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PARECER

“Além disso, cumpre notar que as esferas de
prote¢do  conferidas  pelos institutos  da
propriedade industrial, em regra, ndo se
interpenetram, cobrindo dreas estanques do
engenho humano, cada qual com seus
Jfundamentos e requisitos proprios, voltados
para a consecu¢do de uma determinada
finalidade.”

(A marca tridimensional no desenho industrial.
Walter Godoy dos Santos Junior. Revista CESA
n®4 — jul/set 2007)

O ABUSO DAS MONTADORAS FACE AS
FABRICANTES INDEPENDENTES DE AUTOPECAS

Partes isoladas do desenho industrial de um produto
seguem sendo um desenho industrial?
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1. PROLEGOMENOS

Nos autos n° 08012.002673/2007-51 de Averiguagdo
Preliminar perante a Secretana de Direito Econémico do Ministério da Justica

decorrente de da A iagdo Nacional dos Fabricantes de
Autopegas ANFAPE sendo as representadas a Volkswagen do Brasil, a Fiat
Automoveis e a Ford do Brasil, foi proferido parecer datado de 29/02/1998, nos

seguintes termos:

“Por todo o exposto, rewmenda-ve o arquivamento da presente

¢do Preliminar, de oficio ao CADE, nos
termos do art. 31 da Lei n° 8.884/94 ¢ do art. 50 da Portaria MJ n°
4/2006. Sugere-se ainda o envio de copia integral dos autos ao
Conselho Nacional de Combate a Pirataria e Delitos contra a
Propriedade Intelectual e ao Departamento de Prote¢do e Defesa do
Consumidor.

A ideragao da Sra. Coordenadora-Geral da CGAJ.

Brasilia, 29 de fevereiro de 2008.
Eduardo Marques da Silva

Coordenador da CGAJ

De acordo.
Encaminhe-se a Secretdria de Direito Econdmico Substituta, tendo em
vista o despacho de fl. 1258.

Brasilia, 03 de margo de 2008.

Ana Maria Melo Netto
Coordenadora-Geral de Assuntos Juridicos”
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Como o nome da representante ja indica, o tema da
representagdo se insere no campo das autopegas.

O sumdrio executivo do parecer declara desde logo: “O
ponto central da Representagio refere-se a suposto conflito entre direito de
propriedade industrial e direito da concorréncia.”

Interessa-nos desse parecer o item II.6 que tem como titulo
“Dos Argumentos Econdmicos e Juridicos da Propriedade Industrial”. Dessa
parte transcrevemos:

“150. Com efeito, o produto ‘automével’ é homogéneo no seu aspecto

finalistico, servindo o falur estético como elemento fundamental de

diferenciagao do produto...”

Interessa, ainda, o paragrafo 166:

“166. Nesse sentido, resta
por este érgao da alegagao da Repnunl(mle de que os dmznha:
industriais das autopegas concedidos as montadoras o foram de
forma imprépria, por entender que a forma ornamental a que faz
referéncia o artigo 95 da LPI, para ser considerada design, deveria
estar desvinculada de qualquer fungdo técnica. E isso se da por dois
motivos: (i) a propriedade ja foi concedida pelo érgao competente
para esse tema (i.e., o INPI ); e (ii) a Lei n° 8.884/94 ndo atribui a
qualquer érgdo do SBDC a competéncia para apreciar questoes
relativas a registro de proprledade industrial, muito menos como
instancia recursal do INPI."

Em recente artigo publicado na Revista Criagdo (Ano I —
Numero I, Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2009, pp. 67-113), Karin Grau-
Kuntz comenta o referido parecer da SDE. Transcreve, a certa altura, trecho do
parecer:

“Ou seja, no caso destes autos, em que se discute a propriedade sobre
desenhn mdmlnal em relagdo a determinadas

autopega similar por terceiros, desde que estes ndo reproduz
desenho protegido (o0 que é plenamente comum e possivel, té
conhecida como tuning).” (p.42)
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R dendo a esse “arg ”, a autora afirma:

“Pega must-match é chamada de must-match porque ela deverd ser
necessariamente igual aquela que ird ser substituida. Em outras
palavras, para que o bem primdrio volte a ter a mesma aparéncia
original o consumidor necessita de uma pega igual aquela que serd
substituida. Aqui uma premissa bdsica para se compreender a
temdtica que envolve a questdo das pegas de reposi¢do no mercado
secundario.”

