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ASPECTOS DA EXECUCAO DO
CODIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

CARLOS GUIMARAES DE ALMEIDA

I

1. Em estudo denominado *“Q
Novo Cédigo da Propriedade Indus-
trial”, publicado na RDM, n. 6, ano
XI, Nova Série, pags. 24/34, logo
apés a promulgacio 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 contribuido todos
quantog tinham e tém interesse no
aperfeicoamento da cultura juridica
e na satisfacdo das necessidades
tecnolégicas do Pais.

2. Enumerando, nesse estudo, os
agpectos do nove Cédigo que me
pareciam positivog, entre eles inclui
a dinamizacio dos processos para
a concessdo dos direitos integrantes
da propriedade industrial, que visa-
va a atender ao clamor de todos os
interessados na matéria, desde que,
j4 entdo acentuava, ndo implicasse
no sacrificio dos seus direitos.

Duas vezes, no estudo em ques-
tdo, detive-me na justificacdo dessa
adverténcia, a saber:

I — A primeira, quando analisei
a alteracao do processo para a expe-
dicdo das patentes '(arts. 7.°, 8.9,
14 e 18 a 20) e assinalei que o
sistema adotado seria valido se o
critério implantado pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial
para a sua execucio e o custo das
retribuigdes correspondentes as suas
diferentes fases nfo viessem a fun-
cionar como um freio & imaginacdo
e 3 capacidade dos requerentes de
privilégios de invencéo.

Nessa ordem de idéias adverti
que se ndo houvesse um critério
razoavel na determinacdo desses

custos, o sistema ndo atenderia
aquele propésito de dinamizacdo
dos servicos do Instituto em fun-
cdo de suas proéprias virtualidades,
mas, sim, de reducio do niimero de
pedidos de prioridade e da prépria
concessdo do privilégio, em conse-
qiiéncia da sua onerosidade.

E 1isso, conclui, constituiria um
mal irreparavel, porque é através
da imaginacéiio fértil dos inventores
e da privilegiabilidade das suas
descobertas, as vezes meras etapas
de uma realizacio mais positiva,
que a tecnologia tem progredido,
em beneficio da humanidade.

II — A segunda, quando eritiquei
os artigos do Cédigo segundo os
quais os requerimentos, o relatério
descritivo, as reivindicacdes, o de-
senho e os resumos dos pedidos de
privilégio de invenc¢ao (art. 14, §
1.°) bem como o requerimento, o
exemplar descritivo e o cliché tipo-
grifico das marcas (art. 77, para-
grafo tnico) devem satisfazer as
condicdes estabelecidas pelo Insti-
tuto Nacional da Propriedade Indus-
trial.

Entendia eu, e agora entendo
com mais razéo, que essa delegacio
é inaceitavel. A lei é que deve indi-
car as formalidades necessarias
para a aquisicdo de quaisquer direi-
tos subjetivos, inclusive a respectiva
documentacdo, e ndo os Orgios
administrativos incumbidos da sua
execucao.

II

3. O Codigo da Propriedade In-
dustrial est4 em vigor ha alguns
anos apenas, e, infelizmente, nesse
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breve espaco de tempo, as dividas
contidas naquelas adverténcias vie-
ram! a confirmar-se integralmente,

Na execucdo do Cédigo Nacional
da Propriedade Industrial, cuja
intencdo de agilizar os servigos a
seu cargo ndo pode ser posta em
divida, nem sempre tém sido ado-
tadas medidas capazes de atingir
esse propoésito.

Certamente nio ha leis perfeitas.
Melhores ou piores, entretanto, in-
discutivelmente serio conforme
forem interpretadas, cumpridas e
executadas. Dai ser comum dizer-se
que “mais importante que a perfei-
cdo das leis é a forma eficaz e pra-
tica como sio aplicadas para alcan-
car os objetivos que o legislador
tinha em vista, em defesa do inte-
resse coletivo”.

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

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

11}

4. Realmente, no exercicio da-
quels delegacio que lhe foi atribui-
da pelo art. 77, paridgrafo tnico,
do Cédigo, o INPI ji expediu mais
de 20 (vinte) Portarias e Instru-
¢oes contendo e alterando normas
relativas ao processamento dos pedi-
dos de expedicio de privilégios de
invencio e modelos de utilidades e
industrial, e de concessido de mar-
cas, acarretando, com isso, desne-
cessario dispéndio de tempo, de
energia e de recursos, além do sa-
crificio, algumas vezes, dos seus
direitos.

5. Dessas Portarias e Instrugdes
resulta que:

I — Todos os pedidos de depé-
sito de patentes e marcas devem ser
feitos mediante formularios, mais
de uma vez modificados, com exi-
géneias de excessiva burocracia,
tais como: tamanho e qualidade do
papel, proibicio de ser timbrado,
apresentagio de relatérios de paten-
tes e desenhos nio rubricados pelo
inventor, distincias rigorosas entre
as linhas, dimensdes das margens
ete.

II — O INPI adotou a praxe de
devolver, sem protocolar, os pedidos
ou peticbes que, por simples deta-
lhes sem maior importancia, nao
estejam conformes com aquelas
normas, rigidamente interpretadas.

