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ASPECTOS DA EXECUÇÃO DO 
CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

CARLOS GUIMARÃES DE ALMEIDA 

1. Em estudo denominado "0 
Novo Código da Propriedade Indus-
trial", publicado na RDM, n. 6, ano 
XI, Nova Série, págs. 24/34, logo 
após a promulgação da Lei n. 5.772, 
de 31 .12.1972, assinalei os aspec-
tos, a meu ver, positivos e negati-
vos do novo diploma legal, para cuja 
feitura haviam contribuído todos 
quantos tinham e têm interesse no 
aperfeiçoamento da cultura jurídica 
e na satisfação das necessidades 
tecnológicas do Pais. 

2. Enumerando, nesse estudo, os 
aspectos do novo Código que me 
pareciam positivos, entre eles inclui 
a dinamização dos processos para 
a concessão dos direitos integrantes 
da propriedade industrial, que visa-
va a atender ao clamor de todos os 
interessados na matéria, desde que, 
já então acentuava, não implicasse 
no sacrifício dos seus direitos. 

Duas vezes, no estudo em ques-
tão, detive-me na justificação dessa 
advertência, a saber: 

I — A primeira, quando analisei 
a alteração do processo para a expe-
dição das patentes •(arts. 7.°, 8.°, 
14 e 18 a 20) e assinalei que o 
sistema adotado seria válido se o 
critério implantado pelo Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial 
para a sua execução e o custo das 
retribuições correspondentes As suas 
diferentes fases não viessem a fun-
cionar como um freio à imaginação 
e A capacidade dos requerentes de 
privilégios de invenção. 

custos, o sistema não atenderia 
Aquele propósito de dinamização 
dos serviços do Instituto em fun-
ção de suas próprias virtualidades, 
mas, sim, de redução do número de 
pedidos de prioridade e da própria 
concessão do privilégio, em conse-
qüência da sua onerosidade. 

E isso, conclui, constituiria um 
mal irreparável, porque é através 
da imaginação fértil dos inventores 
e da privilegiabilidade das suas 
descobertas, As vezes meras etapas 
de uma realização mais positiva, 
que a tecnologia tem progredido, 
em beneficio da humanidade. 

II — A segunda, quando critiquei 
os artigos do Código segundo os 
quais os requerimentos, o relatório 
descritivo, as reivindicações, o de-
senho e os resumos dos pedidos de 
privilégio de invenção (art. 14, § 
1.°) bem como o requerimento, o 
exemplar descritivo e o cliche tipo-
gráfico das marcas (art. 77, pará-
grafo único) devem satisfazer as 
condições estabelecidas pelo Insti-
tuto Nacional da Propriedade Indus-
trial. 

Entendia eu, e agora entendo 
com mais razão, que essa delegação 
é inaceitável. A lei é que deve indi-
car as formalidades necessárias 
para a aquisição de quaisquer direi-
tos subjetivos, inclusive a respectiva 
documentação, e não os órgãos 
administrativos incumbidos da sua 
execução. 

II 

Nessa ordem de idéias adverti 3. 0 Código da Propriedade In-
que se não houvesse um critério dustrial está em vigor há alguns 
razoável na determinação desses anos apenas, e, infelizmente, nesse 
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breve espaço de tempo, as dúvidas 
contidas naquelas advertências vie-
ram t a confirmar-se integralmente. 

Na execução do Código Nacional 
da Propriedade Industrial, cuja 
intenção de agilizar os serviços a 
seu cargo não pode ser posta em 
dúvida, nem sempre têm sido ado-
tadas medidas capazes de atingir 
esse propósito. 

Certamente não há leis perfeitas. 
Melhores ou piores, entretanto, in-
discutivelmente serão conforme 
forem interpretadas, cumpridas e 
executadas. Dai ser comum dizer-se 
que "mais importante que a perfei-
ção das leis é a forma eficaz e prá-
tica como são aplicadas para alcan-
çar os objetivos que o legislador 
tinha em vista, em defesa do inte-
resse coletivo". 

Essa verdade axiomática nem 
sempre tem sido percebida ou enten-
dida pelo Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial. 

Demonstrarei, a seguir, a exati-
dão desses conceitos. 

III 

4. Realmente, no exercício da-
quela delegação que lhe foi atribui-
da pelo art. 77, parágrafo 
do Código, o INPI já expediu mais 
de 20 (vinte) Portarias e Instru-
ções contendo e alterando normas 
relativas ao processamento dos pedi-
dos de expedição de privilégios de 
invenção e modelos de utilidades e 
industrial, e de concessão de mar-
cas, acarretando, com isso, desne-
cessário dispêndio de tempo, de 
energia e de recursos, além do sa-
crifício, algumas vezes, dos seus 
direitos. 

5. Dessas Portarias e Instruções 
resulta que: 

I — Todos os pedidos de depó-
sito de patentes e marcas devem ser 
feitos mediante formulários, mais 
de uma vez modificados, com exi-
gências de excessiva burocracia, 
tais como: tamanho e qualidade do 
papel, proibição de ser timbrado, 
apresentação de relatórios de paten-
tes e desenhos não rubricados pelo 
inventor, distâncias rigorosas entre 
as linhas, dimensões das margens 
etc. 

II — O INN adotou a praxe de 
devolver, sem protocolar, os pedidos 
ou petições que, por simples deta-
lhes sem maior importância, não 
estejam conformes com aquelas 
normas, rigidamente interpretadas. 

Sabendo-se que a prioridade dos 
pedidos de privilégio de invenção e 
de concessão de marcas decorre da 
anterioridade do respectivo depósito, 
bem se pode compreender o risco 
decorrente do fato de uma invenção 
ou a designação de u'a marca, de-
pois de ser apresentada e conhecida 
no protocolo do INPI, ser devolvida 
sem aquele resguardo de prioridade, 
peIo fato do inventor haver assina-
do o desenho de sua invenção ou 
a relação dos produtos a que se des-
tina a marca nap estar em ordem 
alfabética. 

