ao reveés, as semelhancas, aquilo que pode causar efetiva confusao, erro ou
associacao aos consumidores.

E evidente que esta distingédo se trata de uma abstracdo que deve auxiliar o
julgador e o perito, ndo devendo ser tomada a ferro e fogo a ponto de resultar em
violagdo da lei. Por conseguinte, se num exame a luz do estado da técnica surge
uma anterioridade individual que, por si, fulmine a distinguibilidade do desenho
industrial analisado, o examinador devera complementar a andlise das diferencas
com a avaliacdo de se as semelhancas sao suficientes para tornar o desenho
posterior indistinto e até, possivelmente, uma violacdo dos direitos de um
determinado titular.

Em todo caso, essa distincdo impede, por exemplo, que o julgador ou perito
em caso de infracdo de registro de desenho industrial se foque nas diferencas do
objeto violador com relacdo a anterioridade apontada pelo autor, sendo certo que o
réu apelard em sua defesa, justamente, para as diferencas de detalhe, na tentativa
de escapar da condenacédo (GREFFE, 2008, p. 161):

Il est trés fréquent a cet effet que lors d'un litige, les contrefacteurs
s'ingénient pour leur defense, a detailer I'objet réclamé pour tenter de
démontrer que chacune de ses parties était connue depuis longtemps, et
conclure enfin que le tout n’est pas nouveau.

Mais importante do que a diferenca especifica de enfoque entre as duas
abordagens, € necessario ter em mente que a apreciagdo € sempre visual e
referente ao conjunto de cada objeto e ndo a seus detalhes. Deve-se, ainda, sempre
evitar premiar tanto o titular que ndo empregou originalidade no desenvolvimento de

um produto, quanto o infrator de registro perfeitamente valido, razdo pela qual,
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novamente, a originalidade se confirma como um principio de ponderacdo dos
principios constitucionais de protecdo ao titular, interesse social, liberdade de
concorréncia e desenvolvimento econdémico.

Em suma, ndo pode a adocdo desses enfoques distintos permitir, por
exemplo, o desvio fraudulento de clientela decorrente da confusdo ou associagao
ilicita, bem como o impedimento de comércio de produto que estd no dominio
publico ou que se diferencia suficientemente de desenho industrial registrado
anteriormente. Tampouco pode o critério para apuracao da originalidade ser distinto
quando da andlise binaria e andlise universal, sob pena de um registro ser
considerado valido mas, ao mesmo tempo, consubstanciar infragdo de direitos de

terceiros.

5.3. Da pericia em analise binaria

Problema que foi tangenciado no capitulo anterior, o emprego de pericia em
acOes em gue é demandada uma analise binaria de desenhos industriais, sobretudo
em acoes de infracdo, € mais complexo do que aparenta numa primeira analise.

Como ja dito, o perito sera necessario caso se adote o critério do designer de
habilidade ordinaria, salvo se o préprio juiz dispuser dessas capacidades, pois, ao
adotar o ponto de vista de um técnico no assunto, a comprovacao das alegacdes
demandara conhecimentos técnicos.

A necessidade da pericia é, contudo, relativizada caso sejam adotados 0s
critérios do utilizador informado ou do consumidor médio.

Como visto, em ambos 0s casos, 0 ponto de vista a ser tomado pelo julgador
€ o0 do consumidor habitual dos produtos em causa, sendo a Unica diferenca entre os
tipos ideais o fato de que o utilizador informado tem uma percepg¢ao mais aguda do
que o consumidor médio e, além disso, € capaz de fazer seu julgamento sobre o
carater individual do desenho a luz do estado da técnica.

Assim, se os elementos documentais dos autos ddao uma boa ideia do que
seja o estado da técnica naquele ramo especifico, o Juiz ndo devera ter dificuldade
de se colocar no lugar do utilizador de atencdo aguda, e decidir diretamente sobre a
existéncia de originalidade e/ ou infracdo. Nao obstante, também podera se valer do

perito para andalise e pesquisa do estado da técnica e do dominio publico em geral,
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com a ressalva de que o perito, ainda que tenha conhecimentos especificos, devera
reduzir sua capacidade cognitiva, num exercicio conjectural, a de um utilizador
informado.

O critério do consumidor médio é, certamente, aquele que mais permite o
abandono da pericia. Afinal, assim como nos casos judiciais envolvendo conflito
entre marcas, o Juiz podera colocar-se como o consumidor médio e habitual dos
produtos, haja vista que o exame € dos aspectos visuais e externos.

Surpreendentemente, contudo, os julgados séo reiterados em afirmar a
necessidade de pericia, mesmo quando tomam por base de avaliacdo da
originalidade o consumidor médio dos produtos em conflito’®>. H4 mesmo certa
tendéncia em tomar a pericia técnica como uma necessidade evidente em acdes

envolvendo desenhos industriais:

APELACAO CIVEL. CONJUNTO-IMAGEM. “TRADE DRESS". ALEGACAO
E CONCORRENCIA DESLEAL E IMITACAO DA APRESENTACAO DO
VISUAL DO PRODUTO. QUESTAO RELATIVA A PROPRIEDADE
INTELECTUAL, NOTADAMENTE SOBRE A CONCORRENCIA DESLEAL,
QUE EXIGE CONHECIMENTO ESPECIFICO SOBRE A SEMELHANCA
DOS PRODUTOS, DO TRADE DRESS, E DE REPRODUCAO DE
DESENHO INDUSTRIAL, A JUSTIFICAR A REALIZACAO DE PROVA
PERICIAL. CONHECIMENTO E PROVMENTO DO AGRAVO RETIDO.
(TJERJ. Apelacdo Civel n°. 0337313 -65.2010.8.19.0001. Décima Oitava
Céamara Civel. Rel. Des. Célia Maria Vidal Meliga Pessoa. Julgado em
22.10.2012)

Como ja assinalado anteriormente, essa necessidade de pericia técnica foi
questionada no voto exarado pela Desembargadora Maria Helena Cisne, nos autos
da Apelacdo Civel n°. 2008.51.01.805451-9, vez que o critério, por forca de lei, é
visual e deve tomar a impressao de conjunto dos desenhos cotejados, de forma que,
ao menos na analise binaria, seria desnecessario o olhar de um “gedmetra”, para
usar a expressao da relatora.

Mais interessante ainda, talvez, foi a observacao feita pela relatora no voto
que rejeitou em parte Embargos de Declaragcdo, nos mesmos autos:

A embargante, todavia, faz um questionamento pertinente. O juiz € um
consumidor médio? Essa é mais uma das questbes “dégradé” da nossa
realidade Judiciaria. Certo é que aqui, neste Tribunal, todos, em geral,
somos chefes de familia, temos filhos, compramos carrinhos infantis etc, de
forma que o assunto ndo é estranho da nossa experiéncia comum, e diz o

70 Vide todos os acérdaos colacionados no item 4.4, supra.
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Cédigo de Processo Civil Brasileiro que “em falta de normas juridicas
particulares, o juiz aplicara as regras de experiéncia comum subministradas
pela observagdo do que ordinariamente acontece”’t. Assim, em atencdo ao
principio da economia processual, bem como o da celeridade, em vez de se
anular a sentenca — solucdo aventada pela embargante — preferiu-se
reformular o julgamento a vista daquele permissivo legal. O mesmo
guestionamento se daria quanto ao “homem médio” do direito penal, por
exemplo. Perguntar-se-ia: “Quem é um homem médio?” Quem é médio, na
realidade complexa em que vivemos, em meio a uma crise cadtica do
sistema de ensino e de valores sociais?

(...)