Sabendo-se que a prioridade dos
pedidos de privilégio de invencio e
de concessio de marcas decorre da
anterioridade do respectivo depdsito,
bem se pode compreender o risco
decorrente do fato de uma invencio
ou a designacdo de u’a marca, de-
pois de ser apresentada e conhecida
no protocolo do INPI, ser devolvida
sem aquele resguardo de prioridade,
pelo fato do inventor haver assina-
do o desenho de sua invencdo ou
a relagio dos produtos a que se des-
tina a marca ndo estar em ordem
alfabética.

III — Ao contrario do que ocorre
em qualquer reparticio ptblica fe-
deral, estadual ou municipal, o
INPI nao fornece menhuma infor-
macdo verbal is partes, seus pro-
curadores ou advogados & vista do
cartio do seu protocolo. S6 o faz
mediante pedido formal de certidao,
sujeito ao pagamento de emolumen-
tos de Cr$ 100,00 e com o prazo de
20 a 30 dias para resposta.

% claro que a publicacdo do anda-
mento dos processos na Reviste da
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Propriedade Industrial, que é edita-
da duas vezes por semana (e veio a
substituir a Secdo III do Didrio
Oficial), e cuja assinatura custa
Cr$ 800,00 por ano, nio 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 ndo aos pré-
prios inventores, pessoas fisicas
com interesse limitado ao processo
do seu préprio pedido de privilé-
gio.

IV — O arquivamento compulsé-
rio dos processos pelo desatendi-
mento de exigéncia 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 préprio edita,
algumas indubitavelmente injuridi-
cas como o desconhecimento da exis-
téncia de mandatos, a cujo arquiva-
mento na reparticio a lei atribuia
cariter definitivo, tal como a Jus-
tica tem reconhecido em centenas
de mandados de seguranca.

V. Por outro lado, o INPI nio
fornece informagoes perfeitas sobre
processos ou depésitos de marcas
feitos apés 28.1.1970, o que acar-

reta sérios prejuizos e inseguranca
aos industriais que desejam lancar
produtos novos, pois, na falta de
conhecimento de anterioridade, po-
dem ficar sujeitos, na hipétese de
colidéncia, a modificar suas marecas,
e, até mesmo, a demandas judi-
ciais.

Além disso, o lacdnico enunciado
da patente, constante da publicacio,
na Revista da Propriedade Indus-
trial, das patentes depositadas, é,
como foi lembrado, um verdadeiro
“Muro de Berlim” levantado para
ocultar dos nossos inventores e pes-
quisadores, engenheiros, técnicos e
industriais, o conhecimento do vas-
to e rico manancial do avanco tec-
nolégico contido nos milhares de
pedidos de patentes estrangeiras
anualmente depositadas no Instituto
(Alexandre Gnoechi, in O 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-
vigos do INPI, atualmente fixados
pela Portaria n. 202, de 11.5.1978,
especialmente no que toea aos pedi-
dos de privilégio de invencio.

Para comprovar essa assercdo,
atente-se para os emolumentos rela-
tivos 4 concessdo e posterior manu-
tencido de uma patente de invencio,
se concedida ou em andamento na
vigéncia da Lei n. 5.772, de 31.12.
1972:

Item 1.1. Depdsito de pedido de privilégio ........ Cr$ 100,00
i 1.2. Publicagio antecipada do pedido ........ Cr$ 800,00
2 1.3. Exame do pedido com 5 reivindicacdes .. Cr$ 450,00
» 1.4. Expedicdo da carta patente ............ Cr$ 100,00
* 2.2.1. Anuidades do 8.2 ao 15° ano .......... Cr$ 12.650,00

Total — Cr$ 14.100,00
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Os emolumentos relativos & con-
cessio dos modelos de utilidade,
modelo industrial ou desenho indus-
trial nfio ficam muito aquém, sendo
de notar que, nesses casos, as anui-
dades sdo devidas desde o primeiro
ano do seu depésito pelo fato, ja
assinalado, do Instituto ndo prestar
informacdes verbais, o que exigira
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
concessio de patente for denegado,
seu recurso estari sujeito i taxa de
Cr$ 500,00 (item 3.9 da Portaria
n. 202).

Nem se diga que essas despesas,
inquestionavelmente excessivas para
um modesto inventor, sdo diluiveis
no tempo. O processo de concessiao
de patente na verdade ainda demo-
ra de 4 a 5 anos, mas o Cddigo
determina (art. 25) que os pedidos
de privilégios de invencdo em anda-
mento, que caracterizam simples
expectativa de direito, estdo sujei-
tos a0 pagamento das anuidades de-
vidas a partir do terceiro ano da
data do depdsito.

6. Se os tributos foram criados
e existem a fim de proporcionar ao
Estado os meios necessarios para
atender aos seus objetivos e encar-
gos, as taxas, que sdo aquelas cor-
respondentes aos servigos prestados
ou postos i disposico dos seus
usuarios, devem guardar equivalén-
cia com a sua utilidade e, em deter-
minados casos, ser medidas em fun-
cido do interesse do préprio Estado
no seu uso.

