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IMPLICACAO DA EXPLORACAO DOS DESENHOS INDUSTRIAIS NO
UNIVERSO DA CONCORRENCIA.

Almir Garcia Fernandes®

RESUMO

O direito de exploragdo conferido aos desenhos industriais constitui instrumento eficaz no
combate a concorréncia desleal, pois protege o empresario das praticas de concorréncia
desleal, em especial na imitacdo do formato de produtos e embalagens. Este estudo tem por
finalidade analisar essa exploracdo econdmica, mensurando se 0os desenhos industrias podem
ser utilizados de forma abusiva por seus titulares. Pretende-se demonstrar que essa protegdo
acaba por gerar destacar os produtos de uma determinada empresa, no sentido fidelizar
consumidores em detrimento de concorrentes. O método de pesquisa serd o indutivo e 0s
procedimentos metodoldgicos serdo o estudo dogmatico juridico e sistematico.

Palavras — Chave: Desenho industrial; exploracdo econémica; concorréncia; licenciamento;
consumidor.

IMPLICATION OF THE EXPLORATION OF DESIGN IN THE COMPETITION
UNIVERSE.

ABSTRACT

The exploitation right conferred on designs is an effective instrument in the fight against
unfair competition, as it protects the trader from unfair practices, especially in imitation of the
format of products and packaging. This study aims to analyze this economic exploitation,
measuring whether designs can be misused by their owners. It is intended to demonstrate that
this protection ends up generating the highlight of the products, in the sense of loyal
consumers to the detriment of competitors. The research method will be the inductive and the
methodological procedures will be the legal and systematic dogmatic study.

Key words: Design; economic exploitation; competition; licensing; consumer.

INTRODUCAO.

Os direitos da Propriedade Industrial tém origens histéricas relacionadas a
exploracdo de bens incorpéreos que oferecem aos seus titulares uma protecdo juridica

(titularidade) e uma protecdo econdmica (exclusividade), com a intencdo de beneficiar
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economicamente seu titular de tecnologias e elementos de diferenciacdo dentre seus
concorrentes, oferecendo-Ihe elementos para excluir terceiros ndo autorizados. 2

Nasceu em virtude da prdpria garantia da concorréncia, pois oferece elementos
diferenciadores aos produtos postos a disposicdo da clientela (marcas, indicagdes geogréficas
e desenho industrial) ou na exploracdo de determinadas tecnologias (patentes de invencao ou
modelo de utilidade).

H4&, portanto, uma ampla gama de bens incorpéreos que aproximam a clientela do
empresario e esses bens atualmente sdo considerados como insumos que diferenciam o
empresario de seus concorrentes, proporcionando-lhes sucesso no desempenho de sua
atividade econdmica.

Copetti (2007, p.203) destaca inclusive que “a riqueza e¢ o poder de um pais se
medem ndo mais por fatores de ordem puramente material, mas pela determinacdo de
conhecimento tecnologico. A sociedade que seria chamada de pos-industrial € hoje a
sociedade do conhecimento”.

Nesse sentido é importante destacar a importancia desses bens incorporeos e a
implicacdo de sua exploracdo no universo da concorréncia, a fim de identificar situagdes em
que a sua utilizagdo possa causar prejuizos ao mercado, gerando uma tendéncia contraria a
protecdo que Ihes fora conferida.

Entretanto, é importante delimitar o enfoque deste presente estudo, uma vez que nao
é possivel tratar de todos os bens de protecdo da propriedade industrial neste artigo. Assim, o
objetivo desta analise limitar-se-4 aos desenhos industriais, a sua exploracdo e as implicacfes
desta exploracéo no universo da concorréncia.

A exploracdo dos desenhos industriais esta intimamente relacionada com os aspectos
estéticos que os produtos sdo apresentados para os consumidores, sendo inclusive essa a
funcdo esperada pelo seu titular, ou seja, a de “dotar a mercadoria produzida de um elemento
ornamental (nela mesma ou na embalagem) que a individualize no mercado, em relagcdo aos
concorrentes” (COELHO, 2012, p. 210).

2 Bruno Falcone destaca a predominancia da Propriedade Industrial sobre o Direito da Concorréncia no inicio do
século XIX: (...) o direito da concorréncia pouco fazia no sentido de alterar o limitar a prevaléncia dos direitos de
propriedade industrial, permitindo-se inclusive a imposicao, por parte do titular da patente, de compra de produto
ndo patenteado como condigdo para a venda do produto protegido, prética conhecida naquele ordenamento como
tryng arrangements. Permitia-se, portanto, a pratica de uma conduta que atualmente seria considerada
duplamente ilicita do ponto de vista do direito antitruste: a chamada ‘venda casada’ e a evidente extrapolacdo do
escopo de direito de propriedade industrial protegido. (2013, p. 40).
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Tal como ocorre com todos os bens da Propriedade Industrial, a exploragdo exclusiva
conferida aos desenhos industriais constitui instrumento eficaz no combate a concorréncia
desleal, pois protege o empreséario das praticas anticompetivivas de seus concorrentes,
especialmente no que diz respeito a possibilidade de imitacdo do formado dos produtos que
comercializa ou mesmo de suas embalagens.