III — Ao contrário do que ocorre 
em qualquer repartição pública fe-
deral, estadual ou municipal, o 
INPI não fornece nenhuma infor-
mação verbal As partes, seus pro-
curadores ou advogados A vista do 
cartão do seu protocolo. S6 o faz 
mediante pedido formal de certidão, 
sujeito ao pagamento de emolumen-
tos de Cr$ 100,00 e com o prazo de 
20 a 30 dias para resposta. 

claro que a publicação do anda-
mento dos processos na Revista da 
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Propriedade Industrial, que é edita-
da duas vezes por semana (e veio a 
substituir a Seção III do Diário 
Oficial), e cuja assinatura custa 
Cr$ 800,00 por ano, não pode suprir 
nem supre a vantagem do acompa-
nhamento pessoal do processo pelo 
seu interessado. 

Além disso, a leitura da Revista 
deve caber aos agentes da Proprie-
dade Industrial, mas não aos pró-
prios inventores, pessoas físicas 
com interesse limitado ao processo 
do seu próprio pedido de privilé-
gio. 

IV — O arquivamento compulsó-
rio dos processos pelo desatendi-
mento de exigência publicada na 
Revista da Propriedade Industrial, 
com a perda dos respectivos direi-
tos e o encerramento da fase admi-
nistrativa. 

Essa medida é positivamente in-
feliz, sobretudo considerando o 
rigor com que o Instituto interpreta 
as normas que ele próprio edita, 
algumas indubitavelmente injuridi-
cas como o desconhecimento da exis-
tência de mandatos, a cujo arquiva-
mento na repartição a lei atribuía 
caráter definitivo, tal como a Jus-
tiça tem reconhecido em centenas 
de mandados de segurança. 

V. Por outro lado, o INPI não 
fornece informações perfeitas sobre 
processos ou depósitos de marcas 
feitos após 28.1.1970, o que acar-

reta sérios prejuízos e insegurança 
aos industriais que desejam lançar 
produtos novos, pois, na falta de 
conhecimento de anterioridade, po-
dem ficar sujeitos, na hipótese de 
colidência, a modificar suas marcas, 
e, até mesmo, a demandas judi-
ciais. 

Além disso, o lacônico enunciado 
da patente, constante da publicação, 
na Revista da Propriedade Indus-
trial, das patentes depositadas, e, 
como foi lembrado, um verdadeiro 
"Muro de Berlim" levantado para 
ocultar dos nossos inventores e pes-
quisadores, engenheiros, técnicos a 
industriais, o conhecimento do vas-
to e rico manancial do avanço tec-
nológico contido nos milhares de 
pedidos de patentes estrangeiras 
anualmente depositadas no Instituto 
(Alexandre Gnocchi, in 0 Estado 
de S. Paulo, de 11.2.1973). 

VI. Finalmente, the last but not 
the least, o elevado custo dos emo-
lumentos cobrados pelo uso dos ser-
viços do INPI, atualmente fixados 
pela Portaria n. 202, de 11.5.1973, 
especialmente no que toca aos pedi-
dos de privilégio de invenção. 

Para comprovar essa asserção, 
atente-se para os emolumentos rela-
tivos A concessão e posterior manu-
tenção de uma patente de invenção, 
se concedida ou em andamento na 
vigência da Lei n. 5.772, de 31.12. 
1972: 

Item 1.1. Depósito de pedido de privilégio   Cr$ 100,00 
1.2. Publicação antecipada do pedido   Cr$ 800,00 
1.3. Exame do pedido com 5 reivindicações Cr$ 450,00 
1.4. Expedição da carta patente   Cr$ 100,00 

2.2.1. Anuidades do 3.° ao 15.° ano   Cr$ 12.650,00 

Total — Cr$ 14.100,00 
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Os emolumentos relativos à con-
cessão dos modelos de utilidade, 
modelo industrial ou desenho indus-
trial não ficam muito aquém, sendo 
de notar que, nesses casos, as anui-
dades são devidas desde o primeiro 
ano do seu depósito pelo fato, já 
assinalado, do Instituto não prestar 
informações verbais, o que exigirá 
a leitura da Revista da Propriedade 
Industrial, cuja assinatura, como 
também foi dito, custa Cr$ 800,00 
anuais. E, por fim, se o pedido de 
concessão de patente for denegado, 
seu recurso estará sujeito A, taxa de 
Cr$ 500,00 (item 3.9 da Portaria 
n. 202). 

Nem se diga que essas despesas, 
inquestionavelmente excessivas para 
um modesto inventor, são diluiveis 
no tempo. 0 processo de concessão 
de patente na verdade ainda demo-
ra de 4 a 5 anos, mas o Código 
determina (art. 25) que os pedidos 
de privilégios de invenção em anda-
mento, que caracterizam simples 
expectativa de direito, estão sujei-
tos ao pagamento das anuidades de-
vidas a partir do terceiro ano da 
data do depósito. 

6. Se os tributos foram criados 
e existem a fim de proporcionar ao 
Estado os meios necessários para 
atender aos seus objetivos e encar-
gos, as taxas, que são aquelas cor-
respondentes aos serviços prestados 
ou postos A. disposição dos seus 
usuários, devem guardar equivalên-
cia com a sua utilidade e, em deter-
minados casos, ser medidas em fun-
ção do interesse do próprio Estado 
no seu uso. 

Sob esse aspecto é que o custo de 
certos serviços não deve ser apenas 
economicamente justo, mas, tam-
bém, com perdão do eminente e jus-
tamente louvado mestre Eugênio 
Gudin, socialmente justo. 