E conclui:

“Considerada dentro do sistema juridico brasileiro o ordenamento
ndo garantiu protegdo a propriedade industrial como um valor em si
mesmo, mas antes em fungdo dos fins que cumpre, nomeadamente de
Jfomentar a concorréncia. Neste sentido a protegdo aos bens
imateriais so serd justificada dentro de um quadro concorrencial.”
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2. A CONSULTA

d 3,

Feitos os breves q acima, e i do que a
certa altura a Fiat Automéveis trouxe a colag@o texto deste parecerista:

“Inicialmente ¢é itil estabelecer a diferenciagdo entre modelo de
invengdo e desenho industrial, muitas vezes confundido pela
ANFAPE, em sua fragil argumentagdo. Nesse sentido, ja solidificada
na doutrina robre proprledade intelectual a nog¢do trazida por
Newton Silveira', de que.

‘O modelo de utilidade possui em comum com a invengdo o fato de
ambos visarem a uma finalidade utilitaria. Ja os modelos de utilidade
e os modelos e desenhos industriais s@o, ambos, criagdes de forma.
Dessa maneira, o modelo de utilidade comunga da natureza das
invengdes e das criagoes de design.

E preciso considerar, entretanto, que, enquanto a invengdo revela
uma concepgao original no que toca a obtengdo de um novo efeito
técnico, o modelo de utilidade corresponde a uma forma nova em
produto conhecido que resulta em melhor utilizagdo.

Isso significa que, mesmo quando a invengdo decorra da forma do
produto, a ela ndo se reduz, abarcando possiveis variagoes dentro da
mesma idéia inventiva (relagdo causa-efeito), ao passo que o modelo
de utilidade ndo revela uma nova fungdo, mas apenas, melhor fungao,
sendo sua protegdo restrita a forma.

Os modelos de utilidade visam melhorar o uso ou utilidade dos
produtos, dotando-os de maior eficiéncia ou comodidade na sua
utilizagao, por meio de nova configuragao. (...)

' SILVEIRA, Newton. Direito de autor no desenho industrial. Sao Paulo, Revista dos Tribunais, 1932
p. 51/53. [Salientamos que este trecho ¢ de um livro anterior & nova Lei de Propriedade Industrial,
estabeleceu o DI como uma categoria propria. Essa discussio talvez tenha sido superada pela nova
que deu protegdo especifica aos desenhos industriais, conforme texto acima]
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Ja os modelos e desenhos industriais, na forma do Cédigo de
Propriedade Industrial (cuja nogdo, como vimos acima, ndo coincide
com a de industrial design), se reduzem a objetos de cardter
meramente ornamental, objetos de gosto, como se dizia no passado. A
prote¢do, no caso, se restringe a nova forma conferida ao produto,
sem consideragoes de utilidade, podendo achar-se aplicada seja a um
objeto il ou ndo. Tal forma, entretanto, deve achar-se desvinculada
da fungdo técnica, isto é, nd@o pode consistir em uma forma necessaria
para que o produto preencha a sua finalidade, hipétese em que seria
o caso de um modelo de utilidade .

Portanto, cristalina a posi¢do de que o presente caso trata
zxcluxlvamenle de desenho industrial, merecendo, pois, prote¢do de
‘0, nos termos expressos dos artigos 94 e seguintes da Lei de
Propriedade Industrial.”

Fui consultado pela ANFAPE para manifestar-me a respeito

do tema do ponto de vista da propriedade industrial.

Kuntz a p. 5 supra:

Vale, a esta altura, reiterar a transcri¢do de Karin Grau-

“Considerada dentro do sistema juridico brasileiro o ordenamento
ndo garantiu prote¢do a propriedade industrial como um valor em si
mesmo, mas antes em fungdo dos fins que cumpre, nomeadamente de
fomentar a concorréncia. Neste sentido a prote¢do aos bens
imateriais s6 serd justificada dentro de um quadro concorrencial.”

Isto posto, fago a seguir minhas observagdes, como dito

com foco no campo da propriedade industrial.
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3. ATUTELA DO DESENHO
INDUSTRIAL

3.1 O SURGIMENTO DA TUTELA DO DESENHO INDUSTRIAL

Com o advento da Revolug@o Francesa de 1789, sob o lema
“Liberté, Egalité, Fraternité”, encerrou-se o ciclo econémico das corporagdes
(de artesdos e comerciantes) instituindo-se a liberdade de iniciativa e de
industria.

A completa eliminagdo das corporagdes deu-se em lei de
1791, sob proposta do Dep. francés Le Chapelier. Iniciou-se a fase de liberdade
de concorréncia, necessaria para implementar a revolugdo industrial que se
adiantava.