Sob esse aspecto é que o custo de
certos servicos ndo deve ser apenas
economicamente justo, mas, tam-
bém, com perdido do eminente e jus-
tamente louvado mestre Eugénio
Gudin, socialmente justo.

Nessa ordem de idéias é impos-
givel esquecer muito menos negar o
interesse do Estado em estimular
todas as iniciativas relacionadas
com a tecnologia. Ainda recente-
mente, no Plano Bésico de Desen-
volvimento Cientifico e Tecnolégico,
aprovado pelo Decreto n. 22.527, de
25.7.1973, o Governo Brasgileiro
afirmou, com toda a énfase, que “a
transformacdo econdémica e social,
na sociedade moderna, passou a ser
de tal modo condicionada pela cién-
cia e tecnologia, que o dominio des-
tas representa, atualmente, fator
fundamental na determinacio do
poder de competicdo relativa aos
diferentes pafses”.

A politica cientifica e tecnolégi-
ca, segundo esse plano, compreende,
entre outras Areas de atuacdo, o
“fortalecimento da capacidade de
absorcdo e criacdo da tecnologia
pela empresa nacional, piblica e
privada”, através, entre outros
meios, da politica de transferéncia
de know-how do exterior, mediante
a “definicdo de setores prioritarios
segundo a natureza do produto e/ou
processo a ser importado e sua
significacio para o desenvolvimento
nacional, e a possibilidade de solu-
cio interna do problema tecnol6-
gico”, “o esforco de redugdo dos
custos da importacdo de tecnologia,
com progressivo declinio do deficit
do balango tecnolégico com o inte-
rior e, note-se bem, politica desti-
nada a reduzir os custos de elabo-
rac@o da tecnologia”.

Para a realizacio desses objeti-
vos no biénio 1973/74, o Governo
pretende aplicar a elevada impor-
tancia de Cr$ 4,2 bilhdes, sendo
Cr$ 1,958 bilhdes em 1973, a precos
de 1973, cuja ordem de grandeza
se pode medir com o dispéndio do
programa global da ONU em todo
o mundo subdesenvolvido, relaciona-
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do, primordialmente, com as &dreas
tecnolégica e de pesquisa cientifica,
cujo montante corresponde a cerca
de Cr$ 1.800 a Cr$ 1.920 bilhdes,
também a precos de 1973.

Todas as entidades governamen-
tais estio convocadas para esse es-
forco tdo necessirio a4 progressiva
libertacao do Pais da onerosa im-
portacdo de tecnologia, entre as
quais, designadamente, o INPI,

7. Ninguém mais desconhece que
a industrializacdo do Bragil, apés
a eclosdo da II Guerra Mundial,
decorreu da substituicio das impor-
tacdes, e para isso o empresariado
nacional valeu-se, necessariamente,
da importacdo do know-how estran-
geiro, através da concessdo do uso
de patentes e marcas de inddstria
e comércio, e de assisténcia técnica.

Essa fase do processo de indus-
trializacdo do Pais, porém, ji esta
em declinio. O Brasil ainda carece
‘de tecnologia estrangeira, como
ocorre até mesmo com os paises
mais desenvolvidos. Mas deve in-
formar-se dos progressos tecnoldgi-
cos existentes mnos paises mais
adiantados, e procurar, através da
pesquisa e da criatividade de seus
cientistas e técnicos, adaptar essa
tecnologia importada as suas neces-
sidades e, até mesmo, cria-la.

Néao podemos mais continuar num
estado de colonialismo teenolégico,
obtendo a concessio do uso de paten-
tes para a fabricacio de produtos
que ndo possam ser importadog, @
despendermos vultosas importan-
cias no pagamento dos royalties e
assisténecia técnica, nem sempre
da melhor qualidade ou com o8
mais modernos aperfeicoamentos. O
exemplo dos paises mais industria-
lizados, disse com propriedade um
esclarecido industrial, mostra que a
partir de certa fase do processo de

P

industrializacdo é essencial a par-

ticipacdo crescente de tecnologia
prépria para a manutenc¢io do ritmo
de crescimento e de progresso.

Importar tecnologia, ndo ha davi-
da, é uma forma de transacio eco-
némica como qualquer outra, e todos
os paises o fazem, dependendo ape-
nas do estagio de desenvolvimento
em que cada um se encontra. Mas a’
natureza dessa operacdo, sua con-
veniéneia, suas repercussdes na eco-
nomia interna e no balancgo do paga-
mento, impdem a necessidade de
anilises, criticas e opcdes econdmi-
co-financeiras e monetarias, que
nao podem ser omitidas pelas enti-
dades oficiais com ingeréncia na
matéria.

Segundo dados divulgados por
entidades e publicacdes dignas de
crédito o Brasil despendeu o ano
passado com a importacdo de tecno-
logia, explicita e implicita, aproxi-
madamente US$ 700 milhdes. A
tecnologia explicita corresponde &
assisténcia técnica e a compra de
marcas e patentes, enquanto a im-
plicita estd contida nos bens impor-
tados.