Este estudo tem por finalidade analisar a exploracdo econémica dos desenhos
industriais, seja para a protecdo de bens oferecidos aos consumidores ou como método de
diferenciacdo de concorrentes. Da mesma forma é indispensivel analisar se os desenhos
industrias podem ser utilizados de forma abusiva por seus titulares, bem como se estes seriam
obrigados a licenciar concorrentes. Por fim, pretende-se demonstrar ao final que essa protecédo
acaba por destacar os produtos de uma determinada empresa, fidelizando os consumidores em
detrimento dos concorrentes.

Buscar-se-4 responder a alguns questionamentos relacionados a exploracdo de
desenhos industriais, tais como: Seriam validos esses registros individuais de pecas, a luz dos
requisitos da novidade e originalidade? Poderiam os titulares de desenhos industriais alegar
protecdo de seus produtos, no que diz respeito a qualidade e procedéncia? Os registros de
desenhos industriais de partes de produtos podem caracterizar-se como uma monopolizacao
de mercado aos seus titulares em detrimento dos concorrentes? Ha abusividade por parte de
titulares de desenhos industriais de pecas separadas de bens? Seria possivel a concessao de
licencas em carater compulsério para a exploracéo de desenhos industriais?

A presente pesquisa buscara desenvolver o tema, analisando para tanto as regras
pertinentes ao registro do desenho industrial, a concorréncia desleal e as vantagens dessa
protecdo para a pessoa juridica, a fim de analisar ao final se tais protecdes sdo pertinentes e
valorizam a atividade econdmica e o crescimento empresarial.

Sera utilizado como método de pesquisa o indutivo, a saber, aquele destinado a
verificar constatacGes particulares, e possibilitar, que se produzam generalizacbes sobre o
tema. Os procedimentos metodologicos a serem utilizados serdo o estudo dogmatico juridico,
visto a impossibilidade de um estudo profundo sem que se recorra a lei, a doutrina ou a
jurisprudéncia neste sentido; e o estudo sistematico, visando interpretar as regras especificas

da pesquisa em harmonia com todo o sistema juridico.

1 — Aspectos gerais dos desenhos industriais.
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O conceito legal de desenho industrial encontra-se destacado no artigo 95, primeira
parte, da Lei 9.279/96, como sendo a forma plastica ornamental de um objeto ou o conjunto
ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto.

Deste conceito € possivel perceber que existem duas espécies desse bem da
propriedade industrial, uma ligada a forma dos objetos e outra ligada ao conjunto ornamental
de linhas e cores em determinados produtos. A primeira modalidade é aquela que merece
maior destaque, pois da materialidade a determinados produtos, tal como os formatos de
garrafas de refrigerantes, vidros de perfume, modelos e pecas de veiculos, dentre outros.

Sua exploragdo esta intimamente relacionada aos aspectos estéticos que os produtos
sdo apresentados para os consumidores, sendo inclusive essa a funcdo esperada pelo seu
titular, ou seja, a de “dotar a mercadoria produzida de um elemento ornamental (nela mesma
ou na embalagem) que a individualize no mercado, em relagdo aos concorrentes”. (COELHO,
2012, p. 210).

Esse aspecto visual que o desenho industrial proporciona ndo implica em melhoria de
funcdo nos produtos ou servicos oferecidos pelos seus titulares, entretanto, constitui atrativo
visual e estético capaz de chamar a atencdo e a preferéncia da clientela em geral.®> Essa
caracteristica inclusive remonta a segunda parte do art. 95 da Lei 9.279/96, a qual indica que
0S requisitos para que os desenhos industriais sejam merecedores de registro sdo a novidade e
a originalidade.*

Por novidade compreende-se a forma nova que o objeto se apresenta em relacdo aos
demais, devendo ser apresentado a registro sem que tenha sido divulgado ao publico, dentro
ou fora do pais. Mesmo que o objeto ndo seja novo, deve apresentar combinacdes ou
disposicbes novas de elementos conhecidos.

Ja a originalidade esta associada aos critérios técnicos que os classificam como
criacdes intelectuais, diferenciando-os de outros bens que ja existem, publicos ou privados.

“Tudo esta na maneira pessoal de tratar o assunto, imprimindo o autor a sua criagdo um cunho

® Newton SILVEIRA destaca que os desenhos industriais ndo devem ser acompanhados de uma funcéo técnica,
hipdtese que lhes caracterizaria como modelo de utilidade: “Tal forma, entretanto, deve achar-se desvinculada da
funcdo técnica, isto €, ndo pode constituir em uma forma necessaria para que o produto preencha a sua
finalidade, hipdtese em que se configuraria um modelo de utilidade.” (2014, p. 7).

* Parte final do art. 95 da Lei 9.279/96: “proporcionando resultado visual novo e original na sua configuragio
externa e que possa servir de tipo de fabricagdo industrial.”
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novo, uma individualidade propria, que a distinga de outras semelhantes” (CERQUEIRA,
1982, p. 663).