E comum - nos processos em que se discute a eventual similaridade de
registros marcarios, em vista do forte teor de subjetividade envolvido - o
Tribunal decidir respaldado na experiéncia pessoal dos seus Membros.
Lembro que em trecho do voto que proferi no julgamento da Apelacéo Civel
n° 2007.51.01.813022-0, cheguei a aventar a hip6tese de, futuramente, as
acOes dessa natureza serem instruidas com pesquisa de opinido, por
exemplo, elaborada junto ao consumidor daquele segmento mercadolégico,
em que o produto cuja marca em lide visa distinguir, se insere. Isso porque
observo que ha situagcbes de extrema dificuldade de se afirmar a
semelhanca ou dessemelhanca de determinados signos. Ademais, em
alguns casos, pude observar que se tratavam de marcas a distinguir
produtos que nao eram sequer da experiéncia comum de um juiz. Ndo é o
caso, entretanto, de carrinhos infantis; dai porque se entendeu adequado o
julgamento do recurso a vista dos elementos ja coligidos nos autos.

(énfases do original)

Das consideracdes da relatora, aponta-se para uma possivel dispensa da

pericia técnica, ao menos em casos que envolvam produtos de baixa complexidade

tecnoldgica, ou, ainda, a realizacdo de uma pericia envolvendo ndo um designer,

mas uma pesquisa de opiniao feita por instituicdo idonea.

O perito, ainda que seja sobrequalificado para analisar um conflito entre

desenhos industriais do ponto de vista do consumidor médio, pode deliberadamente

fazer a analise sob tal ponto de vista, reduzindo abstratamente suas capacidades

cognitivas, conforme ja detalhado anteriormente. Contudo, ha que se ponderar se é

necessario e adequado que isto se dé, quando o préprio juiz, ou uma pesquisa de

opinido publica, poderia fornecer o resultado da analise sem tal artificio.

Apesar de ter escopo limitado, um estudo publicado recentemente lancou

nova luz sobre as relacbes analdgicas entre desenhos industriais e marcas,

sobretudo no que tange a averiguacgdo de infragdo (CHEN; KUO; WANG, 2013)

Segundo seus autores, o estudo:

7L CPC: “Art. 335. Em falta de normas juridicas particulares, o juiz aplicara as regras de experiéncia
comum subministradas pela observacédo do que ordinariamente acontece e ainda as regras da
experiéncia técnica, ressalvado, quanto a esta, o exame pericial.”
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(...) chose five benchmark cases of design patent infringement as study
samples. A total of 126 questionnaires were distributed, and 117 of them
were returned and valid. The results indicated that when the similarity level
rated by test subjects is greater than 79 per cent, the ruling is likely to favour
infringement whereas if the level of similarity is rated lower than 44 per cent,
infringement will not be established. The results are fully consistent with
judicial decisions. This ordinary observer test panel on the similarity level
can be used to predict the result of a design patent litigation.

Portanto, o que o estudo indica é que nos casos estudados os tribunais
poderiam ter conduzido a averiguacdo com base em pesquisa com membros
aleatérios do publico, visando a opinido do homem médio, ao invés de fiar-se na
opinido de um perito da area ou em pesquisa especializada com designers.

Com efeito, os autores do estudo vao mais além e afirmam a premissa de que
os desenhos industriais visam a identificar produtos, aproximando sua funcao
daquela exercida pelas marcas. Dai, tiram a conclusdo de que a pesquisa com
consumidores em geral, e ndo com o ‘utilizador informado”, incrementaria a
objetividade do julgamento.

A importancia deste estudo reside sobretudo no fato de que nao s6 a
pesquisa com o publico em geral teve resultado percentual préximo as decisdes das
cortes, em todos 0s casos, como também que a pesquisa entre designers revelou
que estes sao mais lenientes quanto a infracéo, isto €, deram mais razao aos reus
do que aos autores, afastando-se do resultado final obtido efetivamente nos
julgamentos.

Feitas as necessarias ressalvas quanto ao escopo limitado da pesquisa
conduzida e a necessidade de conduzir estudos semelhantes em outras jurisdi¢cdes,
o fato € que o estudo aponta para o consumidor comum como sendo o critério mais
tendente a proteger os direitos do titular, ao passo que o utilizador informado — ou,
mais gravemente ainda, o desenhista industrial de profissdo — tenderia a, em casos
de infracdo, favorecer o réu e, ao menos em algumas hipéteses, corroborar com a
violacdo de direitos legitimos do titular de registro ou patente para o desenho
industrial.

Atualmente, a tendéncia em processos judiciais envolvendo desenhos
industriais é tomar a pericia técnica como uma necessidade evidente. Contudo, e
especialmente se o critério do designer de habilidade ordinaria for abandonado, ha
espaco para argumentacdo em contrario da necessidade de pericia técnica, tendo

em vista as particularidades faticas de cada caso.
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6. Avaliacdo dos critérios de apuracédo da originalidade a luz do ordenamento

juridico brasileiro

Ao longo deste trabalho, sempre tendo em vista a originalidade como requisito
autbnomo e constitucionalmente fundado de validade de registro de desenho
industrial em nosso ordenamento, algumas conclusdes parciais foram atingidas.

Verificou-se, assim, que a originalidade ¢€é fundamentalmente a
distinguibilidade de um desenho industrial em face do que ja era conhecido quando
de seu depodsito ou revelacdo ao publico, embora o requisito tenha um carater
também subjetivo, como liame entre autor e criagdo intelectual de carater
ornamental, com consequéncias praticas para nosso tema.

Ainda, a originalidade foi tomada, na esteira do que leciona o Dr. Denis
Borges Barbosa (2009), como um fator de ponderacdo entre 0s principios
constitucionais de protecédo ao titular, liberdade de concorréncia, interesse social e
desenvolvimento econémico. Assim, a originalidade € também um contributo
minimo, de forma que o ndo atendimento a esse requisito consubstancia-se em
violagdo do equilibrio juridico que fundamenta o regime de protecdo aos desenhos
industriais.

Das diversas distin¢des feitas anteriormente, a mais central para este capitulo
€ a questdo do critério de avaliacdo da distinguibilidade do desenho industrial, isto €&,
da originalidade objetiva, que é definido pelo personagem hipotético sob cujo ponto
de vista essa distinguibilidade sera avaliada. Nesse panorama, foram abstraidos trés
tipos ideais: o designer de habilidade ordinaria, o utilizador informado e o
consumidor médio.

E precisamente a avaliacdo destes critérios o objeto do presente capitulo.
Adiante-se que ndo se pretende dar uma solucéo terminativa para um problema que
s6 recentemente foi colocado pela doutrina (BARBOSA, 2009), mas delinear os
pontos fundamentais antes dos quais um critério especifico ndo podera ser proposto.
Ao fim, serdo analisados dois problemas que tém protagonizado os debates sobre

desenho industrial no Brasil, a luz das conclusbes parciais obtidas neste estudo,
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com o fito de testar e aplicar, na pratica, das concepc¢des e limites da originalidade
encontradas neste estudo.

6.1. A originalidade como distinguibilidade intrinseca e extrinseca. Os limites

da liberdade de design

Cumpre aqui retomar algumas distingbes e observacdes especificas,
desenvolvidas e expostas em capitulos anteriores.

Dado que a originalidade é suficiente distinguibilidade, é forcoso concluir que
essa distinguibilidade do desenho industrial deve ser tanto intrinseca quando
extrinseca, dependendo logicamente esta segunda da primeira.