Pois bem, para dar uma idéia
sumaria do onus que essa transfe-
réncia de tecnologia explicita acar-
reta para o Pafs basta assinalar
que, segundo dados fornecidos pelo
Departamento Econémico da Fe-
deragdo das Indistrias do Estado
da Guanabara e obtidos na CACEX,
o0 Brasil efetuou remessas para o
estrangeiro no pagamento de royal-
ties e agsisténcia técnica em 1970,
1971 e 1972 no valor de 100,3, 126,8
e 139,7 milhdes de ddlares, respecti-
vamente, sendo convicedo arraiga-
da das autoridades monetirias que
essas cifras 80 tendem a crescer.

8. Ora, dentro desse quadro rea-
listico ndo se enquadra, absoluta-
mente, a orientacdo do INPI, crian-
do os citados entraves burocraticos
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e econdmicos aos pedidos de pri-
vilégio de invencio que lhes sdo
apresentados, inclusive por brasi-
leiros ou estrangeiros radicados no
Pais.

Os sonhadores, visionarios e idea-
listas de hoje, que para muitos
vivem na ilusdo de descobrir algo
de novo e util & humanidade, podem
ger verdadeiros profetas, e com suas
aparentes quimeras, lancar a semen-
te ou provocar a centelha de con-
quistas tecnolégicas de grande be-
neficio para a humanidade.

Por isso devem ser estimulados,
a comecar pela protecdo legal das
suas iniciativas, sobretudo quando
de carater tecnolégico, porque nesse
campo as novas descobertas, muitas
vezes relacionadas com a pesquisa
aplicada, ja ultrapassaram as mais
arrojadas previsdes cientificas,

Para encerrar essa parte dessa
critica, ndo aoc Codigo da Proprie-
dade Industrial, mas 3 maneira
como vem sendo executado, convém
assinalar que a teoria que conside-
rava o fator tecnolégico a parte do
gistema econdmico, é um resquicio
do passado. A preponderincia, no
conjunto das varidveis do desenvol-
vimento econtémico, da formacao do
capital, da alocacio de recursos e
da populagdo, cedeu o passo a im-
portdncia da ciéncia e da tecnolo-
gia, binémio hoje justamente consi-
derado como variivel decisiva para
0 progresso econdmico das nacdes.

Nao foi por outra razao que o
Mercado Comum Europeu, em sua
altima reunido anterior as férias
do atual verdo, aprovou o programa
de acdo para ciéncia e tecnologia
apregentado por Herr Dohrendortf,
Comigsario para Pesquisas, Ciéncia
e Educacio, a ser implantado em
janeiro de 1974.

A primeira, e basica, 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 — Coordenagdo de pes-
quisas nacionais e
politicas de desenvol-
vimento.

IT — Pesquisas fundamen-
tais.

IIT — Acdes de apoio a
programas da comu-
nidade.

IV/V — Expansio dos servi-
cos da comunidade.

VI — Um think-tank euro-
peu caracterizado pelo
estimulo de um con-
tinuo modelo avan-
cado de desenvolvi-
mento europeu, deno-
minado FEwurope plus
30, isto é, Europa 30

a

anos a frente.

Para a execugdo desse ambicioso
plano todos os cientistas e acade-
mias de ciéncia estio convocados,
destinando-lhe toda a sabedoria,
entusiasmo, dedicacdo, engenho,
imaginagdo 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 méixima protecdo legal?

O genial Thomas Alva Edison,
segundo registram os seus biégra-
fos, registrou cerca de 1.100 paten-
tes de invenc¢do, muitas delas certa-
mente sem maior expressio, mas
que indubitavelmente foram os
andaimes de que resultaram as suas
extraordinirias conquistas em bene-
fieio da humanidade.

Restricoes impostas e empecilhos

Y

criados 3 protecdo legal das desco-
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bertas dos inventores podem reduzir
ou mesmo extinguir a chama cria-
dora do entusiasmo e dos sacrificios
geralmente inerentes & sua ativi-
dade, com irremedidvel prejuizo
para a humanidade.

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

Refere André Maurois, na bio-
grafia de Fleming, a admiracio que
causou aos norte-americanos a reve-
lagdo, feita por Florey, de que nem
o genial escocés 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-
Ihdes de seres humanos.

Assim agiram esses eminentes
cientistas, segundo relata Maurois,
por entenderem que uma substin-
cia que poderia prestar tio gran-
des servigos 3 humanidade nfio de-
via tornar-se uma fonte de receita.
E foi por isso que, em 1941, ja
devastada a Gra-Bretanha pelos
bombardeios aéreos, visando a pro-
ducdo da penicilina na escala neces-
saria & sua mais pronta utilizacéo,
entregaram aos americanos todos os
resultados das suas longas pesqui-
sas e todos os processos de fabrica-
¢do, 86 pedindo, em troca, a propria
penicilina, para continuarem os seus
ensaiog médicos!

10. O que venho de dizer visa a
chamar a atencdo dos responsiveis
pelo INPI para um reexame sereno
da sua orientacdo no tocante a exe-
cucdo do Cédigo da Propriedade In-
dustrial.

Nenhum interesse pessoal tenho
na matéria. Nio sou especialista em
direito da propriedade industrial,
nio faco e nunca fiz parte de eseri-
tério de patentes e marcas de in-
distria e coméreio.