Nessa ordem de ideias é impos-
sível esquecer muito menos negar o 
interesse do Estado em estimular 
todas as iniciativas relacionadas 
com a tecnologia. Ainda recente-
mente, no Plano Básico de Desen-
volvimento Cientifico e Tecnológico, 
aprovado pelo Decreto n. 22.527, de 
25.7.1973, o Governo Brasileiro 
afirmou, com toda a ênfase, que "a 
transformação econômica e social, 
na sociedade moderna, passou a ser 
de tal modo condicionada pela ciên-
cia e tecnologia, que o domínio des-
tas representa, atualmente, fator 
fundamental na determinação do 
poder de competição relativa aos 
diferentes países". 

A política cientifica e tecnológi-
ca, segundo esse plano, compreende, 
entre outras Areas de atuação, o 
"fortalecimento da capacidade de 
absorção e criação da tecnologia 
pela empresa nacional, pública e 
privada", através, entre outros 
meios, da política de transferência 
de know-how do exterior, mediante 
a "definição de setores prioritários 
segundo a natureza do produto e/ou 
processo a ser importado e sua 
significação para o desenvolvimento 
nacional, e a possibilidade de solu-
gão interna do problema tecnoló-
gico", "o esforço de redução dos 
custos da importação de tecnologia, 
com progressivo declínio do deficit 
do balanço tecnológico com o inte-
rior e, note-se bem, política desti-
nada a reduzir os custos de elabo-
ração da tecnologia". 

Para a realização desses objeti-
vos no biênio 1973/74, o Governo 
pretende aplicar a elevada impor-
tância de Cr$ 4,2 bilhões, sendo 
Cr$ 1,958 bilhões em 1973, a pregos 
de 1973, cuja ordem de grandeza 
se pode medir com o dispêndio do 
programa global da ONU em todo 
o mundo subdesenvolvido, relaciona-
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do, primordialmente, com as areas ticipagdo crescente de tecnologia 
tecnológica e de pesquisa cientifica, própria para a manutenção do ritmo 
cujo montante corresponde a cerca de crescimento e de progresso. 
de Cr* 1.800 a Cr$ 1.920 bilhões, Importar tecnologia, não ha dúvi-
também a pregos de 1973. da, é uma forma de transação eco-

Todas as entidades governamen- nômica como qualquer outra, e todos 
tais estão convocadas para esse es- os países o fazem, dependendo ape-
forgo tão necessário A progressiva nas do estágio de desenvolvimento 
libertação do Pais da onerosa im- em que cada um se encontra. Mas a 
portação de tecnologia, entre as natureza dessa operação, sua con-
quais, designadamente, o INPI. veniência, suas repercussões na eco-

7. Ninguém mais desconhece que nomia interna e no balanço do paga-
a industrialização do Brasil, após mento, impõem a necessidade de 
a eclosão da II Guerra Mundial, análises, criticas e opções econOrni-
decorreu da substituição das impor- co-financeiras e monetárias, que 
tações, e para isso o empresariado não podem ser omitidas pelas enti-
nacional valeu-se, necessariamente, dades oficiais com ingerência na 
da importação do know-how estran- matéria. 
geiro, através da concessão do uso Segundo dados divulgados por 
de patentes e marcas de indústria entidades e publicações dignas de 
e comércio, e de assistência técnica, crédito o Brasil despendeu o ano 

Essa fase do processo de indus- passado com a importação de tecno-
trialização do Pais, porém, já está logia, explicita e implícita, aproxi-
em declínio. 0 Brasil ainda carece madamente US$ 700 milhões. A 
de tecnologia estrangeira, como tecnologia explicita corresponde b, 
ocorre até mesmo com os países assistência técnica e a compra de 
mais desenvolvidos. Mas deve in- marcas e patentes, enquanto a im-
formar-se dos progressos tecnológi- plicita está contida nos bens impor-
cos existentes nos países mais tados. 
adiantados, e procurar, através da Pois bem, para dar uma idéia 
pesquisa e da criatividade de seus sumária do ônus que essa transfe-
cientistas e técnicos, adaptar essa rência de tecnologia explicita acar-
tecnologia importada As suas neces- reta para o Pais basta assinalar 
sidades e, até mesmo, criá-la, que, segundo dados fornecidos pelo 

Não podemos mais continuar num Departamento Econômico da Fe-
estado de colonialismo tecnológico, deragdo das Indústrias do Estado 
obtendo a concessão do uso de paten- da Guanabara e obtidos na CACEX, 
tes para a fabricação de produtos o Brasil efetuou remessas para o 
que não possam ser importados, e estrangeiro no pagamento de royal-
despendermos vultosas importAn- ties e assistência técnica em 1970, 
cias no pagamento dos royalties e 1971 e 1972 no valor de 100,3, 126,8 
assistência técnica, nem sempre e 139,7 milhões de dólares, respecti-
da melhor qualidade ou com os vamente, sendo convicção arraiga-
mais modernos aperfeiçoamentos. O da das autoridades monetárias que 
exemplo dos países mais industria- essas cifras s6 tendem a crescer. 
lizados, disse com propriedade um 8. Ora, dentro desse quadro rea-
esclarecido industrial, mostra que a listico não se enquadra, absoluta-
partir de certa fase do processo de mente, a orientação do INPI, crian-
industrialização é essencial a par- do os citados entraves burocráticos 
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e econômicos aos pedidos de pri-
vilégio de invenção que lhes são 
apresentados, inclusive por brasi-
leiros ou estrangeiros radicados no 
Pais. 

Os sonhadores, visionários e idea-
listas de hoje, que para muitos 
vivem na ilusão de descobrir algo 
de novo e útil A. humanidade, podem 
ser verdadeiros profetas, e com suas 
aparentes quimeras, lançar a semen-
te ou provocar a centelha de con-
quistas tecnológicas de grande be-
neficio para a humanidade. 