O desenho industrial esta associado a um direito que protege a aparéncia dos
produtos, seja na sua totalidade ou parte, de modo a torna-lo mais desejavel aos
consumidores. Isso ocorre porque 0 que se destaca é a imagem que a clientela faz de tudo
aquilo que Ihe é oferecido, servindo como verdadeiro instrumento de sucesso da atividade
empresaria, na medida em que os consumidores se sentem satisfeitos ndo apenas por adquirir
um produto, mas pela forma como ele se apresenta.

Nesse sentido destaca Clark (1966, p. 218):

Conquanto a teoria trate a diferenciacdo do produto como caso especial, ela
é, na verdade, a mais geral, ou a classe mais extensa, uma vez que, praticamente, todos
0s produtos e servicos na inddstria e comércio envolvem alguma diferenciacéo entre
os vendedores concorrentes, nos proprios produtos, nos servicos a eles ligados,
incluindo o transporte, ou na “imagem” que se forma na mente do comprador. Segue-
se dai que a maioria dos defeitos da concorréncia, e ndo menos a maioria de suas

virtudes, é encontrada em concorréncia desse tipo.

Exemplo simples que pode ilustrar a predilecdo de consumidores por determinadas
formas estd na venda de veiculos, cujo aspecto estético do produto destaca-se como um dos
principais critérios para a escolha dos compradores, dentre os diversos modelos em oferta no
mercado oferecidos por montadoras concorrentes”.

Os desenhos industriais aparecem, portanto, como elementos estéticos supérfluos que
em nada alteram a utilidade dos objetos, mas que refletem um gosto especifico da clientela,
fidelizando assim os consumidores através de aspectos ornamentais.®

Além da estética, a utilidade também é um critério importante relacionado a esse
bem da Propriedade Industrial, cujo formato pode conferir mais conforto aos consumidores,

tal como ocorrem nos itens de vestuario. “Como se verifica, o desenho industrial compde dois

® Nesse sentido ver pesquisa divulgada por GROHMANN, Marcia Zampieri e SCHAEDLER, Andréia Regina.
O comportamento do consumidor de automdveis: fatores importantes para a decisdo de compra. Disponivel
em http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2007_tr610456_9111.pdf. Acesso em 15 de agosto de 2016.

® Sobre o carater acessorio e supérfluo dos desenhos industriais destaca Jodo da Gama CERQUEIRA: “Nao é o
fato de se poder suprimir do objeto o desenho que o adorna, sem prejudicar Ihe a serventia, que demonstra o
carater acessorio do desenho, mas o fato de ser dispensavel ou supérflua a ornamentacdo do objeto para o fim a
que ele se destina. (1982, p. 678).
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elementos que no mundo moderno ndo mais se contrapdem: a funcionalidade e a estética”
(SILVEIRA, 2007, p. 279)
Essa interacdo entre estética e utilidade também foi destacada por Ascarelli (1970, p.
615):
Ceramicas, lustres, tapecarias, utensilios, gravatas, sapatos ou criagfes da
moda, constituem objeto de uso, mas objetos a respeito dos quais a forma pode
apresentar, além de um alcance funcional, um alcance estético e, muitas vezes,

somente este.

Justamente, por apresentar esse aspecto estético associado a um alcance funcional é
que os desenho industriais ja foram associados a invengdes, guardando semelhancas entre seu
procedimento de registro e as patentes, entretanto, € importante esclarecer que as criagdes
ornamentais aparecem como elementos acessorios de produtos industriais, sem revestir-se do
carater de inovacdo tecnologica. E o que se destaca na posicdo de Barbosa (2013, p. 392):
“ainda que o modelo da prote¢ao dos desenhos industriais siga, como razoavel similitude, o
das patentes, ndo o0 podermos, na verdade, classificar como de ‘protegdo as tecnologias’.

Deste modo, entende-se que 0 universo criativo € o principal motivador dos desenho
industriais, cuja exploracdo estd relacionada a concessdo de registro perante o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial, por um periodo de 10 anos, prorrogados por mais 5 anos
por trés vezes, em que seu titular podera excluir terceiros ndo autorizados de produzir, usar,
colocar a venda, vender ou importar os objetos protegidos.

Apos a extingdo o desenho industrial cai em dominio publico, podendo, somente a

partir dai, vir a ser utilizado por qualquer interessado, sem autorizacdes prévias ou licencas.

2 - Implicacdo da exploracéo dos desenhos industriais no universo da concorréncia.

Conforme mencionado anteriormente a aplicacdo pratica de desenhos industriais esta
relacionada as formas plasticas ornamentais aplicadas aos produtos propriamente ditos e o
conjunto ornamental de cores e linhas aplicada a um determinado produto. Em ambas o titular
recebe a mesma protecéo juridica, adquirida com o registro no INPI, a qual engloba tanto o
direito de propriedade imaterial dessa forma distintiva de produtos, embalagens e conjuntos

ornamentais, bem como o direito de exclusividade na sua exploragdo empresarial.
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Tal como ocorre com os demais bens da Propriedade Industrial, a exploragéo
exclusiva conferida aos desenhos industriais constitui instrumento eficaz no combate a
concorréncia desleal, pois protege o empresario das praticas anticompetivivas de seus
concorrentes, especialmente no que diz respeito a possibilidade de imitacdo do formato dos
produtos que comercializa ou mesmo de suas embalagens.