A par da consagragdo da concorréncia, fazia-se necessario
estimular a criagdo de bens intelectuais, no campo da industria e no campo das
artes. Dessa forma, o mesmo deputado Chapelier propos e foi aprovada a lei
francesa de protecdo das invengdes no mesmo ano de 1791. Seguiu-se, em 1793,
a lei de protecdo das obras artisticas.

Era intuitivo que a lei de invengdes protegia criagdes no
campo da técnica (solugdes técnicas) e a de obras artisticas as criagdes ¢stéticas
(criagdes de forma).
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A forma de um objeto seria, portanto, protegida pelo direito
de autor, exceto se essa forma implicasse em uma solugdo técnica. O célebre
saleiro de Benvenuto Cellini sempre foi considerado uma das mais importantes
obras artisticas da renascenga, embora tivesse uma fungéo utilitaria.

==X

O advento da produgdo massificada, no entanto, trouxe ao
mercado produtos de qualidade estética inferior, aos quais os juizes negavam a
protecdo de direitos autorais. Foi, entdo, promulgada a lei francesa de 1806, que
garantia aos autores a propnedade dos desenhos e modelos de qualquer natureza
e destino, sem ¢as entre d | artisticos e desenhistas
industriais e sem considerar fosse o desenho ou modelo do campo da arte ou do
comércio. Essa lei, no entanto, se destinava especialmente as fébricas de seda de
Lyon, somente tendo sido estendida a todas as industrias e a toda Franga em
1825

. Essa solugdo passou a ser adotada por outros paises, como
Inglaterra, Austria, Canada, Alemanha, Japdo, etc. e generalizou-se.

3.2 O DESENHO INDUSTRIAL CONSISTE EM CRIACAO ESTETICA

A revolugdo industrial trouxe, como conseqiiéncia, a
mecanizagdo das artes, em especial das artes plasticas, que sdo as que nos
interessam no presente trabalho. A influéncia da revolugdo industrial se
manifesta na arquitetura, artes aplicadas, artes industriais e artes decorativas.
Trouxe ao arquiteto a preocupagdo de restabelecer a harmonia entre a arquitetura
e a industria, devido 4 transigdo da fase de artesanato a da fabricagdo em série. A
participagdo pessoal do artesdo sucederam-se a maquina e seus processog
impessoais.

A principio, a arquitetura, sob o impacto da mecanizagao, s
esforgou em imitar o trabalho artesanal e as proprias maquinas receberan
9
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ornamentagdo justaposta, posti¢a, de ferro ou bronze, peculiar aos estilos em
voga na ocasido, podendo-se citar a respeito um exemplar inglés aperfeigoado de
1830 da maquina de Watt, existente no Science Museum de Londres, em que os
suportes verticais do eixo do sistema que movimenta o volante sdo esguias
colunas dérico-romanas, caneluradas, de ferro, com estilobatas e entablamento
também de ferro.

Ao mesmo tempo, verificou-se que a produgio artesanal, de
alto nivel artistico, ia desaparecendo do mercado, por nao poder competlr com a
produgdo manufatureira, e esta ultima, p p com a

abastardando-se, numa voraz competi¢do de comércio, distanciada dos antigos
padrdes artesanais.

Seguiu-se a reagdo em busca de melhorar a qualidade dos
produtos industriais e educar o gosto do publico, podendo-se referir a criagdo da
"Arts Manufactures" em 1847 pelo inglés Sir Henry Cole e o movnmento
realizado por William Morris no século XIX, defendendo o "retorno a integrag
cultural dos grandes periodos do passado", em que a arte, a técnica, a moral, a
politica e a religido "formavam como um todo, um s sistema de vida". Morris
concentrava-se em criar, através da casa, mobiliario, decoragdo e toda espécie de
objetos de uso, um quadro de beleza para a vida do homem, ndo chegando, no
entanto, a admitir fosse a méaquina capaz de produzir uma obra de arte. O
movnmento criado por Moms conhecido como "Arts and Grafts Mouvments",

outros como, na Bélgica, o "Art Nouveau", na
Alemanha o "Jung Stille", na Austria o "Sezession" , na Franga o "l'Art
Moderne", na Italia o "Liberti" e na Inglaterra a "Escola de Glasgow".