Mas sou advogado hi 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 profissdo, as Gltimas
nos Conselhos Universitirios e nos
orgdos assessores das autoridades
monetirias e empresariais.

Esse amor &4 advocacia e essa
paixéo pelo estudo do Direito é que
me tem inspirado a analise dos pro-
blemas juridicos movos e a busca
dos instrumentos necessarios i sua
solucéio. No Bragil, agora que o Pais
encontrou o seu destino, todos de-
vem concorrer com o melhor dos
seus esforcos e o seu engenho, para
ajudéa-lo na arrancada que lhe dara
a almejada posicio de grande po-
téncia, numa conjuntura em perma-
nente processo de transformacio de
ordem social, tecnol6gica, econémica
e de participacdo humana.

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

Vale mencionar, nesse particular,
como providéncia indiscutivelmente
positiva, o cancelamento, por extin-
cdo do seu prazo de vigéneia ou
por caducidade, de grande niamero
de patentes estrangeiras registradas
no Brasil e que traduziam o que os
americanos, genericamente, quali-
ficam de patent blitzkrieg. Refiro-
-me ao conjunto patolégico do sis-
tema dos privilégios de invencdo
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geralmente econhecido e denomi-
nado umbrella patents, patent pools,
bottleneck patents, accordion pa-
tents etec.

Mags isso ndo justifica aqueles
excessos que, como penso haver de-
monstrado, tem praticado.

Reflitam, portanto, os seus res-
ponsiveis, eliminando das suas Por-
tariag, Circulareg e Instrugbes os
exageros burocraticos e os ©Onus
excessivos, que lhes prejudicam a
virtualidade que devem ter.

11. Para concluir essa parte de
minhas observacdes sobre os pro-
blemas decorrentes da execucio do
novo Cédigo da Propriedade Indus-
trial seria oportuno invocar as pala-
vras de Henri Decugis, o ilustre
Presidente da Sociedade de Legisla-
cio Comparada sobre o formalismo
em sua notavel obra Les Etapes du
Droit.

Mostra Decugis que o formalismo
desde suas origens esteve ligado ao
Direito, e que, com esse carater,
acompanhou-lhe toda a evolucao.
Em muitos casos o formalismo,
autoritario ou liberal, se justifica,
quando, por exemplo, corresponde
3 celeridade das transacgbes comer-
ciais, tal como ocorre com as letras
de cdmbio e os cheques.

Em outros casos, porém, o for-
malismo, quando desnecessirio, exa-
gerado e, mesmo, indtil, dificulta o
reconhecimento dos direitos, emper-
ra 08 negocios, reduz as iniciativas
e, dessa forma, conspira contra o
progresso.

Aos responsaveis pelo INPI, mais
uma vez, peco sua atencdo para
essas sabias palavras do eminente
autor de Les Etapes du Droil.

| AY

12. Na interpretacio do Cédigo
da Propriedade Industrial e INPI
também tem adotado, pelo menos

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

A primeira dessas violacdes cons-
ta do item 2.1. da Portaria n. 031,
de 2.1.1973, segundo o qual o pedi-
do de registro de marca “seri nomi-
nativo ou figurativo (ndo permitido
o misto), aplicando-se essa norma
aos pedidos em andamento, inclusi-
ve 0s de prorrogacio, para o
efeito de emissio dos Certificados™
(item 7).

13. Diz o Cédigo da Propriedade
Industrial, no seu art. 64, que “sdo
registriaveis como marcas os nomes,
palavras, denominagdes, monogra-
mag, simbolos, figuras e quaisquer
outrog sinais distintivos que ndo
apresentem anterioridade ou coli-
déncias com registros ji existentes
e que nio estejam compreendidos
nas proibicdes legais”.

Nessa definicio do que, segundo
o {(Co6digo, pode constituir marca
registravel nada se encontra, expli-
cita ou implicitamente, que impeca
a combinacfo, no que constitui a
marca, de mais de um dos elemen-
tos expressamente referidos. Enfim,
na definicdo legal do que pode cons-
tituir marca, nada existe que impe-
ca se adote o que a doutrina, desde
longa data, convencionou chamar de
mista, pela combinacio, na sua re-
presentacdo, de nomes, palavras,
denominacées, e, a0 mesmo tempo,
de monogramas, simbolos, figuras
e quaisquer outros sinais distinti-
vOs.

Da mesma forma, na longa enu-
meracdo, em 20 itens, do que, no
entender do Cédigo, nfo é registra-
vel como marca também nada ha
que impeca aquela combinacio de
elementos componentes de determi-
nada marca.
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14, Orz, se a lei nio proibe, e
nio proibe muito bem, porque assim
agindo conformou-se com o conceito
universal de que pode constituir
marca registravel, é evidente, a luz
do disposto no § 2.° do art. 153
da Constituicdo Federal, que nin-
guém pode fazé-lo, autoridade judi-
ciaria ou administrativa.

15. De resto, marcas mistas
sempre foram admitidas pela dou-
trina e até mesmo expressamente
previstas em leis de paises com lar-
ga experiéncia nessa matéria.