Assim, sua violacdo ndo significa somente uma afronta aos direitos da Propriedade
Industrial, mas também um ato de concorréncia desleal, pois todo aquele que vender,
importar, exportar, oferecer ou colocar a venda produtos que violem a exploracao exclusiva
desse bem incorpdreo de carater ornamental estara desviando a atencéo da clientela.

Nesse sentido o doutrinador portugués Luis M. Couto GONCALVES (2012, p. 123)
afirma: “o que importa mais ndo € a valoracao estética do produto, mas sim a susceptibilidade
de proporcionar sensac¢ao estética ao consumidor”.

Importante destacar que o desvio de clientela ndo é a unica forma reconhecida na
doutrina como concorréncia desleal, sendo apenas um dos casos previstos no artigo 195 da
Lei 9.279/96, entretanto, quando analisado sob a ética especifica dos desenhos industriais € o
principal elemento caracterizador dessa pratica prejudicial ao mercado.

O violador do desenho industrial tem a nitida intencdo de atrair os interesses dos
consumidores para os produtos que coloca no mercado, especialmente pela semelhanca
ornamental dos mesmos com os produtos do titular do desenho industrial.

A copia do formato de produtos de interesse dos consumidores, mesmo que
parcialmente, acaba por conferir uma vantagem econémica ao concorrente violador o que o
permite alcangar um sucesso econémico baseado na pesquisa e empenho daqueles detentores
do registro do desenho industrial.

No tocante a violacdo parcial do desenho industrial, € bom salientar que a Lei
9.279/96, ao tratar dos crimes contra 0os desenhos industriais, nada mencionou a respeito da
extensdo da violacdo quanto a todo o conteudo desse bem da Propriedade Industrial ou apenas
parte dele. A solucdo para esse problema pode ser encontrada atraveés de uma interpretacéo
analégica em relacdo aos registros de marca, cuja violacdo pode se caracterizar pela

reproducdo no todo ou em parte, conforme destaca o inciso | do artigo 189 da Lei 9.279/96."

" Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:
I - reproduz, sem autorizagdo do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que
possa induzir confuséo.
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Essa analogia é perfeitamente compativel, uma vez que tanto a marca quanto o
desenho industrial s&o bens da Propriedade Industrial protegidos por registro, com funcdes
semelhantes no sentido de destacar o produto ou servico do empresario de seus concorrentes.

Para evitar tais violacOes, o titular do desenho industrial poderd utilizar-se de
instrumentos processuais e administrativos a fim de garantir a exploragdo exclusiva de seus
direitos, tais como: a apreensdo administrativa que pode ser realizada de oficio por
autoridades alfandegarias ou a requerimento do interessado; as medidas judiciais cautelares de
busca e apreensdo na ocorréncia de crime; e as ac¢des judiciais indenizatdrias, buscando a
reparacdo do prejudicado quanto ao dano emergente e o lucro cessante que a violagdo desse
bem da Propriedade Industrial causou, bem como dos atos de concorréncia.

Exemplo pratico de tais acdes pode ser extraido de julgado proferido pelo Tribunal
de Justica de Minas Gerais que divulgou noticia a respeito da condenacdo de empresas por
violarem desenho industrial devidamente registrado, ensejando assim em pratica de
concorréncia desleal:

Encerrando uma disputa judicial envolvendo modelos de cal¢ados, uma decisdo da

92 Camara Civel do Tribunal de Justica de Minas Gerais (TJMG) condenou trés empresas de

Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, a indenizar a Grendene S/A pela comercializacdo de

produtos idénticos aos seus e a suspender a venda dos sapatos genéricos. A desobediéncia a

determinacdo esta sujeita a punicdao por multa diaria de R$300.

A indenizacdo, entretanto, deverd ser apurada em sentenga por arbitramento. A
guantia vai ser fixada levando-se em conta, dentre trés possibilidades, a que mais beneficiar

o0 prejudicado: os lucros que ela teria se a violagdo ndo tivesse ocorrido, os beneficios que a

empresa gue violou o direito teve ou a remuneracdo que a empresa violadora teria de pagar

ao titular do direito pela concesséo de licenga para explorar o bem.®

Além do Tribunal Mineiro essa tendéncia é seguida por outros tribunais® que veem
na violacdo do desenho industrial uma pratica de concorréncia desleal, pacificando tal

entendimento.

& Disponivel em: http://tj-mg.jusbrasil.com.br/noticias/1936973/tj-pune-violacao-de-desenho-industrial.