Em 1907, na Alemanha, Hermann Muthesius funda o
"Deutsche Werkbund" que se baseia no principio de que "a produ¢do em massa
e a divisdo do trabalho devem ser feitas para obter qualidade. Todo objeto além
de satisfazer estritamente a sua finalidade utilitaria, deve ter valor artistico".
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Nessa época, Emil Bathenau, Presidente da A.E.G.,
contratou Peter Behrens, do "Deutsche Werkbund", ndo s6 como arquiteto, para
projetar todas as obras da fabrica, mas também como supervisor de toda a
produgdo artistica e industrial, irmanando-se a arquitetura e as artes industriais,
tendo surgido desse ambiente a inspiragdo de Walter Gropius (auxiliar de
Behrens entre 1908 e 1910) para fundar a Bauhaus, escola que veio a aplicar os
objetivos propostos pelo "Deutsche Werkbund". Gropius dirigia a Academia de
Belas-Artes de Weimar, tendo fundido a ela uma escola de artes e oficios que
tomou o nome de Bauhaus, cujo funcionamento teve inicio em 1919 e que veio a
exercer grande influéncia sobre as artes industriais e a arquitetura
contemporaneas. Na Bauhaus trabalhavam em equipe o artesdo, artistas e
arquitetos, criando novos produtos no setor das artes aplicadas, em que se
procurava ajustar a forma do produto a utilizagdo racional do trabalho das
maquinas, despojados da or ao postica e simplificados numa pureza

geométrico- funcnonal

No periodo de 1925 a 1928, a Bauhaus criou obras que
marcaram época no campo da mobiliaria de aq:o dos servigos de mesa dos
aparelhos de iluminag@o, dos téxteis, da tipog; eday
como estilo Bauhaus e que foram exibidas em Pans no Saldo dos Artistas
Decoradores de 1930. A Bauhaus aceitava a maquina como veiculo apto a criar
formas que atendessem aos objetivos comerciais, técnicos e estéticos da cultura
da sociedade industrial.

CTp N Aode;

lnspxradores de Gropius e

iad do fi ido sob o nome de desenho industrial foram

Van de Velde e Behrens. Para Behrens, a arte deixou de ser um fato privado face

a presenga do potencial produtivo da industria, sendo o design um fenomeno
integral da sociedade moderna.

Esse casamento entre a arte e a indistria torna-se evidente
na concepgdo que Walter Gropius formulava a respeito da atividade do arquiteto
no mundo moderno: "o arquiteto é em primeiro lugar um coordenador, um
homem de visdo e competéncia profissional, com a tarefa de solucionar

ar 0s varios probl sociais, técnicos, econdmicos e artisticos
que surgem em conexdo ‘com a construgdo. O arquiteto deve conheger a
influéncia da industrializagdo, bem como pesquisar e explorar as novas relagoes
ditadas pelo desenvolvimento social e cientifico". Com relagdo ao design, a
concepgdo de Groplus éa mesma — "o projeto de um grande edificio
uma simples cadeira d apenas na p ndo no principio"

POI;
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Essa concepgdo unitdria da arte e da técnica ja se podia
vislumbrar na criagéo de Leonardo Da Vinci, para quem a atividade artistica e a
atividade cientifica nasciam de uma inspiragdo Unica, nutriam-se sem cessar
uma da outra, e as conquistas de uma influenciavam o desenvolvimento da
outra.

Como se verifica, o desenho industrial compde dois
elementos que no mundo moderno ndo mais se contrapdem: a funcionalidade e a
estética. A separagd@o logica entre tais conceitos, além de carecer de aplicagdo
prética, ndo chega nem mesmo a constituir mais uma separag@o logica visto o
novo conceito estético de que o feio é incomodo. 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
criagdes de forma devem, assim, acompanhar a evolugdo da matéria e serem
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 contemporénea.

/“\

A Bauhaus iniciou a demoli¢do do muro que separava a arte
da industria. A introdugdo da maquina passa a determinar ampla influéncia sobre
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a arte no que se refere ao mobiliario e a decoragdo, rompendo a raridade da obra
de arte, a a arma de da obra como pega tnica, que nao
pode ser reproduzida ou repetida para a satisfagdo pessoal de um grande nimero
de individuos. A arte surge como fato publico, reabrindo os canais de
comunicagdo com toda a vida, fora das academias e dos museus, emergindo
como trabalho no mundo do trabalho.