Por isso devem ser estimulados, 
a começar pela proteção legal das 
suas iniciativas, sobretudo quando 
de caráter tecnológico, porque nesse 
campo as novas descobertas, muitas 
vezes relacionadas com a pesquisa 
aplicada, já ultrapassaram as mais 
arrojadas previsões cientificas. 

Para encerrar essa parte dessa 
critica, não ao Código da Proprie-
dade Industrial, mas à maneira 
como vem sendo executado, convém 
assinalar que a teoria que conside-
rava o fator tecnológico A, parte do 
sistema econômico, é um resquício 
do passado. A preponderância, no 
conjunto das variáveis do desenvol-
vimento econômico, da formação do 
capital, da alocação de recursos e 
da população, cedeu o passo A. im-
portância da ciência e da tecnolo-
gia, binômio hoje justamente consi-
derado como variável decisiva para 
o progresso econômico das nações. 

Não foi por outra razão que o 
Mercado Comum Europeu, em sua 
última reunião anterior as ferias 
do atual verão, aprovou o programa 
de ação para ciência e tecnologia 
apresentado por Herr Dohrendorf, 
Comissário para Pesquisas, Ciência 
e Educação, a ser implantado em 
janeiro de 1974. 

A primeira, e básica, parte desse 
programa, divulgado pelo Foreign 

Report, de 1.8.1973, publicado por 
"The Economist Newspaper En-
glish", de reconhecida autoridade, 
compreende seis aspectos principais, 
a saber: 

I — Coordenação de pes-
quisas nacionais e 
políticas de desenvol-
vimento. 
Pesquisas fundamen-
tals. 

III — Ações de apoio a 
programas da comu-
nidade. 
Expansão dos servi-
ços da comunidade. 

VI — Um think-tank euro-
peu caracterizado pelo 
estimulo de um con-
tinuo modelo avan-
çado de desenvolvi-
mento europeu, deno-
minado Europe plus 
SO, isto 6, Europa 30 
anos à frente. 

Para a execução desse ambicioso 
plano todos os cientistas e acade-
mias de ciência estão convocados, 
destinando-lhe toda a sabedoria, 
entusiasmo, dedicação, engenho, 
imaginação e criatividade. 

9. Como propiciar essa imperiosa 
necessidade de apreender e desen-
volver a tecnologia sem dar aos pes-
quisadores e cientistas toda a faci-
lidade e a máxima proteção legal? 

0 genial Thomas Alva Edison, 
segundo registram os seus biógra-
fos, registrou cerca de 1.100 paten-
tes de invenção, muitas delas certa-
mente sem maior expressão, mas 
que indubitavelmente foram os 
andaimes de que resultaram as suas 
extraordinárias conquistas em bene-
ficio da humanidade. 

Restrições impostas e empecilhos 
criados à proteção legal das desco-

II — 

IV/V — 



DOUTRINA 47 

bertas dos inventores podem reduzir 
ou mesmo extinguir a chama cria-
dora do entusiasmo e dos sacrifícios 
geralmente inerentes A sua ativi-
dade, com irremediável prejuízo 
para a humanidade. 

Como referi no estudo inicialmen-
te citado, publicado na RDM, nem 
sempre se pode contar com o 
altruísmo e a nobreza de homens 
como Fleming, Florey e Chain, aos 
quais a humanidade deve, ao pri-
meiro, a descoberta e, aos dois últi-
mos, a extração e a purificação da 
penicilina. 

Refere André Maurois, na bio-
grafia de Fleming, a admiração que 
causou aos norte-americanos a reve-
lação, feita por Florey, de que nem 
o genial escocês do Saint Mary's 
Hospital nem ele e Chain haviam 
se preocupado em obter patentes 
para garantir o uso da descoberta 
e do processo da droga maravilho-
sa, que tem livrado da morte mi-
lhões de seres humanos. 

Assim agiram esses eminentes 
cientistas, segundo relata Maurois, 
por entenderem que uma substan-
cia que poderia prestar tão gran-
des serviços a humanidade não de-
via tornar-se uma fonte de receita. 
E foi por isso que, ern 1941, já 
devastada a Grã-Bretanha pelos 
bombardeios aéreos, visando a pro-
dução da penicilina na escala neces-
sária A sua mais pronta utilização, 
entregaram aos americanos todos os 
resultados das suas longas pesqui-
sas e todos os processos de fabrica-
ção, só pedindo, em troca, a própria 
penicilina, para continuarem os seus 
ensaios médicos! 

10. 0 que venho de dizer visa a 
chamar a atenção dos responsáveis 
pelo INPI para um reexame sereno 
da sua orientação no tocante A exe-
cução do Código da Propriedade In-
dustrial. 

Nenhum interesse pessoal tenho 
na matéria. Não sou especialista em 
direito da propriedade industrial, 
não faço e nunca fiz parte de escri-
tório de patentes e marcas de in-
dústria e comércio. 

Mas sou advogado há 46 anos e 
nunca fui nem serei outra coisa 
sendo advogado. Foi o culto do 
Direito que me elevou As demais 
atividades que tenho exercido, den-
tro e fora da profissão, as últimas 
nos Conselhos Universitários e nos 
órgãos assessores das autoridades 
monetárias e empresariais. 

Esse amor A advocacia e essa 
paixão pelo estudo do Direito é que 
me tem inspirado a análise dos pro-
blemas jurídicos novos e a busca 
dos instrumentos necessários A, sua 
solução. No Brasil, agora que o Pais 
encontrou o seu destino, todos de-
vem concorrer com o melhor dos 
seus esforços e o seu engenho, para 
ajudá-lo na arrancada que lhe dará 
a almejada posição de grande po-
tência, numa conjuntura em perma-
nente processo de transformação de 
ordem social, tecnológica, econômica 
e de participação humana. 