° Veja-se 0 Exemplo de acérdao do Tribunal de Justica do Rio Grande do Sul: APELACAO CIVEL.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ACAO ORDINARIA POR VIOLACAO DE DESENHO INDUSTRIAL,
CONCORRENCIA DESLEAL COMBINADA COM PERDAS E DANOS. REGISTRO DE DESENHO
INDUSTRIAL. O presente feito trata de matéria referente ao direito de propriedade industrial/intelectual, sendo
a matéria de competéncia de uma das Camaras integrantes do 3° Grupo Civel, nos termos do art. 11, I, h, da
Resolugdo n° 1/98. COMPETENCIA DECLINADA. (Apelagdo Civel N° 70040664237, Décima Sexta Camara
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Por outro lado, questdo polémica que merece reflexdo é a possibilidade do titular do
desenho industrial utiliza-lo de forma abusiva em detrimento de seus concorrentes.

Tal hipdtese ndo se mostra tdo simples quanto a analise feita da utilizacdo abusiva
das marcas e das patentes, pois a caracteristica ornamental e as possibilidades de caducidade
do desenho industrial Ihes conferem caracteristicas proprias, despidas de conteldo
tecnoldgico e sujeitas ao dominio publico posterior.

Problema pratico atual vem se evidenciado na industria de autopegas e veiculos, em
que algumas montadoras utilizam-se do desenho industrial ndo somente para garantir o direito
de exploracdo exclusiva da estrutura basica dos veiculos, mas também das pecas que
compbem os mesmos, tais como farois, para-choques, espelhos retrovisores e outras.

Os registros de desenhos industriais das montadoras sobre as pegas dos automoveis e
ndo apenas ao modelo do veiculo como um todo tem desagradado as empresas produtoras de
autopecas, especialmente aquelas que trabalham com pecas de reposicdo de veiculos no
mercado paralelo, pois o registro do design de algumas pecas Ihes impedem de produzi-las,
salvo se obtiverem licenca para tanto, limitando assim sua atuacdo empresarial e reduzindo
seus lucros.

Esse descontentamento acabou por gerar a instauragdo do procedimento
administrativo de Averiguacdo Preliminar n. 08012.000487/2000-40 junto ao CADE,
promovido pela Federacdo Nacional de Distribuidores de Veiculos Automotores -
FENABRAVE em desfavor de Volkswagen do Brasil S/A, General Motors do Brasil Ltda,
Ford Motor Company Brasil Ltda., Fiat Automoveis S/A e Associacdo Nacional dos
Fabricantes de Veiculos - ANFAVEA.'

No referido procedimento, os julgadores entenderam pelo seu arquivamento para
posteriores averiguacdes, face a grande complexidade da matéria, uma vez que a mesma
envolve situacdes que pautam ndo apenas pelas relac6es de infracdo a ordem econémica, mas

também & concorréncia desleal e a Propriedade Industrial.**

Civel, Tribunal de Justica do RS, Relator: Munira Hanna, Julgado em 29/08/2013) (TJ-RS , Relator: Munira
Hanna, Data de Julgamento: 29/08/2013, Décima Sexta Camara Civel).

19 Disponivel em: http://www.cade.gov.br/Default.aspx?e15cb044c84cdd37c¢95ea276bc56d673c6. Acesso em 20
de outubro de 2014.

1 Em trecho da deciséo: O Relator, de um lado, votou pelo conhecimento do recurso, para determinar o
arquivamento das presentes averiguacdes e de outro, diante do indicio de préaticas de cartel, por sugerir a SDE a
promocao de novas averiguagdes preliminares, contra as mesmas averiguadas e a ANFAVEA, para apuracdo da
ocorréncia das infragfes contra a ordem econdmica previstas no artigo 21, incisos | e Il, da Lei no. 8.884/94,
tendo sugerido ainda a constituicdo de grupo de trabalho para avaliar possiveis medidas de desregulacao do
mercado de comercializacéo de veiculos automotivos, com vistas a estimular praticas de livre mercado no setor.
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O primeiro questionamento apresentado quanto a essa tematica circunscreveu-se na
possibilidade ou ndo de registar separadamente as pecas de um automovel, ao invés da
estetica do veiculo como um todo. Seriam validos esses registros individuais de pegas, a luz
dos requisitos da novidade e originalidade?

Para o registro dos desenhos industriais é necessario comprovar a sua novidade e
originalidade, ou seja, eles ndo podem estar incluidos no estado de técnica, que representa o
conjunto de formas ja conhecidas e exploradas, aliadas ao fato de que elas ndo podem ser
vulgares ou comuns, representando um carater artistico original na sua formacdo. A auséncia
desses requisitos impede o desenho industrial de receber a protecéo juridica de exploracdo
exclusiva pelo INPI.

Segundo Gama Cerqueira (1982, p. 662):

(...) seria injusto conferir-se a qualquer pessoa um direito exclusivo sobre coisas
que nao resultam de seu trabalho e pertencem ao dominio publico ou ao patriménio comum
das artes e das industrias. Nao se requer, porém, que o desenho ou modelo seja inteiramente

novo ou original, bastando que se distinga dos objetos comuns e de outros desenhos ou

modelos conhecidos.

Desse modo, a regra a ser observada quanto as pecas separadas de automoveis esta
no fato de considerar se ela € uma parte independente do modelo do veiculo devidamente
registrado como desenho industrial ou se sua conformacéo esta a ele indissociada.