Um desenho sera intrinsecamente distintivo quando n&o for necessario,
comum ou vulgar. Por 6bvio, essas qualidades deveréo ser aferidas de acordo com
o ramo mercadoldgico do produto e as artes analogas, haja vista que pode haver
novidade na aplicacdo, a um novo produto, de um elemento primordialmente
genérico ou comum. Em grande medida, essa distintividade intrinseca se assemelha
a novidade, uma vez que o DI totalmente antecipado por uma Unica referéncia
podera ser comum, genérico ou necessario, ndo havendo entre ambos os conceitos,
contudo, uma identidade necessaria. Isto ocorre, por exemplo, quando uma
combinacdo de elementos comuns ou vulgares ndo se traduz em resultado visual
distintivo: a combinacdo em si pode ndo estar integralmente antecipada em uma
Unica referéncia do estado da técnica, mas continua sendo vulgar ou comum e,
portanto, esbarrando no impeditivo legal.

A distinguibilidade extrinseca se refere a suficiente distingcdo visual entre um
desenho industrial e as demais configuracfes visuais ja conhecidas, sobretudo
aquelas objeto de direitos privativos. O desenho que seja intrinsecamente distintivo,
contudo, ndo necessariamente o0 serd extrinsecamente. Por exemplo, uma copia fiel
de um desenho validamente registrado sera um desenho invulgar e incomum, mas
nem por isso se distinguira daquele em que se inspirou.

Feitas estas distin¢des, é facil verificar que a analise da distinguibilidade sera
diversa em cada caso, pois identificar aquilo que é comum e vulgar num
determinado ramo, e em especial aquilo que é necessario, pode muita vez exigir um

conhecimento mais aprofundado das criacbes ornamentais do segmento
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mercadolégico em analise, pois mesmo de um consumidor médio se espera apenas
que conhecga e tenha na memdria alguns produtos e ndo todos os criados, sobretudo
agueles que ja sairam de linha e que, ndo obstante, continuam fazendo parte do
estado da técnica. Assim, como ja salientado nos itens 4.2.3 e 4.2.4, essa vedacao
se volta muito mais para a prote¢cdo dos concorrentes contra o exercicio de uma
exclusividade indevida do que propriamente a protecdo dos consumidores, embora,
como neste caso o bem a ser protegido é o desenvolvimento econémico e higidez
do mercado, em ultima analise o consumidor possa sofrer as consequéncias de um
ato que, de inicio, prejudica apenas 0s concorrentes.

Em razéo disto, parece inadequado que o consumidor médio seja o avaliador,
mesmo hipotético, da presenca da originalidade intrinseca, vez que esta demanda
um conhecimento mais especifico do estado da técnica. O mesmo se diga, com mais
razdo, para o carater necessario e a forma determinada essencialmente por
consideracdes funcionais ou técnicas, conforme restou amplamente demonstrado no
item 4.2.2, supra. De fato, o ponto de vista deve ser o mais amplo possivel, de modo
a abarcar a maior quantidade de objetos e tendéncias para determinacdo do que é
necessario, comum ou vulgar.

Isto significa que, mesmo numa analise binaria de infracdo ou falta de
originalidade extrinseca, que pode ser feita tendo por base a percepg¢éo visual do
consumidor médio, a questao técnica especializada pode surgir. Como ja visto no
item 4.2.4, o artigo 100, inciso Il da LPI/96 consubstancia grande parte do limite ao
que a doutrina convencionou chamar de ‘“liberdade de design” (BENTLEY;
SHERMAN, 2004). De fato, aqueles aspectos do produto que sao determinados por
consideracdes alheias a ornamentalidade funcionam como o limite dentro do qual o
autor do desenho industrial podera desenvolver sua criatividade, fato que deve ser
levado em conta quando da afericdo da existéncia ou ndo de originalidade, inclusive
extrinseca. Afinal, num ramo em que a forma dos produtos é fruto de regulagéo e
padronizacdo normativa, a variacdo configurativa pode ser limitada, mas suficiente
dada a liberdade de design disponivel (DANNEMANN, 2005).

Contudo, no caso em que estes elementos limitadores da criatividade do
designer estejam bem estabelecidos nos autos, de forma que o julgador possa
determinar por si proprio o espaco de liberdade de design, o ponto de vista do

consumidor médio, caso adotado, podera dispensar o respaldo técnico de um perito.
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6.2. Os critérios em vista de seus atendimentos aos valores constitucionais e a

clausula finalistica

Como visto no item 3.3, supra, se considerarmos que a originalidade tem a
natureza de um requisito geral de ponderacdo, esta ser4 o fator que, uma vez
atendido, equilibra o direito da propriedade industrial constitucionalmente garantido
no artigo 5°, inciso XXIX da Constituicdo da Republica, de um lado, e os principios
de livre concorréncia, interesse social e desenvolvimento econémico, de outro.

Como dito naquela oportunidade, a ponderagcdo consubstanciada na
originalidade visa a garantir aos autores de desenhos industriais a eficaz protecéo a
suas criagles, exigindo porém destas, em contrapartida, uma qualidade visualmente
perceptivel de superacao do trivial e do 6bvio.

Segundo leciona Edson Beas (2013, p. 160):

Dois sdo os interesses legitimos dos titulares de desenhos industriais
resguardados pelo TRIPS. O primeiro é recuperar os investimentos feitos no
desenvolvimento de desenhos industriais e gerar recursos que apoiem 0
desenvolvimento de novos desenhos industriais. Ou seja, os titulares de
desenhos tém o legitimo interesse de preservar os incentivos eocnémicos
para inovacdo. O outro interesse legitimo resguardado pelo TRIPS é
preservar a capacidade dos desenhos industriais de desempenhar a funcéo
de agregador de valor e de diferenciador de produtos funcionais.

No regime de protecédo dos desenhos industriais, portanto, o interesse social
nao estaria no avanco da técnica, mas no reconhecimento do valor social de
criacoes estético-funcionais. Nesse passo, 0 interesse social a que o desenho
industrial atende é a variacdo estética como resultado do engenho e criatividade da
inteligéncia humana e como um meio de se promover 0s interesses e anseios do
publico consumidor e incrementar as vendas do titular. Por via de consequéncia, a
auséncia de originalidade podera levar o consumidor a tomar um produto por outro
(confuséo), ou associar qualidades e valores de um produto a outro (associacgéo).
Tal fato gerard um dano imediato ao titular, que perder4d uma venda por motivo
fraudulento, bem como a livre concorréncia e aos consumidores, dois valores
primordiais de nossa Carta Politica.

O desenvolvimento econdémico do pais deve ser atendido ndo sO pela

evitacdo do desvio de clientela, mas em especial pela garantia da liberdade dos
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concorrentes de se valer de designs nao originais, pertencentes ao dominio publico
ou impassiveis, de qualquer sorte, de protecdo exclusiva.

Partindo desses valores protegidos pelo regime juridico de desenho industrial
e, em especial, pela existéncia do requisito de originalidade, € possivel avaliar quais
critérios sao adequados para exame de originalidade do desenho industrial, a luz da
Constituicdo da Republica e das finalidades da LPI/96.

Entre os trés tipos ideais — designer de habilidade ordinaria, utilizador
informado e consumidor médio — ha uma gradacdo de conhecimento técnico e de
atencdo a detalhes, de forma que o consumidor médio tende a perceber menos
detalhes supostamente distintivos, e a tomar mais o desenho em seu aspecto de
conjunto, do que os outros dois.

Considerando que o publico-alvo do produto que incorpora o desenho
industrial deve ser protegido contra o erro causado pela auséncia de
distinguibilidade, desde que haja um direito privativo anterior, seu titular também
sera adequadamente protegido pela exigéncia de um patamar de distinguibilidade
idéneo a evitar esse resultado. Tem-se entdo que a adocdo de um ponto de vista
especializado, como o do designer, seria inadequado a finalidade constitucional do
desenho industrial pois ndo é a confusdo do designer que a lei procura coibir, e sim
a do consumidor. Além do mais, como o designer tem maior tendéncia a apreciar
modificacdes de detalhe, ele poderad fugir ao patamar do consumidor e ser
excessivamente leniente com um desenho que careca da originalidade, isto €, da
distinguibilidade extrinseca, exigida pela LPI/96. O mesmo se pode dizer do
utilizador informado, tomado nos termos da Diretiva 98/71 da Unido Europeia, eis
que ele tem uma atencao especial, acima do consumidor médio.