0 sistema processual anterior-
mente vigente no Departamento 
Nacional da Propriedade Industrial 
era anacrônico, emperrado e abso-
lutamente ineficiente. 0 Instituto 
tem procurado eliminar esse lamen-
tável estado de coisas e muito tem 
conseguido nesse sentido. 

Vale mencionar, nesse particular, 
como providência indiscutivelmente 
positiva, o cancelamento, por extin-
ção do seu prazo de vigência ou 
por caducidade, de grande número 
de patentes estrangeiras registradas 
no Brasil e que traduziam o que os 
americanos, genericamente, quali-
ficam de patent blitzkrieg. Refiro-
-me ao conjunto patológico do sis-
tema dos privilégios de invenção 
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geralmente conhecido e denomi-
nado umbrella patents, patent pools, 
bottleneck patents, accordion pa-
tents etc. 

Mas isso não justifica aqueles 
excessos que, como penso haver de-
monstrado, tem praticado. 

Reflitam, portanto, os seus res-
ponsáveis, eliminando das suas Por-
tarias, Circulares e Instruções os 
exageros burocráticos e os ônus 
excessivos, que lhes prejudicam a 
virtualidade que devem ter. 

11. Para concluir essa parte de 
minhas observações sobre os pro-
blemas decorrentes da execução do 
novo Código da Propriedade Indus-
trial seria oportuno invocar as pala-
vras de Henri Decugis, o ilustre 
Presidente da Sociedade de Legisla-
ção Comparada sobre o formalismo 
em sua notável obra Les &apes du 
Droit. 

Mostra Decugis que o formalismo 
desde suas origens esteve ligado ao 
Direito, e que, com esse caráter, 
acompanhou-lhe toda a evolução. 
Em muitos casos o formalismo, 
autoritário ou liberal, se justifica, 
quando, por exemplo, corresponde 

celeridade das transações comer-
ciais, tal como ocorre com as letras 
de câmbio e os cheques. 

Em outros casos, porém, o for-
malismo, quando desnecessário, exa-
gerado e, mesmo, inútil, dificulta o 
reconhecimento dos direitos, emper-
ra os negócios, reduz as iniciativas 
e, dessa forma, conspira contra o 
progresso. 

Aos responsáveis pelo INPI, mais 
uma vez, peço sua atenção para 
essas sábias palavras do eminente 
autor de Les ,t tapes du Droit. 

Iv 

12. Na interpretação do Código 
da Propriedade Industrial e INPI 
também tem adotado, pelo menos 

em dois casos, posições que afron-
tam contra a lei, a doutrina e a 
jurisprudência, nacional e estran-
geira. 

A primeira dessas violações cons-
ta do item 2.1. da Portaria n. 031, 
de 2.1.1973, segundo o qual o pedi-
do de registro de marca "será nomi-
nativo ou figurativo (não permitido 
o misto), aplicando-se essa norma 
aos pedidos em andamento, inclusi-
ve os de prorrogação, para o 
efeito de emissão dos Certificados" 
(item 7). 

13. Diz o Código da Propriedade 
Industrial, no seu art. 64, que "são 
registráveis como marcas os nomes, 
palavras, denominações, monogra-
mas, simbolos, figuras e quaisquer 
outros sinais distintivos que não 
apresentem anterioridade ou coli-
dências com registros já existentes 
e que não estejam compreendidos 
nas proibições legais". 

Nessa definição do que, segundo 
o Código, pode constituir marca 
registrável nada se encontra, expli-
cita ou implicitamente, que impeça 
a combinação, no que constitui a 
marca, de mais de um dos elemen-
tos expressamente referidos. Enfim, 
na definição legal do que pode cons-
tituir marca, nada existe que impe-
ça se adote o que a doutrina, desde 
longa data, convencionou chamar de 
mista, pela combinação, na sua re-
presentação, de nomes, palavras, 
denominações, e, ao mesmo tempo, 
de monogramas, simbolos, figuras 
e quaisquer outros sinais distinti-
vos. 

Da mesma forma, na longa enu-
meração, em 20 itens, do que, no 
entender do Código, não é registrá-
vel como marca também nada há 
que impeça aquela combinação de 
elementos componentes de determi-
nada marca. 
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14. Om se a lei não proibe, e ce. Such a trade mark may, perhaps 
não proibe muito bem, porque assim on occasion also reside in the 
agindo conformou-se com o conceito "get-up" of premises or a distin-
universal de que pode constituir guishing characteristic of same — 
marca registrável, é evidente, A luz a land mark, of a chain for exam-
do disposto no § 2.° do art. 153 pie." 
da Constituição Federal, que nin- 16. A doutrina, brasileira e es-
guém pode fazê-lo, autoridade judi- trangeira, sem qualquer discrepfin-
ciária ou administrativa. cia, prevê, aceita e até recomenda 

15. De resto, marcas mistas as marcas mistas ou complexas; e 
sempre foram admitidas pela dou- nenhuma, com absoluta certeza, as 
trina e até mesmo expressamente condena. 
previstas em leis de países com lar- Entre nós, começarei pelo seu 
ga experiência nessa matéria, mais autorizado especialista, Gama 

Nos Estados Unidos, por exem- Cerqueira. As marcas podem consis-
plo, o Trade Mark Act de 1946, tir, diz ele, em principio, em qual-
conforme "General Information quer sinal que seja distintivo e 
Concerning Trade-Marks", publica- idôneo para esse fim, tendo o co-
do pelo U.S. Department of Com- merciante plena liberdade na esco-
merce/Patent Office, é bastante lha e composição das marcas de 
claro a respeito, estabelecendo seus produtos (Trat. da Proprieda-