Nos Estados Unidos, por exem-
plo, o Trade Mark Act de 1946,
conforme “General Information
Concerning Trade-Marks”, publica-
do pelo U.S. Department of Com-
merce/Patent Office, é bastante
claro a respeito, estabelecendo:

“Definition of Trade Marks. A
“trade-mark”, as defined in section
45 of the 1946 Act includes any
word, name, symbol, or device, or
any combination trereor adopted
and used by a wmanufacturer or
merchant to identify his goods and
distinguih them from those manu-
factured or sald by others”.

No Canadé, identicamente, o
Trade Marks Act, no seu n. 1.2.
Eliz. II, Chapter 49, segundo diz
Cecil C. Kent, F.P.T.I.C., esclarece
o0 seguinte:

“(1). What a Trade Mark is:
“Trade Mark” means a mark so
used by someone as to distinguish
the wares or services he sells, leases,
hires of performs, from those of
others. They are:

(i) — “General marks: There,
here ao designated, one the most
prevalent. Usually words including
slogans, designs, and labels, they
also sometimes consist of distineti-
ve surface treatment upon an arti-
cle or its containers color combi-
nation and arrangement for instan-

4 P Iy A 19

ce. Such a trade mark may, perhaps
on occasion also reside in the
“get-up” of premiges or a distin-
guishing characteristic of same —
a land mark, of a chain for exam-
ple.”

16. A doutrina, brasileira e es-
trangeira, sem qualquer discrepan-
cia, prevé, aceita e até recomenda
as marcas mistas ou complexas;: e
nenhuma, com absoluta certeza, as
condena.

Entre nés, comecarei pelo seu
mais autorizado especialista, Gama
Cerqueira. As marcas podem consis-
tir, diz ele, em principio, em qual-
quer ginal que seja distintivo e
idoneo para esse fim, tendo o co-
merciante plena liberdade na esco-
lha e composicio des marcas de
seus produtos (Trat. da Proprieda-
de Industrial, vol. I, n. 153, pag.
390). Algumas leis ndo obedecem a
essa regra, criando restricbes a essa
liberdade, 0o que, como se demons-
trou, ndo ocorre, entre nés, com
relacdo 4s marcas mistas e comple-
xas.

De resto, ele mesmo, apds exten-
sa andlise dos varios elementos que
podem constituir marecas, classifi-
ca-as em verbais ou nominativas.
emblematicas ou figurativas, mar-
cas mistas e, finalmente, marcas
formais ou plédsticas. E, definindo
cada uma dessas espécies, apés re-
portar-se as verbais ou nominativas
e as figurativas ou emblemaéticas,
conclui dizendo: “A combinagdo
dessas duas espécies de marcas dd
lugar ds marcas mistas, formadas
de figuras e palavres.”

Essas licbes, que no direito bra-
gileiro nunca foram postas em diivi-
da e s6 invoco porque foram ilegal-
mente postas & margem pelo INPI,
também se encontram afirmadas
em Almeida Nogueira e Guilherme
Fischer, que equipara as marcas
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mistas as compostas e s complexas
(Tratado e Prditica de Marcas de
Indistria e Nome Comerciel, vol. I,
n. 165), por Carvalho de Mendoncga
(Tratado de Direito Comercial, vol.
V, parte I, n. 250, pag. 249) e Pon-
tes de Miranda, que prefere deno-
minar tais marcas de complexas
(Tratade de Direito Privedo, vol.
XVII, § 2.012, 1, pag. 18).

17. A doutrina estrangeira tam-
bém é undnime no mesmo sentido,
como se pode conferir:

I. Na Ttilia, em Ramella
(Trattato di Proprieta Indus-
triale, vol. II, n. 518) e em Paolo
Greco, que, aludindo aos varios
modos por que podem ser repre-
gentadas as marcas, depois de men-
cionar as palavras e as figuras,
conclui dizendo: “Il marchio inol-
tre pud egsere semplice o composto,
per esempio con parole e figure”
(I Diritti sui beni immatericli, n.
38, pag. 71).

II. Na Suica, em Dunant (Traité
des Marques de Fabrique, n. 68,
pag. 131).

III. Na Franca, em Pouillet
(Marques de Fabrique, n. 61, pag.
74) e Olivier Pichot (De La Con-
corrence Déloyale et la Contratac-
tion, n. 2138, pig. 123).

IV. Nos Estados TUnidos, em
Nims, o autorizado Nims, que apés
larga enumeracgio de tudo que pode
constituir marca de fabrica, con-
clui aludindo a “pictures or devices
tn combination with a word or
words (including words written in
a peculiar script or desing)” (Un-
fair Competition and Trade Marks,
§ 197, pag. 386), e Edward S. Ro-
gers (Good Will, Trade Marks and
Unfair Trading, pig. 75).

18. A admissibilidade dessas
marcas mistas, compostas ou com-
plexas é tanto mais de realcar
quando se sabe que, nesse terreno,

a criatividade dos juristas, no
intuito de dar aos varios instru-
mentos que informam a teoria da
protecdo dos bens imateriais, tem
ido até mesmo mais longe.