Contudo, nem sempre sera dispensavel a visdo do técnico no assunto, como
na hipétese em que se avalia se h4 distinguibilidade intrinseca ou quando se verifica
até que ponto as consideracfes técnicas ou funcionais limitaram a liberdade criativa
do designer, vez que tais fatos nem sempre séo levados em conta pelo consumidor
meédio, podendo sua ignorancia levar a resultado injusto para com o concorrente.

Seja qual for o caso, o critério do consumidor comum parece inarredavel, vez
que é o destinatario final da protecdo constitucional, juntamente com o titular do
registro de desenho industrial. Efetivamente, a Constituicdo parece exigir ndo um

critério de banca examinadora que premia desenhos industriais supostamente
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inovadores, mas sim um critério que efetivamente evite o resultado de confuséo, erro
ou associacao, danoso aos interesses do titular de registro validamente concedido
em data anterior. Qualquer ponto de vista que falseie essa situacdo e torne a
apuracdo mais detalhista ou menos atenta do que o necessario, levara a uma
restricdo ou ampliacdo indevidas do escopo de protecao conferido pelo registro de
desenho industrial.

6.3. Aplicacdes préaticas

Os capitulos de 2 até o presente constituiram propriamente a parte tedrica do
presente trabalho. Com base nas conclusdes ali encontradas, enfrentaremos agora
duas questdes especificas que tém bastante atualidade nas discussdes envolvendo
desenhos industriais: protecdo das criagdes de moda por desenho industrial e
questao dos itens de reposicdo must fit e must match. Com isto, procura-se por a
prova as observacdes anteriores, evitando o excessivo abstratismo pelo teste da
aplicacao pratica.

N&o obstante, vale destacar desde ja que ambos os temas sdo de grandes
dimensdes, tendo sido objeto de dezenas de trabalhos académicos e pareceres.
Portanto, eles serao recortados de acordo com os tépicos abordados anteriormente,
e, se bem que sem qualquer pretensdo de resolucéo final, com o objetivo de, ao

menos, auxiliar o esclarecimento dos problemas que sucitam.

6.3.1. Protecéao juridica de criagbes da moda pelo desenho industrial

Em parte consideravel dos estudos dedicados a protecdo juridica das
criagbes de moda encontra-se o0 aviso de que, devido as caracteristicas peculiares
desse mercado, suas criacbes podem ser protegidas por diversos regimes, desde
modelos de utilidade até a via da vedacao a concorréncia desleal e aproveitamento
parasitario (QUINTELA, 2008). Este estudo ndo sera diferente, pois adota as
mesmas premissas.

Entretanto, fugiria em muito ao escopo do presente trabalho analisar cada
uma das formas de protecdo as criacdes da industria da moda, valendo nos

concentrar nos desenhos industriais e nos aspectos especificos desse regime
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juridico quando aplicado a mercados sazonais e fortemente influenciados por
tendéncias, como é o caso da moda.

A primeira observacdo a se fazer é que a questdo da moda tornou-se téao
influente que, mesmo que parcialmente, marcou presenca através dos padrbes de
tecidos no texto do artigo 25.2 de TRIPs. Este dispositivo determina aos Estados
membros que os requisitos estabelecidos para garantir protecdo a padroes de
tecidos nao dificultem injustificavelmente a possibilidade de buscar e de obter essa
protecao.

O texto de TRIPs resvala na peculiaridade fundamental da moda que é a
sazonalidade. Com efeito, ndo valeria a pena levar a um registro custoso e
demorado uma criacdo original que, ao cabo de contas, tera uma vida util de, na
maior parte dos casos, um ano, isto é, um ciclo completo de moda.

Embora as criacdes de moda duradouras, como certas bolsas e sapatos de
grife e até mesmo determinados padrées de tecidos, possam gozar sem prejuizo do
sistema usual de registro de desenho industrial, tal ndo se da para as criacdes de
menor vida util.

Na Unido Europeia, a doutrina aponta (QUINTELA, 2008; REIJA, 2004;
BENTLY e SHERMAN, 2004) para a protecao por desenho industrial ndo registrado,
uma modalidade de direito privativo especifica daquele bloco regional’?, pela qual,
presentes 0os mesmos requisitos do desenho industrial registravel, uma forma ou
configuracdo ornamental pode ser protegida durante 3 (trés) anos contados da data
da primeira divulgacao licita, sem necessidade de registro. Por essa via, a protecdo
as criacbes de moda seria automatica, desde que atendam a novidade e carater
individual exigidos por lei. Ademais, a protecéo se daria a custo zero, sendo o titular
do direito apenas obrigado a comprovar em juizo que criou de forma independente,
isto é, sem coépia, o desenho industrial em questdo. A compensa¢do destas
facilidades, além do prazo consideravelmente mais curto de protecdo, é que, como
ocorre com os direitos autorais, a exclusividade ndo pode ser exercida contra quem
chegou de forma independente ao mesmo desenho, devendo portanto o titular, para
obter a condenacgdo da outra parte, comprovar que houve cépia de seu desenho

anterior.

72 Criada antes mesmo do design comunitario registrado, pela Regulagéo do Conselho Europeu (EC)
No. 6/2002 de 12 de dezembro de 2001.
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Caminho distinto adotou a Frangca. Embora os nacionais franceses gozem da
protecdo pela via do desenho industrial ndo registrado, o Cdodigo da Propriedade
Intelectual da Franca tem previsdo especifica para protecao juridica das criacdes
nao so6 da moda, como de quaisquer industrias sazonais, pelo instrumento do direito
autoral (artigo L112-2), além de estabelecer procedimento acelerado de registro
como desenho industrial para criacoes desses segmentos (artigo L512-2). Portanto,
na Franca as criacbes das industrias sazonais gozam de um direito
consideravelmente mais extenso do que o conferido pelo desenho industrial nao
registrado, vez que este confere uma exclusividade de trés anos, ao passo que
aguele da ao titular o periodo de 70 (setenta) anos a contar de 1° de janeiro do ano
seguinte a seu falecimento. Some-se a isso o fato de que a Franca é o unico pais da
Unido Europeia que adota o principio da cumulacdo absoluta, decorrente do
principio da unidade da arte (GREFFE, 2008; PIOTRAUT, 2004; CERQUEIRA, 2010;
OTERO, 2008). Portanto, um artigo de industria sazonal goza automaticamente da
protecdo por direito autoral e, através de um registro simplificado, também da
protecdo por desenho industrial, que na Franca pode chegar até 25 (vinte e cinco)
anos.

O Brasil ndo conta com previsdes analogas as do direito comum europeu ou
do direito francés. Portanto, as criagbes de moda aqui s6 poderiam ser protegidas
pelas modalidades usuais de propriedade intelectual, com destaque para o direito
autoral e o desenho industrial.