"Definition of Trade Marks. A de Industrial, vol. I, n. 153, pág. 
"trade-mark", as defined in section 390). Algumas leis não obedecem a 
45 of the 1946 Act includes any essa regra, criando restrições a essa 
word, name, symbol, or device, or liberdade, o que, como se demons-
am/ combination trereor adopted trou, não ocorre, entre nós, com 
and used by a manufacturer or relação As marcas mistas e comple-
merchant to identify his goods and xas. 
distinguih them from those manu- De resto, ele mesmo, após exten-
factured or said by others". sa análise dos vários elementos que 

No Canadá, identicamente, o podem constituir marcas, classifi-
Trade Marks Act, no seu n. 1.2. ca-as em verbais ou nominativas. 
Eliz. II, Chapter 49, segundo diz emblemáticas ou figurativas, mar-
Cecil C. Kent, F.P.T.I.C., esclarece cas mistas e, finalmente, marcas 
o seguinte: formais ou plásticas. E, definindo 

"(1). What a Trade Mark is: cada uma dessas espécies, após re-
"Trade Mark" means a mark so portar-se As verbais ou nominativas 
used by someone as to distinguish e As figurativas ou emblemáticas, 
the wares or services he sells, leases, conclui dizendo: "A combinação 
hires of performs, from those of dessas duas espécies de marcas dá 
others. They are: lugar as marcas mistas, formadas 

(i) — "General marks: There, de figuras e palavras." 
here ao designated, one the most Essas lições, que no direito bra-
prevalent. Usually words including sileiro nunca foram postas em diwi-
slogans, designs, and labels, they da e só invoco porque foram ilegal-
also sometimes consist of distincti- mente postas à margem pelo INPI, 
ye surface treatment upon an arti- também se encontram afirmadas 
ele or its containers color combi- em Almeida Nogueira e Guilherme 
nation and arrangement for instan- Fischer, que equipara as marcas 

T A-
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mistas As compostas e As complexas a criatividade dos juristas, no 
(Tratado e Prática de Marcas de intuito de dar aos vários instru-
Inditstria e Nome Comercial, vol. I, mentos que informam a teoria da 
n. 165), por Carvalho de Mendonça Proteção dos bens imateriais, tem 
(Tratado de Direito Comercial, vol. ido até mesmo mais longe. 
V, parte I, n. 250, pág. 249) e Pon- A Revue Trimestrielle du Droit 
tes de Miranda, que prefere deno- Commercial, nos seus tornos IX, de 
minar tais marcas de complexas 1956, pág. 264, e XI, de 1957, págs. 
(Tratado de Direito Privado, vol. 116 e 117, nos dá conta de decisões 
XVII, § 2.012, 1, pág. 18). dos tribunais franceses asseguran-

17. A doutrina estrangeira tam- do a originalidade e proteção das 
bém é unânime no mesmo sentido, marques a trois dimensions, um de 
como se pode conferir: cujos elementos componentes é o 

I. Na Itáli a, em Ramella relevo decorrente da descoberta dos 
(Trattato di Proprietec Indus- materiais plásticos, que, permitindo 
triale, vol. II, n. 518) e em Paolo As indústrias de acondicionamento 
Greco, que, aludindo aos vários e embalagem recentes e muito im-
modos por que podem ser repre- portantes progressos, deu A. disci-
sentadas as marcas, depois de men- plina da propriedade industrial uma 
cionar as palavras e as figuras, nova atualidade. 
conclui dizendo: "II marchio inol- 19. Ao cabo dessa lição da dou-
tre pub essere semplice o composto, trina universal sobre a legitimidade 
per esempio con parole e figure" das marcas mistas ou compostas, 
(I Diritti sui beni imnviteriali, n. nenhuma dúvida pode pairar sobre 
33, pág. 71). o desacerto do INPI em proibi-las. 

II. Na Suíça, em Dunant (Troia t . de esperar, portanto, que altere 
des Marques de Fabrique, n. 68, espontaneamente sua orientação a 
pig. 131). respeito, antes que seja forçado a 

III. Na Franga, em Pouillet fazê-lo por determinação judicial. 
(Marques de Fabrique, n. 61, pág. 
74) e Olivier Pichot (De La Con- V 
corrence Déloyale et la Contratac-
tion, n. 213, pág. 123). 20. A outra deliberação, indubi-

IV. Nos Estados Unidos, em tavelmente errônea, do INPI con-
Nims, o autorizado Nims, que após siste em recusar o registro de rótv-
larga enumeração de tudo que pode los como marcas. 
constituir marca de fábrica, con- Nesse caso, aliás, o órgão exe-
dui aludindo a "pictures or devices cutor do Código da Propriedade 
in combination with a word or Industrial está se contrapondo 
words (including words written in frontalmente aos que o elaboraram. 
a peculiar script or desing) " (Un- 21. No direito brasileiro, como 
fair Competition and Trade Marks, no de outros povos, os rótulos sem-
§ 197, pág. 386), e Edward S. Ro- pre foram admitidos como marca 
gers (Good Will, Trade Marks and de indústria e comercio registrável. 
Unfair Trading, pág. 75). É evidente que os rótulos ou eti-

18. A admissibilidade dessas quetas, como bem observa Gama 
marcas mistas, compostas ou com- Cerqueira (op. cit., vol. I, n. 176, 
plexas é tanto mais de realçar pág. 441), constituem mais propria-
quando se sabe que, nesse terreno, mente um meio de aposição da 
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marca do que verdadeira marca, 
porque têm, geralmente, mera fun-
gdo instrutiva, servindo para indi-
car a marca ou nome do produto, 
suas qualidades e aplicações, modo 
de emprego, preço, nome do fabri-
cante etc. 