A Revue Trimestrielle du Droit
Commercial, nos seus tomos IX, de
1956, pag. 264, e XI, de 1957, pags.
116 e 117, nos d4 conta de decisdes
dos tribunais franceses asseguran-
do a originalidade e protecdo das
marques o trois dimensions, um de
cujos elementos componentes é o
relevo decorrente da descoberta dos
materiais plasticos, que, permitindo
as industrias de acondicionamento
e embalagem recentes e muito im-
portantes progressos, deu & disci-
plina da propriedade industrial uma
nova atualidade.

19. Ao cabo dessa licio da dou-
trina universal sobre a legitimidade
das marcas mistas ou compostas,
nenhuma davida pode pairar sobre
o desacerto do INPI em proibi-las.

E de esperar, portanto, que altere
espontaneamente sua orientagio a
respeito, antes que seja forcado a
fazé-lo por determinacio judicial.

v

20. A outra deliberacio, indubi-
tavelmente errdénea, do INPI con-
siste em recusar o registro de rotu-
los como marcas.

Nesse cago, alids, o 6rgio exe-
cutor do Coédigo da Propriedade
Industrial est4 se contrapondo
frontalmente aos que o elaboraram.

21. No direito brasileiro, como
no de outros povos, os rétulos sem-
pre foram admitidos como mareca
de inddstria e comércio registrivel.

E evidente que os rétulos ou eti-
quetas, como bem observa Gama
Cerqueira (op. cit.,, vol. I, n. 176,
pég. 441), constituem mais propria-
mente um meio de aposicio da
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marca do que verdadeira marca,
porque tém, geralmente, mera fun-
cdo instrutiva, servindo para indi-
car a marca ou nome do produto,
suas qualidades e aplicacdes, modo
de emprego, preco, nome do fabri-
cante ete.

Mas, como adverte o eminente
tratadista, “satisfeitos certos requi-
sitos, podem ser registrados como
marcas, oferecendo, entdo, as melho-
res garantias aos seus titulares con-
tra as imitacbes ou contrafacdes™.

Com a sua larga experiéncia da
matéria e a sua incontestivel auto-
ridade esclarece ser freqiiente o
uso do rétulo ou etiqueta, simples-
mente, como modo de aposicdo da
marca registrada, para aquele fim
ao principio indicado. Mas nesses
casos é ficil a imitacfio, com grave
prejuizo do dono do rétulo imitado,
porque:

I. O imitador pode registrar o
rétulo alheio em seu conjunto, alte-
rando apenas ag indicacbes de nome
etc. e, por sua vez, impedir o co-
merciante, que primeiro o usava,
de continuar a empregé-lo em seu
comércio.

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

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

cas, 0o que, na sua licdo lapidar,
“pode ser obtido por meio de uma
denominag¢éio, de um emblema, de
qualquer sinal admitido pela lei,
pelo préprio aspecto do conjunto ou
pelo seu formato original e fora do
comum” (op. cit., pag. 442).

O direito que o registro confere
ao dono do rétulo, nesse caso, tem
por objeto o seu conjunto e nao
cada um dos elementos que o com-
pdem, e constitui excelente protecdo
dos seus produtos.

22. Esta licdo de Gama Cerquei-
ra encontra apoio, entre nés, em
Carvalho de Mendoneca, op. cit.,
vol. V, n. 263, pag. 263; na Franca,
em Allart, Marques de Fabrique, n.
87, pag. 75; em Pouillet, op. cit., n.
37, paAg. 40; na Suica, em Dunant,
op. cit., n. 195, pag. 166; na Itilia,
em Paolo Greco, op. cil., n. 89, pig.
74; nos Estados Unidos, em Nims,
op. cit., § 116, pag. 234.

Todos esses autores admitem e
sustentam que um rétulo, quando
revestido de originalidade e novi-
dade, constitui validamente marca
registrivel, merecedor, por isso, da
protecdo 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. I1 est & peine besoin de
une marque plus ou moing complexe
apposé soit sur le produit lui-méme,
soit sur son enveloppe” (...)
“L’étiquette est done une ecombina-
tion de signes. Elle constitue une
marque valable, alors méme que
chacun d’eux serait individuellement
dans de domaine publique, si leur
agence est nouveau” (op. e loe.
cits.,).

Também merecem registro as
palavras do eminente Pouillet:

. “L’étiquette, on peut le dire,
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est une sorte d’enseigne apposé non
sur l’établissement commercial lui
méme, mais sur la merchandise
fabriqué. On n’attend pas de nous
que nous donnions une définition
de I’étiquette: chacun sait ce qu’il
faut entendre par la; ce qui dis-
tinguera T'étiquette el en fera une
véritable marque de fabrique, ce
gera sa forme, sa couleur, la dis-
position des caractéres typographi-
ques ou des encadrements, les men-
tions ou le dessin qu’elle portera;
le plus souvent méme, ce sera toul
cela 3 la fois, lo marque consistant
alors dans Uensemble méme de
Pétiquette dans sa physionomie,
dans son aspect particulier” (op. e
loc. cits.).

23. O ro6tulo, assim, quando
preenche os requisitos e caracteris-
ticos acima assinalados, pode e deve
constituir marca registrada.

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

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

24. No regime dos Cbédigos 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 duvida quanto & possibili-
dade dos rétulos serem registraveis
como marca de industria.