No tocante ao regime de desenho industrial, todas as indlstrias sazonais,
mas a moda especialmente, guardam peculiaridades na analise de mérito. Como ja
visto no item 4.2.4, supra, ndo s6 as consideracdes funcionais ou técnicas e as
formas necessarias sdo limitadoras do espaco de originalidade na criacdo de
desenhos industriais. Dado que elementos comuns ou vulgares ndo sdo passiveis
de protecdo, as consideracdes mercadologicas também limitam a liberdade de
criacado do designer, devendo tal fato ser levado em consideracéo pelo examinador
da originalidade ou pelo julgador da alegacédo de infracdo. A problematica € bem
definida na doutrina (REIJA, 2004, p. 47):

Cuanto mayores sean las implicaciones técnicas de un disefio, menor sera
la libertad creativa del disefiador para concebirlo, lo cual nos conduce a una
menor exigencia en lo que respecta al cumplimiento del requisito del
‘caracter singular’. Sin_embargo, es necesario_tener presente gque [...]
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[esta] no es la Unica [limitacdo], pues este debe también obedecer
otros dictados puramente comerciales, como, por ejemplo, las 6rdenes
de la empresa para la que trabaja o los qustos de los consumidores.
(Grifou-se)

E nessa esteira que a doutrina identifica, na moda em especial, um fator a
mais no exame de originalidade e de infragdo consubstanciada nas tendéncias. A
moda, com efeito, tem sua sazonalidade definida pelas tendéncias de temporada,
que nada mais sdo do que codigos ornamentais e estéticos semi-explicitos que,
caso desobedecidos, colocam o design sob risco de fracasso comercial. As vezes,
essas tendéncias poderiam se encaixar na categoria de ideias ou géneros, de
inspiragdo comum, que de qualquer forma ndo seriam passiveis de protecao juridica;
porém, pode ocorrer de uma aplicacdo ornamental que, em sua origem, era
distintiva, ter se vulgarizado rapidamente pelos ditames da moda. E o caso, por
exemplo, da imitacdo de escama de cobra, presente em diversas bolsas, sapatos e
outros acessorios, bem como o animal print, os padrbes de peles de certos
mamiferos, como oncas, tigres e zebras: sdo inspiracdes do mundo natural que, na
primeira aplicagdo a moda, podem ter sido originais, mas que se vulgarizaram de
forma tao rapida que se tornaram tendéncia e, portanto, ndo passivel de protecéo
exclusiva.

A jurista portuguesa Barbara Quintela, em monografia dedicada ao tema,
assim leciona (2008, p. 490):

(...) também se podera questionar se a imposi¢cdo da moda ou tendéncia do
momento terd a faculdade de coarctar a liberdade do criador para os efeitos
de aplicacdo do artigo 178° numero 2. Quanto a nés, a resposta ndo podera
sendo ser afirmativa; além de a lei ndo epecificar que o grau de liberdade
deve ser entendido restritivamente (...), intrepretacdo diversa equivaleria a
atribuir um monopdlio da moda ou tendéncia a um concorrente, para
prejuizo dos demais e em clara violacédo do artigo 1° do CPI.

(...) [Segundo o critério da crowded art], quanto maior for o nimero de
criacbes num sector especifico, menor serd o espaco criativo disponivel
nesse mesmo ramo, e, consequentemente, menor serd o gradiente de
originalidade exigido para efeitos de atribuicdo do direito privativo.

Em vista dessas peculiaridades, a averiguacdo da originalidade, seja em
exame de mérito ou pleitos de nulidade, seja na averiguacao de infracdo, deve levar
em conta as tendéncias existentes naquele mercado de forma a ndo tomar por
elemento novo e original aquilo que esta disseminado e vulgarizado, huma aplicacao

especial do artigo 100, inciso Il da LPI/96. A observancia deste ponto é de tal



116

importancia para evitar um resultado injusto, que parece provavel que uma pericia
com algum estilista ou designer de moda, ou ao menos a entrega de depoimentos —
no modo de Gorham v. White — seja bastante recomendavel.

E evidente que estas consideracdes ndo esgotam a matéria da protecio
juridica da moda no Brasil. Afinal, se na Unido Europeia, que confere o direito
especifico de desenho néo registrado, além da protecdo por outras vias, a concluséo
€ de que o arcabouco juridico é, com excecdo da Franca, insuficiente (QUINTELA,
2008; REIJA, 2004), que se dira do Brasil, que da menos opc¢des aos titulares e no
qual a questdo da cumulacdo de direitos de propriedade intelectual ainda esti

incipiente.

6.3.2. Protecéo juridica de pecas substituiveis must fit e must match.

Embora na lei brasileira, como nas normas administrativas pertinentes, nao
haja mencdo a questdo das pecas de reposicdo must fit (reproduzem a parte de
encaixe) e must match (reproduzem toda a peca a ser reposta, em razdo da
necessidade de harmonizacdo com o conjunto), este é um tdpico muitissimo
debatido na Unido Europeia, tendo sido tratado na Diretiva 91/78, bem como no
Regulamento da Comunidade Europeia de 2002 e em quase todas as legislacdes
nacionais. Todavia, o insistente siléncio e atraso das nossas normas nao impediu
que a questdo atingisse nosso pais, através do problema da fabricacdo autdnoma
das autopecas de reposicao.

Para entender o conflto da Associacdo Nacional das Fabricantes de
Autopecas (ANFAPE) com as montadoras, bem como a acdo de nulidade movida
pela ORGUS IND/ COM/ LTDA contra a FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.
e outros, é preciso recuar e ter clara a problematica envolvendo must fit e must
match, relacionada intimamente com as pecas de conserto (no original, repair parts)
de produtos complexos.

Edson Beas (2013, p. 338) explica a diferenca entre produtos unitarios e

complexos, a luz do direito comum europeu:

Existem duas categorias de produtos cuja aparéncia exterior esta sujeita a
protecdo legal: os produtos unitarios (one-unit products) e os produtos
complexos. A primeira categoria pertencem aqueles produtos que, se
danificados, ndo podem ser reparados, bem como os produtos cujos precos
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nao justificam seu reparo. Em caso de dano a um produto unitario, a Unica
alternativa disponivel ao consumidor é adquirir um novo bem, idéntico ao
danificado, ou adquirir outro bem pertencente a mesma categoria do bem
danificado. Vaso € um bom exemplo de protudo unitario. A categoria dos
produtos complexos pertencem aqueles produtos cujo exterior € formado
por diversos componentes; em caso de dano, as partes prejudiciadas
desses bens podem ser facilmente substituidas por outras idénticas, de
maneira a recuperar sua aparéncia original. Automdveis, motocicletas,
reldgios, aparelhos domésticos sdo exemplos de produtos complexos [nota
omitidal].

A questao juridica por tras das pecas de conserto é que, se uma determinada
peca €& protegida por desenho industrial autbnomo, seu titular podera excluir
terceiros de sua fabricacdo e comercializacao, e isto poderia implicar em monopdélio
no mercado secundario, isto €, o de reposicéo de pecgas.

Embora as partes destas pecas que encaixam (must fit) no produto complexo
nao sejam passiveis de protecdo por desenho industrial, vez que determinadas
essencialmente por consideracdes funcionais ou técnicas (Artigo 100, inciso I,
LPI1/96), resta a questdo da forma externa que, por si, seria passivel de protecao,
mas cuja exclusividade em nome do titular impede, comercialmente, que a reposi¢ao
seja feita, pois se os fabricantes de pecas de reposicéo alterarem demais o aspecto
ornamental da peca, para evitar a infracdo, ela ndo mais se harmonizara& com o
produto complexo (must match), prejudicando a estética do produto e passando a
impressao de ser um rejunte que afasta grande parte do publico consumidor.

As pecas must fit seriam passiveis de producdo por terceiros, sem
necessidade de licenca prévia pelo titular do registro de DI sobre a peca, pois a
conexdo com o produto complexo € determinada por consideracbes técnicas e
funcionais que estdo excluidas da protecdo por desenho industrial, embora possam
ser objeto de patente.

A questdo se torna bem mais espinhosa quando tratamos da problematica
envolvendo o must-match, que ndo tem qualquer previsdo legal no Brasil. Sendo
assim, em tese, o titular de um direito industrial sobre peca de reposicdo pode
impedir terceiros desautorizados de reproduzi-las para fins de abastecer o mercado
secundario, o que obrigaria esses fabricantes a uma modificacdo estética
praticamente inviabilizadora do negdécio (GRAU-KUNTZ, 2010; NEWTON SILVEIRA,
2010).