Mas, como adverte o eminente 
tratadista, "satisfeitos certos requi-
sitos, podem ser registrados como 
marcas, oferecendo, então, as melho-
res garantias aos seus titulares con-
tra as imitações ou contrafações". 

Com a sua larga experiência da 
matéria e a sua incontestável auto-
ridade esclarece ser freqüente o 
uso do rótulo ou etiqueta, simples-
mente, como modo de aposição da 
marca registrada, para aquele fim 
ao principio indicado. Mas nesses 
casos é fácil a imitação, com grave 
prejuízo do dono do rótulo imitado, 
porque: 

I. 0 imitador pode registrar o 
rótulo alheio em seu conjunto, alte-
rando apenas as indicações de nome 
etc. e, por sua vez, impedir o co-
merciante, que primeiro o usava, 
de continuar a empregá-lo em seu 
comércio. 

II. 0 contrafator pode usar sua 
marca legalmente registrada, colo-
cando-a em rótulo que constitui fla-
grante imitação do rótulo alheio e 
procura livrar-se, quase sempre com 
sucesso, das medidas eficazes da 
busca e apreensão e do processo 
criminal, alegando tratar-se de pro-
duto protegido pela marca, habil-
mente dissimulada, ou colocada no 
mesmo lugar que a do seu concor-
rente, para tornar maior a sua se-
melhança. 

Esses inconvenientes são facil-
mente removidos com o registro do 
rótulo em seu conjunto, o que deve 
ser admitido desde que o rótulo se 
revista do caráter distintivo pe-
culiar e essencial a todas as mar-

cas, o que, na sua lição lapidar, 
"pode ser obtido por meio de uma 
denominação, de um emblema, de 
qualquer sinal admitido pela lei, 
pelo próprio aspecto do conjunto ou 
pelo seu formato original e fora do 
comum" (op. cit., pág. 442). 

0 direito que o registro confere 
ao dono do rótulo, nesse caso, tem 
por objeto o seu conjunto e não 
cada um dos elementos que o com-
põem, e constitui excelente proteção 
dos seus produtos. 

22. Esta lição de Gama Cerquei-
ra encontra apoio, entre nós, em 
Carvalho de Mendonça, op. cit., 
vol. V, n. 263, pág. 263; na Franga, 
em Allart, Marques de Fabrique, n. 
37, pág. 75; em Pouillet, op. cit., n. 
37, pág. 40; na Suíça, em Dunant, 
op. cit., n. 195, pág. 166; na Italia, 
em Paolo Greco, op. cit., n. 39, pág. 
74; nos Estados Unidos, em Nims, 
op. cit., § 116, pág. 234. 

Todos esses autores admitem e 
sustentam que um rótulo, quando 
revestido de originalidade e novi-
dade, constitui validamente marca 
registrável, merecedor, por isso, da 
proteção que a lei confere a essa 
categoria de bens imateriais. 

As palavras de Allart, nesse 
sentido, devem ser recordadas: 

"L'étiquette est une des formes 
les plus usuelles des marques de 
fabrique. Ii est à peine besoin de 
une marque plus ou mom s complexo 
apposé soit sur le produit lui-même, 
soit sur son enveloppe" ( • • • ) 
"L'étiquette est donc une combina-
tion de signes. File constitue une 
marque valable, abra même que 
chacun d'eux serait individuellement 
dana de dornaine publique, si leur 
agence est nouveau" (op. e be. 
cits.,). 

Também merecem registro as 
palavras do eminente Pouillet: 

"L'étiquette, on pout le dire, 
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est une sorte d'enseigne apposé non 
sur l'établissement commercial lui 
même, mais sur la merchandise 
fabriqué. On n'attend pas de nous 
que nous donnions une définition 
de l'étiquette: chacun salt ce qu'il 
faut entendre par là; ce qui dis-
tinguera l'étiquette et en fera une 
véritable marque de fabrique, ce 
sera sa forme, sa couleur, la dis-
position des caracteres typographi-
ques ou des encadrements, les men-
tions ou le dessin qu'elle portera; 
le plus souvent même, ce sera tout 
cela b, la fois, la marque consistant 
alors dans l'ensemble même de 
l'étiquette dans sa physionomie, 
dans son aspect particulier" (op. e 
loc. cits.). 

23. 0 rótulo, assim, quando 
preenche os requisitos e caracterís-
ticos acima assinalados, pode e deve 
constituir marca registrada. 

SO assim, registrado como mar-
ca, o rótulo pode assegurar o prin-
cipio básico do direito emergente 
da propriedade industrial, segundo 
o qual a ninguém é licito tentar 
passar os seus bens ou negócios 
como bens ou negócios de outros 
(American and English Encyclope-
dia of Law, págs. 60/70). 

E quem quiser verificar como 
essa norma leading da proteção de 
todos os bens que integram a pro-
priedade industrial se aplica aos 
rótulos leia o Cap. XVIII, denomi-
nado "Receptive Imitation of La-
bels and Packages" da obra citada 
de Edward S. Rogers — Good Hill, 
págs. 184/193. 

24. No regime dos Códigos da 
Propriedade Industrial objeto do 
Decreto n. 19.264, de 19.12.1923, 
e dos Decretos-leis ns. 254, de 28.2. 
1967 e 1.005, de 21.10.1969, nun-
ca houve dúvida quanto A. possibili-
dade dos rótulos serem registráveis 
como marca de indústria. 

No primeiro desses diplomas le-
gais dizia-se expressamente, no 
parágrafo único do seu art. 79, que 
as marcas poderiam ser usadas 
tanto nos produtos ou artigos, dire-
tamente, como sobre os recipientes 
ou invólucros desses artigos. 