No Direito Portugués, o artigo 173 do Codigo da Propriedade Industrial soluciona
essa questdo permitindo o registro do todo ou parte de um produto como desenho industrial.*?
Entretanto, Luis M. Couto Goncalves (2012, p. 125) destaca que € necessario fazer uma
interpretacdo restritiva dessa protegdo, pois “deve tratar-se de formas parcelares integradas na
forma global do desenho ou modelo. A proteccdo da aparéncia significa que a forma da

totalidade ou de parte do produto deva ser exterior e visivel”.

Disponivel em: http://www.cade.gov.br/Default.aspx?e15cb044c84cdd37c95ea276bc56d673c6. Acesso em 20
de outubro de 2014.

12 Art. 173°, através do registro de marca com elementos conflitantes com registros anteriores, da concentragdo
de marcas e da realizacdo de contratos de exclusividade com fornecedores ou revendedores.

Disponivel em: http://www.marcasepatentes.pt/files/collections/pt_PT/1/2/14/Decreto-
Lei%20n.%C2%BA%20143_2008%20de%2025%20de%20Julho_C%C3%B3digo%20da%20P1%20-
%20Vers%C3%A30%20pesquis%C3%Alvel%20em%20PDF.pdf. Acesso em 20 de outubro de 2016.
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Portanto, sob a Otica dessa legislacdo estrangeira as pecas de automével poderiam
receber o registro de desenho industrial desde que se apresentem de forma individualizada,
exteriores e visiveis.

No Direito pétrio, Fabio Ulhoa Coelho (2010) também concorda com a possibilidade
do registro do desenho industrial de pecas separadas de veiculos, entretanto, em parecer
apresentado ao processo 2010.51.01.809326-0, a cargo da 35% Vara Federal da Secéo
Judiciaria do Rio de Janeiro, ofereceu outra solu¢do ao caso, ligada aos aspectos econémicos
da comercializacdo individual daquelas pecas de automével:

O critério para se distinguir uma situacdo da outra é o da existéncia de
mercado para essa parte componente. Se uma parte componente ndo for suscetivel de
comercializagdo em separado do produto que integra, entdo nao ¢ um “objeto” proprio,
autdbnomo, independente, apto a suportar desenho industrial registravel. Mas havendo
mercado para a comercializacdo desta parte componente, em separado do bem por
assim dizer “principal”, a protecdo do respectivo desenho industrial se impde quando

atendidos os requisitos legais de sua concessao.

Outro ponto relevante em debate no caso especifico das autopecas circunscreveu-se
aos aspectos de funcionalidade do objeto do desenho industrial, cujo inciso 1l do artigo 100 da
Lei 9.279/96™ proibe o registro das formas determinadas essencialmente por consideracées
técnicas ou funcionais.

A duavida reside no fato de serem as pecas instrumentos funcionais dos automoveis
ou elementos independentes despidos dessa funcionalidade? Se comprovada a primeira
hipdtese elas ndo poderiam receberem protecdo individual atraveés do registro de desenho
industrial. Ao contrario, poderiam receber o direito de exploracdo exclusiva se essa
funcionalidade ndo interferisse na sua individualidade.

A solucdo dessa duvida remete a mesma autonomia dos registros de partes de objetos
anteriormente mencionada, pois que uma parte autbnoma, exterior e visivel, com um
comércio préprio e independente, ndo poderia ser considerada de mero aspecto técnico ou

funcional.

3" Art. 100. Néo é registravel como desenho industrial:

I - 0 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 ideia e sentimentos dignos de respeito e veneracao;

Il - a forma necessaria comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por
consideracdes técnicas ou funcionais.
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Em outro parecer sobre a matéria, Jos¢é Roberto d’Affonseca Gusmao (2010)
manifesta no sentido de nd&o haver impedimento no registro de pecas exteriores de
automéveis, mesmo que a funcionalidade esteja presente, desde que ela ndo seja
predominante:

Reitera-se, mais uma vez, que a forma funcional pode estar presente no
desenho industrial. Veda-se o registro, apenas, se ela for predominante. Nesse
contexto, vale reportar as observac6es de Frederico Carlos da Cunha, no sentido de
que “a maioria dos objetos do design é desenvolvida para exercer alguma fungéo
prética, e as formas consideradas funcionais podem revelar também caracteristicas
ornamentais”. Logo, muito embora tenha carater funcional, o desenho industrial sera
registrdvel se a forma ornamental do objeto reivindicado ndo for determinada, de

maneira predominante, por essa funcao.

Constata-se que pecas separadas de veiculos ou de outros utensilios, tais como
liquidificadores, bicicletas, aparelhos tecnologicos, podem receber o certificado de registro do
INPI desde que atendam aos requisitos legais e se mostrem suficientemente individualizados e
exteriores.

Né&o esta evidenciado que a utilizacdo do registro de desenhos industriais de partes de
produtos possa ser considerado um ato abusivo de seus titulares, ao contrario, representa o
exercicio regular do direito daqueles que investem nos aspectos diferenciadores de seus
produtos em busca de uma clientela.