A argumentacdo fundamental da ANFAPE na Averiguacdo Preliminar, ora
Procedimento Administrativo CADE n°. 08012.002673/2007-51 é sinuosa: ndo € que
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a lei estabeleca expressamente uma excecao de reparacao para pecas must match;
a questao € que os titulares de desenhos industriais ja teriam recebido o retorno de
seus investimentos com as vendas dos automoveis, sendo uma violagcdo econdmica
permitir a eficacia de seus direitos decorrentes de registros de desenho industrial
contra 0 mercado secundario de pecas de reposicao. Merece destaque o fato de que
os associados da ANFAPE sofreram medidas judiciais e extrajudiciais por parte dos
titulares dos desenhos industriais sobre pecas de reposicdo, isto €, as grandes
montadoras, tendo sido este comportamento que causou O requerimento de
instauracéo da Averiguacédo Preliminar’3.

E preciso ter em mente que o pleito da Associa¢do n&o é original, sendo que
ecoa um problema europeu cujo debate ja dura muitos anos e que, até o0 momento,
nao foi resolvido. Com efeito, no momento de tentar harmonizar os mercados do
bloco europeu quanto a desenhos industriais, o legislador comunitario esbarrou no
problema de que alguns paises negavam eficacia aos titulares de desenhos
industriais para pecas de reposicdo contra os agentes do mercado secundario —
conhecida como excecédo de reposicdo — enquanto que outros nao previam esta
excecao em suas normas nacionais. Edson Beas resume a problematica do ponto

de vista da harmoniza¢cdo comunitaria (2013, p. 360):

Em funcdo da falta de consenso, os Membros da CE transigiram em
introduzir, no texto da proposta do que viria a ser a Diretiva 98/71/CE, uma
disposicédo transitéria (art. 14), segundo a qual os Estados Membros da CE,
cujos marcos domésticos ja incluiam naquele momento uma excec¢édo de
reposicdo, ndo tém autorizacdo para revoga-la; as reformas legislativas
apenas poderiam ser no sentido de liberalizar o mercado de pecas de
reposicdo [nota omitida]. A disposicdo transitoria produziu o efeito
indesejado de dividr o mercado europeu entre [sic] dois grupos: o de paises
gue contam com uma excecao de reparacdo (Bélgica, Espanha, Holanda,
Hungria, Irlanda, Italia, Letdnia, Luxemburgo e Reino Unido) e o de paises
gue estendem protecao legal as pecas de reposicdo (os demais 16 Estados
Membros da Unido Europeia).’#7>

Em vista do problema eminentemente legislativo da Unido Europeia, parece

que a argumentacdo econdmica da ANFAPE, embora acolhida no voto do

73 O caso ainda passou por outras vicissutudes antes de ser convertido em Procedimento
Administrativo, com o parecer inicial pelo arquivamento da Averiguacdo Preliminar, vez que o CADE
supostamente nao poderia conhecer do caso sem invadir a competéncia do INPI.

74 Como ja informado, a questdo ndo esta resolvida sequer na Unido Europeia. Esta ainda sob debate
a adocao de um texto para harmonizacéo da excecao de reposicdo em todos os paises membros
(BEAS, 2013, p. 359).

75 Paises que preveem exceg¢Oes de reparacao: Austrdlia, os da Unido Europeia citados no texto
transcrito, Cingapura, Hong Kong, Malasia (BEAS, 2013).
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Conselheiro Relator Carlos Joppert Ragazzo, seja uma tentativa de modificagao
indireta da LPI1/96, na auséncia de uma excecao prevista em lei e, mesmo, de uma
proposta de alteracdo legislativa neste sentido. Desse modo concluiu a Resolugéao
n°. 82 da ABPI sobre o tema (2012):

Tecidas as consideracdes e conclusdes acima, a ABPI recomenda:

(i) que a defesa da livre concorréncia e a propriedade industrial sejam
tratadas como matérias complementares, na medida em que a
exclusividade decorrente da propriedade industrial estimula a concorréncia
ao criar um ambiente que motiva a inovacdo e o desenvolvimento
tecnologico e econdmico. Neste sentido, a atuagdo do CADE, em defesa da
livre-concorréncia, deve levar em consideracdo 0s objetivos maiores
decorrentes da protecdo da propriedade industrial, bem como uma
necessaria harmonia com as disposi¢cdes da Constituicdo e da Lei 9.279/96
(Lei da Propriedade Industrial), com os tratados internacionais e demais
normas e regras que compdem o sistema de protecdo a propriedade
industrial e séo fontes do ordenamento juridico patrio;

(ii) que o exercicio regular de direito de propriedade industrial decorrente de
registro de desenho industrial e seu respectivo uso de forma exclusiva, ndo
seja visto como ilicito concorrencial, sendo legitimo o uso da prerrogativa
prevista nos artigos 109, paragrafo Unico, e 42, inciso |, ambos da Lei da
Propriedade Industrial, de impedir terceiros de explorar o produto objeto do
registro;

(iii) que ndo sejam impostas outras excec¢Bes aos direitos de exclusividade
das patentes ou registros de desenho industrial, ou limitacdes temporal e
territorial do direito de exclusividade que ndo aquelas previstas na Lei da
Propriedade Industrial, editada segundo o comando do art. 5°, inciso XXIX,
da Constituicdo Federal;

Afora a questdo do retorno do investimento e suposto exaurimento dos
direitos no mercado primario, a ANFAPE trouxe outra argumentagdo: a de que as
pecas de reposicdo ndo seriam passiveis de prote¢cdo autbnoma por desenho
industrial, visto que o desenho industrial s6 pode ser concedido para um produto
completo.

Embora o Processo Administrativo ainda esteja pendente de julgamento, o
mesmo raciocinio foi exposto pela sociedade empresaria ORGUS IND/ COM/ LTDA.
em acao de nulidade de diversos registros de desenho industrial de titularidade da
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA., processo n°  0809326-
30.2010.4.02.5101. A pretensdo da ORGUS foi acolhida, num primeiro momento,
pelo Juiz Federal Guilherme Bollorini, da 252 Vara Federal da Secdo Judiciaria do

Rio de Janeiro e, sem seguida, revertida por maioria em sede de apelacao interposta
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pela FORD, tendo votado contra o Desembargador André Fontes, da 22 Turma
Especializada do TRF276.

O posicionamento da Associacdo e da ORGUS estd bem resumido no

parecer que o Prof. Newton Silveira exarou nos autos da Averiguacao Preliminar

(2010, p. 116):

Em suma, a justa medida interpretativa aplicavel as partes de veiculos é
gue elas por si ndo constituem Desenho Industrial Autbnomo. Mesmo que
registrados tais desenhos, s6 podem ser interpretados em relagéo ao todo e
ndo em relagdo as partes fabricadas independentemente. Em relagédo a
estas, os registros, além de nulos, por for¢a do disposto no art. 100, inciso
Il da Lei de Propriedade Industrial (forma necessaria, comum ou vulgar do
objeto ou ainda, aquela determinada essencialmente por consideracdes
técnicas ou funcionais), serdo necessariamente ineficazes em relacdo a
fabricacdo independente.