Nos outros dois diplomas legais 
citados, consideravam-se não regis-
tráveis como marca, entre outros 
sinais distintivos, o envoltório das 
mercadorias ou produtos (Decreto-
-lei n. 254, art. 80, n. 7; Decreto-lei 
11. 1.005, art. 76, n. 6). 

Mas na vigência dessas leis sem-
pre se entendeu, sem dúvida pelas 
razões acima expostas, que essa 
proibição não alcançava os rótulos. 
E, de acordo com essa inteligência 
da lei, muitas indústrias registra-
vam como marca de indústria e 
comércio rótulos para distinguir 
seus produtos. 

25. No Projeto de lei n. 309, de 
1971, remetido pelo Governo ao 
Congresso Nacional, visando a dar 
nova redação ao Código da Pro-
priedade Industrial, pretendeu-se 
incluir, entre os sinais não suscetí-
veis de registro como marca de 
indústria e comércio, além do for-
mato e envoltório do produto e 
mercadoria em geral, também os 
rótulos e etiquetas dos mesmos 
(art. 64, n. 7, do citado Projeto). 

Na Câmara dos Deputados, entre-
tanto, o Dep. Aldo Lupo, um dos 
Sub-relatores do Projeto, apresen-
tou uma emenda, que tomou o n. 2, 
mandando suprimir daquele dispo-
sitivo as expressões "rótulo, etique-
ta", assim justificando a emenda 
(Diário do Congresso de 20.10. 
1971, Suplemento ao n. 136, pág. 
37) : 

"A proibição de registrar rótu-
los e etiquetas permitirá intensa 
concorrência desleal em prejuízo do 
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consumidor, pois a diferença dos 
rótulos e etiquetas é que facilita a 
identificação do produto. Não só 
a marca identifica o produto, mas 
também o rótulo ou a etiqueta são 
elementos essenciais para a distin-
ção do produto. Deve, pois, ser 
mantido o registro dos rótulos e 
etiquetas." 

Essa emenda teve parecer favo-
rável do Relator Geral e foi apro-
vada pelo Congresso Nacional 
(Diário do Congresso citado, pág. 
41), ficando assim redigido o art. 
65, n. 7, do Projeto de lei, afinal 
convertido na Lei n. 5.772, de 
31.12.1971: 

"Art. 65 — Não é registrável 
como marca: 

1)  
7) formato e envoltório de pro-

duto ou mercadoria." 
Sem embargo das reservas com 

que a doutrina encara a mews 
legislatoris como elemento de her-
menêutica da lei (Emilio Betti, Inst. 
della legge e degli Atti Giuridici, 
págs. 164 e 167; Ferrara, Tratt. di 
Dir. Civile Ital., vol. I, págs. 710/ 
712; Planiol et Ripert, Traité de 
Droit Civil, vol. I, pág. 93; Carlos 
Maximiliano, Hermenêutica e Apli-
cação da Lei, 5.a ed., pág. 42), não 
há dúvida que ela, muitas vezes, tem 
considerável importância na fixação 
do seu conteúdo e da sua finalidade. 

No caso vertente, é indiscutível 
que o fato do Congresso Nacional 
ter expressamente recusado a ex-
clusão dos rótulos e etiquetas den-
tre os sinais distintivos registrá-
veis como marca, mantendo, assim, 
o regime até então vigente, que 
admitia o registro desses sinais 
como marca, só pode ter como expli-
cação e interpretação que o atual 
Código da Propriedade Industrial 

não quis inovar e nada inovou 
naquele sistema legal. 

Não pode o INPI, conseqüente-
mente, entender o contrário e, por 
isso, recusar o registro de tais 
rótulos e etiquetas. 

Os atos que praticar, recusando 
tais registros, são ilegais e suscetí-
veis de correção por via de man-
dado de segurança, na forma do 
disposto no § 21 do art. 153 da 
Constituição em vigor. 

VI 

25. Ao termo do que venho de 
dizer, renovo a declaração já feita 
de que não há leis perfeitas, e que 
melhores ou piores serão conforme 
forem interpretadas e aplicadas. 

Toda lei é obra humana e apli-
cada por homens, razão por que, 
como adverte Emilio Caldara (In-
terpretazione delle Leggi, pág. 4), 
é obra imperfeita na forma e no 
fundo, que dará duvidosos resulta-
dos práticos, se não se verificarem 
com esmero o sentido e o alcance 
das suas prescrições. 

Em suma, como já dizia o velho 
Démolombe, o estudo (e por via 
de conseqüência), a interpretação 
e a aplicação das leis são obra de 
raciocínio e de lógica, mas também 
de discernimento, de bom-senso, de 
sabedoria e de experiência (Cours 
de Code Napoleon, vol. I — n. 116). 

Vários eminentes juristas da 
atualidade têm, sistematicamente, 
assinalado essa verdade, como se 
vê nos estudos de Roscoe Pound, 
Scholten, Récasens Siches, de Page, 
Emilio Betti e, entre nós, do emi-
nente e sábio Min. Orosimbo No-
nato. 

A ela, de resto, não podem fugir 
os hermeneutas, seja qual for a 
sua autoridade, pois que a Lei de 
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Introdução ao Código Civil, lei geral 
de aplicação a todo o sistema jurí-
dico, a cunhou lapidarmente, no seu 
art. 5.0, quando dispôs, imperativa-
mente, que "na aplicação da lei, o 
juiz atenderá aos fins sociais a que 
ela se dirige e As exigências do bem 
comum". 

26. Estou certo que o INPI, 
imbuido da missão que lhe está 
reservada na fase histórica que o 
Brasil está atravessando, há de 
compreender esses verdadeiros axio-
mas jurídicos, extraindo do Código 
de 1972 as virtualidades que o 
legislador lhe quis dar. 