Esse inclusive foi o entendimento do Tribunal Regional Federal da 2% Regido no
julgamento do processo 2010.51.01.809326-0:

EMENTA APELACAO CIVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DESENHO

INDUSTRIAL. REGISTRO. NULIDADE. PECAS DE AUTOMOVEL. LEI 9279/96.

REQUISITOS. POSSIBILIDADE. CONCORRENCIA DESLEAL. 1- Na forma do art. 95

da Lei n°® 9279/96, para que haja protecdo do desenho industrial, o objeto ou o padréo grafico

deve apresentar um resultado visual novo, original e ter utilizagdo industrial, ndo havendo na

Lei de Propriedade Industrial qualquer restricdo que proiba o registro das pecas automotivas

em si, nem tampouco o registro de partes de objetos como desenho industrial. 2-As pegas de

automével, embora possuam sua forma considerada técnica ou funcional, para atender as
necessidades impostas & fabricacdo do veiculo, também podem possuir caracteristicas
ornamentais diferenciadas, com visuais proprios, de acordo com o design utilizado no

modelo de cada automovel, sendo passivel seu registro como desenho industrial, ndo
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havendo que se falar em violagdo ao disposto no art. 100, inciso Il da LPI. 3-A ideia de que a
concessao de um registro de desenho industrial gera monopélio de mercado e concorréncia
desleal, pelo que deve ser declarado nulo, vai de encontro a I6gica do sistema de propriedade
industrial, segundo a qual, em razdo do beneficio que o invento/criacdo do particular trouxe a
toda a sociedade, esta, por um tempo determinado, Ihe concederd um privilégio para
exploracdo e utilizacdo exclusiva da invengéo/criacdo, a fim de que possa ser recompensado
e, assim, continuar investindo em inovacdo, contribuindo para o interesse social e para o
desenvolvimento tecnolégico do pais. 4- Recursos de apelacdo e remessa necessaria

providos. **

Atitude abusiva praticam as empresas que se utilizam da producéo desses
bens protegidos, sem qualquer critério de qualidade auferido pelas montadoras, colocando no
mercado produtos que em muitos casos sdo tecnicamente inferiores aos originais, cuja
consequéncia negativa da repulsa do consumidor sera sofrida ndo pelas empresas de
autopecas, mas por aqueles que comercializam o produto como um todo.

Desse modo, conclui-se que a exploracdo de desenhos industriais nédo
configura ato abusivo por seus titulares quando seu registro estiver sendo utilizado para
protecdo de partes de objetos, desde que externos, visiveis e passiveis de alienacdo individual.

Do mesmo modo as demais situacdes abusivas anteriormente destacadas
nos casos de patentes e marcas, igualmente ndo poderiam ser aplicadas aos desenhos
industriais, quais sejam: a concentracdo e a falta de uso efetivo por seu titular.

Na primeira hipotese, essa impossibilidade se explica pelo fato de que o
empresario podera criar tantos desenhos quantos forem aqueles que atendam aos critérios de
originalidade e novidade, utilizando-os para ornamentar seus produtos, embalagens ou
disposicao de linhas e cores.

Mesmo que 0 empresario retenha esses direitos sem a devida utilizacéo, tal
COmo nas marcas, 0 registro podera ser extinto através do procedimento de nulidade, que ira
correr de forma administrativa junto ao INPI ou através de acdo propria perante a Justica

Federal.

' Disponivel em:

http://jurisprudencia.trf2.jus.br/vl/search?g=cache:_ GAVYDNPdvoJ:trf2nas.trf.net/iteor/TXT/RJ0108210/1/113/
468760.rtf+2010.51.01.809326-
0+&client=jurisprudencia&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=jurisprudencia&Ir=lang_pt&ie=UTF-
8&site=acordao&access=p&oe=UTF-8. Acesso em 20 de agosto de 2014,
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Importante lembrar que a Lei da Propriedade Industrial ndo apresentou
uma hipdtese de extingdo do registro do desenho industrial por falta de uso, passando essa
analise hermenéutica pela observancia do disposto no inciso Il do art. 119 que permite a
extincao do registro pela rentincia do titular.*®

A rendncia do titular do desenho industrial pode ser comprovada
justamente pela falta de utilizacdo econdmica, pois o direito de exploracdo que lhe foi
conferido em carater de exclusividade ndo se visualiza na préatica, tornando, portanto,
descabida a necessidade de uma tutela especifica.

Uma vez extinto, “o desenho industrial cai em dominio pubico, podendo, a
partir de entdo, vir a ser utilizado por qualquer pessoa interessada, sem qualquer pagamento
de licenca ou autorizacdo do antigo detentor de direitos de exclusividade”. (NEGRAO, 2012,
p. 167)

Outra hipotese que ndo poderia ser considerada ato abusivo da exploracao
do desenho industrial seria a recusa de licenciamento, uma vez que sua exploracdo ndo esta
associada a inovacao tecnoldgica.

O licenciamento representa uma proximidade do desenho industrial com as
invencdes e modelos de utilidade, cujo revogado Decreto-Lei 7.903 conferia a todos protecéo
especifica através de cartas patentes, com procedimento de concesséo bastante parecido.