Também a sentenca proferida no autos da acdo de n° 0809326-

30.2010.4.02.5101 resume a questéo sob seus multiplos angulos:

[os registros anulandos] infringem os artigos art. 2°, V, 95 e 100, Il da LPI,
além de estarem em dissonancia com as orientacdes da CRFB/88 (art. 5°,
XXIX e art. 170, incisos Ill, IV e V) e com a Lei 8.078/90 - CDC (art. 6°,
incisos Il e IV e art. 39, inciso 1), eis que: a) apesar dos desenhos industriais
da FORD serem objetos comercializados isoladamente, tratam-se de pecas
de reposigdo de partes do produto “automovel”, ndo constituindo cada um
deles um objeto em si, destacavel para efeito de prote¢cdo como registro de
propriedade industrial (desenho industrial); b) nos desenhos da FORD o
efeito técnico e funcional produzido se sobressai ao carater ornamental; c)
os registros dos referidos desenhos industriais propiciam conduta
atentatéria contra os principios da livre concorréncia, conforme posicdo
adotada pela Secretaria de Direito Econbmico — SDE ao analisar a
representacdo movida pela Associacdo Nacional dos Fabricantes de
Autopecas — ANFAPE, em prejuizo flagrante ao direito do consumidor.

A refutacdo da sentenca veio no voto vencedor, da lavra do Desembargador

Federal Marcelo Granado. Num primeiro momento, o Desembargador arrazoa que,

embora sem duvida alguma as pecas de reposicdo sejam em parte determinadas

por consideracdes técnicas, ha um espaco de liberdade de design, onde a

originalidade pode ser exercida e, dessa forma, tornar o registro para o desenho

industrial da peca isolada valido, em raciocinio em linha com o disposto no item

4.2.2, supra:

76 Atualmente, o caso aguarda julgamento de Embargos Infringentes.
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Note-se que as pegas de automoével, embora possuam sua forma
considerada técnica ou funcional, para atender as necessidades impostas a
fabricacdo do veiculo, também podem possuir caracteristicas ornamentais
diferenciadas, com visuais proprios, de acordo com o design utilizado no
modelo de cada automével, sendo passivel seu registro como desenho
industrial.

Caso assim nado o fosse, todos as pecas de automoével, especificamente,
neste caso, os fardis e os parachoques dos carros seriam todos iguais.

ApOs notar que a propria autora da acao, assim como outros associados da
ANFAPE, séo titulares, eles mesmos, de registros de DI autbhomos para pecas de
reposicao, o Desembargador ataca o fundamento exposto no trecho citado, de lavra
do prof. Newton Silveira:

Ao adotar o entendimento de que os componentes de um automovel,
isoladamente considerados, ndo devem ser registrados como desenho
industrial, o Magistrado de Primeiro Grau, com base na pericia realizada
nos autos principais, considerou que ‘o consumidor ndo vai adquirir um
automaovel por ter sido atraido pelo design de seus faréis e parachoques’, de
modo que o fator determinante para aquisicdo de um automovel serd,
guanto a forma, “o desenho da carroceria do veiculo em termos de
conjunto”.

N&o se pode olvidar que, no momento da escolha para a compra de um
carro, analisa-se 0 veiculo em seu conjunto, ou seja, carroceria e
acessorios, motor, itens de seguranca e outros. No entanto, ndo se revela
absurdo o raciocinio de forma contraria, ou seja, alguém pode deixar de
comprar um carro analisando um item de forma isolada: a pessoa pode
considerar o motor do carro ruim, ou ainda, dentro do contexto ora
analisado, pode achar o0 modelo de parachoque e de seus fardis feios ou
inadequados.

Das duas grandes linhas de argumentacédo das fabricantes de autopecas para
o mercado de reposicdo, a primeira, que trata do risco de monopolizacdo do
mercado secundario por parte do titular dos registros de DI, risco este a ser
contornado pela excecdo com relagcdo a essas pecas de reposi¢do, parece ser a
mais razoavel. Sua adocao por grandes economias como a Gra-Bretanha indica que
0 estabelecimento de uma excecao legislativa com vistas ao atendimento de uma
diretriz econbmica pode ser benéfica e compativel com o mercado, sem prejuizo
excessivo aos titulares dos registros de DI, mesmo que fiquem restringidos a
exercerem sua exclusividade no mercado primario. O incoveniente dessa
argumentacdo € que a LPI/96 ndo contém exclusdo expressa das pecas de

reposicdo must-match e, ndo havendo o que impugnar na validade desses registros,
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€ necessario que esta excecao seja consignada em lei antes de ser aplicada pelo
Poder Judiciario ou pelo CADE, sob pena de violacédo do principio da legalidade’”.

Ja o argumento da nulidade, sintetizado na sentenca em comento e pelo Prof.
Newton Silveira, tem a vantagem de ser aplicavel sem necessidade de modificacao
legal, porém, se estriba em fundamentos duvidosos, eis que contraria boa parte da
orientacdo estrangeira e, mesmo, a doutrina e julgados nacionais’®,

Parece-nos que o Prof. Silveira parte de uma premissa falsa: isto €, que as
partes de automoveis — na verdade, partes de qualquer produto complexo, desde
gue de encaixe — ndo seriam protegiveis por serem determinadas essencialmente
pela técnica ou fungéo.

Embora o presente trabalho ndo tenha qualquer intencéo de justificar algum
dos lados desta disputa, € preciso destacar que o mero fato de existirem modelos
distintos para uma mesma peca, mesmo considerados apenas um Unico modelo e
ano, ja é o suficiente para demonstrar que a peca ndo esta inteiramente determinada
por consideracdes funcionais, mas sim que uma parte, destinada ao encaixe no
produto complexo e, portanto, determinada essencialmente por consideracdes
técnicas ou funcionais, ndo pode ser protegida por desenho industrial. Assim, a
diferenca entre as pecas protegidas e as “paralelas” se opera nos elementos que
podem ser alterados sem que 0 encaixe e a funcionalidade se alterem.

Dizer isto ndo é enunciar qualguer novidade: como visto, os desenhos
industriais sdo essencialmente definidos pelos aspectos estéticos, de apelo visual.
Ao passo que a regido de encaixe e tudo o que com ela se conecta tem sua forma
determinada pela fungédo, qual seja, a de firmemente encaixar com o restante do
automovel, de modo que mantenha integra a funcionalidade da peca em seu
conjunto.

A conclusédo do Professor Silveira levaria a negativa de registro, por exemplo,
a retrovisores — quaisquer retrovisores - mesmo sendo imediatamente perceptivel
gue um mesmo retrovisor pode ser alterado em aspectos estéticos sem que sua

funcionalidade seja alterada. Isto € excluir da protecdo por desenho industrial

7 Este tipo de excecdo de cunho politico, atendendo a mandamentos de ordem publica, poderia ser
inserido na LP1/96 como o artigo 18 o foi para patentes, por exemplo (BARBOSA, 2002).

78 Confirmando isto, o voto divergente de lavra do Desembargador Federal André Fontes coloca muita
énfase no alegado monopdlio dos titulares de registros de DI sobre o mercado de reposicéo de
autopecas, dando pouca importancia para as alegacfes de nulidade decorrentes de inobservancia
do artigo 100, inciso Il da LPI1/96.
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géneros inteiros de produtos destinados a serem acoplados a produtos complexos,
ainda que haja espaco para novidade e originalidade na modificagdo estética da
forma. Em outras palavras, é negar o reconhecimento como desenho industrial
registravel a uma forma nova e original, ainda que dentro de limites estreitos
determinados pela funcionalidade, o que, na auséncia de proibicdo legal, seria
vedado, inclusive ofendendo diretamente o artigo 5°, inciso Il da Constituicdo da
Republica, para ndo se mencionar o inciso XXIX.

Cabe agora observar os desenvolvimentos tanto da acdo de nulidade, bem
como de futuras acdes semelhantes, e do Processo Administrativo no CADE,
esperando sempre que a legalidade e a constituicdo sejam respeitadas, seja qual for
o resultado. Em todo caso, parece que a questdo da excecdo de reparacdo no
tocante as pecas must-match trouxe problemas aos quais nosso legislador néo
poderd se furtar, tendo tais medidas criado momento para a propositura de

alteracoes legislativas.
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7. Conclusao

Enunciamos na introducao deste trabalho que seu objetivo era aprofundar o
estudo sobre o requisito material da originalidade no sistema de concessao de
direitos de propriedade imaterial sobre desenhos industriais no Brasil.