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

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

Mas na vigéncia dessas leis sem-
pre se entendeu, sem divida pelas
razoes acima expostas, que essa
proibicdo ndo alcancava os rétulos.
E, de acordo com essa inteligéncia
da lei, muitas inddstrias registra-
vam como marca de induastria e
comércio roétulos para distinguir
seus produtos.

25. No Projeto de lei n. 309, de
1971, remetido pelo Governo ao
Congresso Nacional, visando a dar
nova redacdo ao Coédigo da Pro-
priedade Industrial, pretendeu-se
incluir, entre os sinais ndo susceti-
veis de registro como marca de
inddstria e comércio, além do for-
mato e envoltério do produto e
mercadoria em geral, também os
rotulos e etiquetas dos mesmos
(art. 64, n. 7, do citado Projeto).

Na Camara 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 expressoes “rétulo, etique-
ta”, assim justificando a emenda
(Didrio do Congresso de 20.10.
1971, Suplemento ao n. 136, pag.
37):

“A proibicio de registrar rétu-
los e etiquetas permitird intensa
concorréncia desleal em prejuizo do
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consumidor, pois a diferenca dos
rétulos e etiquetas é que facilita a
identificacdo do produto. Ndo sé
a marca identifica o produto, mas
também o rétulo ou a etiqueta sdo
elementos essenciais para a distin-
cio do produto. Deve, pois, ser
mantido o registro dos rétulos e
etiquetas.”

Essa emenda teve parecer favo-
ravel do Relator Geral e foi apro-
vada pelo Congresso Nacional
(Didrio do Congresso citado, pag.
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. 66 — Nido é registravel
como marca:

1) swmaiis v 16 s svsmRE e & o .

7) formato e envoltério de pro-
duto ou mercadoria.”

Sem embargo das reservas com
que a doutrina encara a mens
legislatoris como elemento de her-
menéutica da lei (Emilio Betti, Inst.
della legge e degli Atti Giuridict,
péags. 164 e 167; Ferrara, Tratt. di
Dir. Civile Ital., vol, I, pags. 710/
712; Planiol et Ripert, Traité de
Droit Civil, vol. 1, pag. 93; Carlos
Maximiliano, Hermenéutica e Apli-
cacdo da Lei, 5.* ed., pdg. 42), néo
ha ddavida que ela, muitas vezes, tem
congiderivel importéancia na fixacéo
do seu contetido e da sua finalidade.

No caso vertente, é indiscutivel
que o fato do Congresso Nacional
ter expressamente recusado a ex-
clusdo dos rotulos e etiquetas den-
tre os swnais distintivos registra-
veis como marca, mantendo, assim,
o regime até entdo vigente, que
admitia o registro desses sinais
como marca, s6 pode ter como expli-
cacio e interpretacio que o atual
Cédigo da Propriedade Industrial

ndo quis inovar e nada inovou
naquele sistema legal.

Nao pode o INPI, conseqiiente-
mente, entender o contririo e, por
isso, recusar o registro de tais
rétulos e etiquetas.

Os atos que praticar, recusando
tais registros, sdo ilegais e susceti-
veis de correcdo por via de man-
dado de seguranca, na forma do
disposto no § 21 do art. 163 da
Constituicdo em vigor.

VI

25. Ao termo do que venho de
dizer, renovo a declaracdo ja feita
de que ndo hi leis perfeitas, e que
melhores ou piores serdo conforme
forem interpretadas e aplicadas.

Toda lei é obra humana e apli-
cada por homens, razio por que,
como adverte Emilio Caldara (In-
terpretazione delle Leggi, pag. 4),
é obra imperfeita na forma e no
fundo, que dara duvidosos resulta-
dos praticos, se nao se verificarem
com esmero o sentido e o alcance
das suas prescricdes.

Em suma, como ja dizia o velho
Démolombe, o estudo (e por via
de conseqiiéncia), a interpretacio
e a aplicacao das leis sdo obra de
raciocinio e de légica, mas também
de discernimento, de bom-senso, de
sabedoria e de experiéncia (Cours
de Code Napoleon, vol. I — n. 116).

Varios eminentes juristas da
atualidade tém, sistematicamente,
agsinalado essa verdade, como se
vé nos estudos de Roscoe Pound,
Scholten, Récasens Siches, de Page,
Emilio Betti e, entre nés, do emi-
nente e sadbio Min. Orosimbo No-
nato.

A ela, de resto, ndo podem fugir
o0s hermeneutas, seja qual for a
sua autoridade, pois que a Lei de
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Introducéo ao Cédigo Civil, lei geral
de aplicacdo a todo o sistema juri-
dico, a cunhou lapidarmente, no seu
art. 5.9, quando dispds, imperativa-
mente, que “na aplicacdo da lei, o
juiz atenders aos fins sociais a que
ela se dirige e 4s exigéncias do bem
comum”.

26. Estou certo que o INPI,
imbuido da missdo que lhe estd
reservada na fase histérica que o
Brasil estd atravessando, ha de
compreender esses verdadeiros axio-
mas juridicos, extraindo do Cddigo
de 1972 as virtualidades que o
legislador lhe quis dar.