Também a exploracdo do desenho industrial por terceiros nédo titulares do
registro devera ser feita atraves de contratos de licenca voluntaria que serdo devidamente
averbados no INPI, em conformidade com o artigo 61 e 62 da Lei 9.279/96.°

Entretanto, ao contrario do que ocorre com as patentes, o desenho
industrial ndo se reveste de uma inovacdo tecnoldgica, que poderia servir para acalentar

problemas sociais ou promover o desenvolvimento de paises. Repita-se que o desenho

5 Art. 119. O registro extingue-se:
| - pela expiracdo do prazo de vigéncia;
Il - pela rendncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;
111 - pela falta de pagamento da retribuicdo prevista nos arts. 108 e 120; ou
IV - pela inobservancia do disposto no art. 217.
16 Art. 61. O titular de patente ou o depositante podera celebrar contrato de licenca para exploracao.
Paréagrafo Unico. O licenciado poderd ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da
patente.
Art. 62. O contrato de licenga deverd ser averbado no INPI para que produza efeitos em relagdo a terceiros.
8§ 1° A averbagdo produzira efeitos em relacéo a terceiros a partir da data de sua publicacéo.
§ 2° Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licenca ndo precisar estar averbado no INPI.
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industrial reveste-se, de uma caracteristica de futilidade que o aproxima das obras de arte.
Nesse sentido Newton Silveira (2014, p. 279-280) destaca seu caréater estético:

O design representa a unido entre a técnica e a estética, fendmeno

do sistema industrial moderno que ndo pode ser reduzido aos critérios convencionais

da arte e da técnica. As novas criagbes de forma devem, assim, acompanhar a

evolugdo da matéria e ser disciplinadas sem dependéncia das categorias rigidas da

técnica e da estética. Tal forma é fruto da atividade criativa do designer e pode ser

considerada como integrante da estética contemporanea.

Portanto, ndo é possivel falar-se em concessdo obrigatéria de licencas de
uso, especialmente pelo fato de que essa concessao estd adstrita a vontade do titular do
desenho industrial. N&o existem medidas coercitivas que lhe imputem a obrigacdo de
contratar com outros empresarios o direito de exploragdo do desenho industrial.

Com isso conclui-se que no caso dos desenhos industriais, dificilmente
poderia ser detectada uma hipotese em que sua utilizacdo pudesse ser caracterizada como
abusiva, justamente pelo fato de se revestir desses critérios artisticos e futeis. Mais comum se

mostra a figura do desenho industrial como vitima de atos de concorréncia e ndo como algoz.

CONCLUSAO

De todo o exposto, podemos concluir ao final que a exploracédo de qualquer bem da
propriedade industrial, por mais que tenha regras definidas, ainda assim apresenta-se de
forma complexa, justamente pelas inovacGes de formas, simbolos e tecnologias que surgem
diuturnamente.

Dentre esses bens, o presente artigo buscou enfatizar a exploracdo dos desenhos
industriais como bens da propriedade industrial relacionados a aspectos estéticos, quais sejam
formas plasticas ornamentais e o conjunto ornamental de cores e linhas aplicadas aos
produtos comercializados.

A exploracdo do desenho industrial proporciona atrativo visual e estético capaz de
chamar a atencdo e a preferéncia da clientela em geral, desse modo fomentando a

concorréncia e o interesse de diversos empresarios. Nesse sentido foi esclarecido que para a

Revista de Direito, Inovacéo, Propriedade Intelectual e Concorréncia | e-ISSN: 2526-0014 |
Brasilia|v.3|n.1|p.80-96|Jan/Jun. 2017.

94




$e

Almir Garcia Fernandes

SN

protecdo especifica de desenho industrial que demonstre originalidade e novidade €
necessario registro proprio junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Restou demonstrado que esta protecao exclusiva conferida aos desenhos industriais
constitui instrumento eficaz no combate a concorréncia desleal, pois protege o empresario de
praticas anticompetivivas.

Ainda, percebe-se que o registro de bens ou de partes independentes de objetos, em
regra, ndo sdo utilizados de forma abusiva nos casos praticos destacados, respondendo aos
questionamentos iniciais.

Os questionamentos iniciais foram respondidos demonstrando que séo validos os
registros individuais de pecas isoladas, desde que com comércio especifico, a luz dos
requisitos da novidade e originalidade. Ainda que os titulares de desenhos industriais podem
alegar protecédo de seus produtos, no que diz respeito a qualidade e procedéncia para evitar a
concessao de licengas, ndo caracterizando uma monopolizacdo de mercado em detrimento dos
concorrentes, uma vez que esses bens caem em dominio publico, ndo sendo comprovada
abusividade.

Por fim, restou demonstrado que essa protecdo destaca os produtos de uma
determinada empresa, no sentido de buscar fidelizar seus consumidores em detrimento de seus
concorrentes, ndo se posicionando o0 empresario como praticante de ato de concorréncia

desleal, mas sim o contrario, muitas vezes, como vitima.
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