Apesar das dificuldades decorrentes da falta de estudos especializados e
sistematizados em nosso pais, foi possivel encontrar, durante a pesquisa cientifica e
desenvolvimento deste trabalho, alguns critérios relevantes para avaliar a existéncia
de originalidade em desenhos industriais. Assim, algumas conclusdes podem ser
qualificadas como certas, isto é, cuja impugnacao € bastante dificultosa em vista do
que dispbe a lei; como provaveis, em decorréncia do forte respaldo da doutrina e da
jurisprudéncia, ainda que esta seja escassa e pouco profunda; e, finalmente, como
verossimeis, no sentido de que o status quaestionis parece sustenta-las, sem
contudo fornecer uma probabilidade mais forte.

Na primeira categoria, das conclusdes revestidas de certeza, podemos incluir
grande parte das conclusfes parciais encontradas nos capitulos 2 e 3. A tese de que
a originalidade nédo tem existéncia autbnoma da novidade, por exemplo, parece
insustentavel ante o que dispde a lei e com base em sua interpretacdo sistematica.
Nosso pais, conquanto nao tendo dedicado tantas paginas ou julgados ao tema do
desenho industrial, conta com artigos de lei razoavelmente claros acerca do requisito
da originalidade, identificada como distinguibilidade do desenho em relacdo aos
objetos ja conhecidos do publico. Sendo distinguibilidade, ndo parece ser razoavel
simplesmente equiparar a originalidade, em sua formatagao atual, com a atividade
inventiva ou mesmo a originalidade da legislacdo sobre direitos autorais, embora
permaneca a analogia entre 0s requisitos na medida em que sdo expressao da
exigéncia do contributo minimo.

Tampouco deve ser sustentado, como foi feito antes da publicacdo da LPI1/96,
que a originalidade € apenas o liame que liga autor e desenho criado, ou que se
limita a uma caracteristica do objeto que incorpora um desenho industrial. Os
aspectos subjetivo e objetivo da originalidade estdo ambos albergados na lei e
ambos fazem parte do préprio ente juridico que € o desenho industrial, ressalvando-
se que a lei da muito mais importancia para a originalidade em sua faceta objetiva

do que subjetiva.
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No campo das conclusdes provaveis, estdo sobretudo aqueles elementos
legislativos que, embora ndo tomando a originalidade como objeto especifico, em
muito influem na sua verificagdo em cada caso. Falamos, sobretudo, do artigo 100,
inciso Il da LPI/96. Nesse tocante, embora diversos testes tenham sido divisados na
doutrina e na jurisprudéncia estrangeiras, é bastante provavel que o da
multiplicidade das formas seja 0 mais adequado ao ordenamento juridico brasileiro,
sem prejuizo do aporte subsidiario do critério da intencdo do designer e de
temperamentos, eventualmente necessarios, decorrentes da finalidade pro6-
competitiva dessa limitagao legal.

Outra concluséo parcial obtida da pesquisa é a questao do ponto de vista pelo
qual a originalidade, enquanto distinguibilidade do desenho industrial, deve ser
avaliada. O desenho industrial confere direitos a seu titular em raz&o de uma criagcao
ornamental do engenho humano, aplicada a industria, que visa a robustecer o fundo
de comércio. Logo, a violagdo ao desenho industrial decorre da criacdo artificial do
risco de confusdo, erro ou associacdo, que pode acarretar na perda de vendas e,
eventualmente, da propria clientela daquele que fez um esforgo criativo e requereu o
registro. Portanto, parece muito improvavel que um desenho novo tenha de ser
original a vista de um designer, ou mesmo de um homem de ordinaria habilidade
nesse campo, mas sim, que o correto seria averiguar a originalidade a vista do
consumidor habitual daquele tipo de produto. A dissociacdo entre a natureza da
protecdo juridica conferida pelo registro de desenho industrial e o critério para
concessao do mesmo registro levaria a resultados nefandos, sobretudo em ac¢des de
infracdo, como esperamos ter demonstrado.

Que o ponto de vista do consumidor deve, ao menos em parte, ser levado em
consideracdo no exame de mérito e na analise de infracdo de desenhos industriais,
parece acima de ddvidas mais sérias. Menos claro, porém, é saber se deve ser o
critério exclusivo. Postulamos, aqui, que a analise da originalidade, enquanto
distinguibilidade extrinseca, deve ser feita na posicdo do consumidor médio, mesmo
que, efetivamente, seja um perito que esteja avaliando a questdo; no entanto, a
averiguacdo da originalidade intrinseca e dos limites a liberdade de design
provavelmente demandardo um técnico no assunto ou, ao menos, uma figura

analoga ao connoisseur que € o utilizador informado do direito comum europeu.
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Além dos problemas de posicionamento do julgador e do examinador da
originalidade, que talvez necessitem de mais aportes dos tribunais ou de outro tipo
de pesquisa para serem resolvidos, a presente dissertacdo apontou para outros
estudos que merecem ser levados a cabo como temas independentes, mas que
precisavam das conclusdes parciais aqui atingidas para serem desenvolvidos.
Apenas para citar alguns, mencione-se: a questdo da utilidade — e racionalidade
econbmica - do atual sistema de concessao automatica de registro para todos 0s
tipos de desenho industrial; a questdo, sempre problematica, da cumulacdo de
direitos, tanto de desenho industrial com direito autoral, como de desenho industrial
com marca tridimensional; a proximidade entre desenho industrial e marca,
decorrente do requisito comum de distinguibilidade, e a possibilidade de aplicacéao
de teorias especificas do regime marcario, tal como a teoria da distancia, aos
desenhos industriais. Finalmente, recomenda-se uma revisita a protecdo por
desenho industrial das criagbes de indUstrias sazonais e a questdo das pecas de
reposicdo em produtos complexos, muito embora, neste Ultimo caso, estejamos
persuadidos até o0 momento de que uma excecao de reparacéo teria cunho politico,
mais atrelado as fung¢bes do desenho industrial, ndo sendo possivel extrai-la da
propria esséncia do desenho industrial enquanto ente juridico.

Muito se pontuou, ao longo do presente estudo, acerca da mingua de
trabalhos académicos, julgados e normas, pareceres e decisbes do INPI sobre
desenho industrial, sobretudo se comparada nossa situacdo com o0s paises
europeus e o Estados Unidos. Contudo, € preciso ressaltar que, em compensacao,
h&a um inegavel estado de confusdo na doutrina e na jurisprudéncia desses paises,
sendo notavel, sobretudo, uma dificuldade de entendimento e haromonizagéo acerca
do que sejam os requisitos materiais do desenho industrial. Nesse ponto, nossa
legislacdo é bastante clara — especialmente quando comparada com a dos EUA -
embora ndo regule com tantas minucias o tema e, provavelmente, mereca ja uma
revisdo para sanar esse atraso com relacdo as mudancas sociais e econdémicas
advindas desde sua publicacdo. O que parece, de todo o estudado, € que nossa lei
é boa e adequada, afinal de contas, mas que ndo tem recebido uma atencdo da
doutrina, tribunais e, sobretudo, do préprio INPI, que lhe faga justica.

E também em vista desses objetivos que o presente trabalho insere seu

esforco: diante da constatacdo do fato da omissdo para com o desenho industrial,



127

procuramos dar nossa contribuicdo para sanar esta falta e mover outros estudiosos
e operadores do direito a contribuir num esforco que, a esta altura, sé pode ser

conjunto, caso tenha alguma pretensédo de mitigar o atraso para com o tema.
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