A superposigio aos produtos industriais de elementos
ornamentais e estéticos sem ligagdo intrinseca entre ornamento e fungdo, de que
muitos exemplos se viram na Exposi¢do Universal de Londres, de 1851,
sucedeu-se a exploragdo das novas possibilidades estéticas e funcionais da
produgao em série, resultando num produto cuja caracteristica estética derivava
diretamente do encontro do elemento funcional com o elemento formal.

A Exposi¢do de Paris de 1889 e a Exposi¢éo internacional
de arte decorativa moderna de 1902 deram mostra dos esforgos da técnica
industrial em dire¢do a uma beleza funcional, deixando fora de qualquer duvida
a existéncia, em fins do séc. XIX, de uma tendéncia a dar forma artistica aos
objetos de uso comum, rep uma lugdo no campo da estética
tradicional e transformando os juizos valorativos, que passaram a ver com
menos desprezo as artes Uteis e aos produtos que sdo parte da vida pratica.

Paralel ao d lvi do senso estético dos
consumidores, se evidencia a procura de uma funcionalidade mais eficiente,
resultando na exxgencm de produtos mais funcionais e mais agradaveis. Essa

busca se mostra mais evidente na arquitetura e no mobiliario. Na arquitetura
passa o artista a buscar ndo somente a beleza, mas a técnica e a funcionalidade,
esfumando-se a disting@o entre o que é belo e o que é funcional e firmando-se o
principio de que aquilo que ndo é pratico ndo pode ser belo.

A arte, a ciéncia e a técnica passam a constltmr uma unica
realidade, justificando a indagagdo a respeito da é de uma sey a
legislativa em relagdo a uma realidade que tende a unir de maneira sempre mais
forte. Surge a teoria do formalismo funcional de Paul Soriau, segundo a qual
cada coisa ¢é perfeita no seu género quando ¢ conforme a sua prépria firfalidade,
ndo podendo existir contraste entre o belo e o 1til (cf. Mallarmé, "Sur lg beau et
1'Utile")
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O Museu de Arte Moderna de Nova Iorque foi fundado em
1929 "... para a finalidade de estimular e desenvolver o estudo das artes
modernas e sua aplicagdo a manufatura e a vida pratica...". Baseado num amplo
conceito de arte, foi o primeiro a fundar departamentos nas éreas de Arquitetura,
Desenho Industrial e Grafico, Fotografia e Filmes. Em 1933 realizou uma
expusxc;ao de moveis e arte d iva e com a icdo "Arte de Maqui
iniciou sua colegdo dedicada 4 estética de objetos produmdos pela maquina.

Em fevereiro de 1970, a Galeria do Pavillon de Marsan
do Museu do Louvre de Paris apresentou a mostra "Bolide Design"', onde
se expunham carros Masserati, Bugatti, Ferrari, Alfa Romeo e outros.

Pode-se dizer que no mundo moderno o conceito de arte se
modificou e a forma se acha em estreita conexdo com a utilidade tecnolégica a
qual tende todo produto industrial. A fungdo implica necessariamente em
problemas de forma, enquanto esta, por sua vez, é determinada pela exigéncia de
funcionalidade. Pela teoria estética contemporénea, parece quase impossivel
distinguir entre forma e substdncia, considerar uma forma sem fungdo ou
distinguir entre forma funcional e forma meramente estética.
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4. O DESENHO INDUSTRIAL NA LEI
DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
BRASILEIRA

Enquanto as obras protegidas pelo direito de autor tém,
como fnico requisito, a originalidade, as criagdes no campo da propriedade
industrial, tais como as inven¢des, modelos de utilidade e desenhos industriais,
dependem do requisito de novidade, objetivamente considerado.

A originalidade deve ser dida em sentido subjetivo, em
relagdo a esfera pessoal do autor. J& objetivamente nova é a criagdo ainda
desconhecida como situagdo de fato. Assim, em sentido subjetivo, a novidade

um novo heci ara o proprio sujeito, enquanto, em sentido
objeuvo representa um novo conhecimento para toda a coletividade.
Objetivamente novo ¢ aquilo que ainda ndo existia; subjetivamente novo é
aquilo que era ignorado pelo autor no momento do ato criativo.

No campo das criagdes técnicas ndo é raro acontecer que
duas ou mais pessoas cheguem uma independentemente da outra, a mesma
solu(;ao, em conseqiiéncia de se acharem em face do estado atual da técnikca. Tal

é rara no campo da criagdo artistica, visto|que o
autor trabalha com elementos da sua propria imaginagéo.
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Nas criagdes técnicas, a lei estabelece que devam ser elas
novas do ponto de vista objetivo, colocando o interesse da coletividade acima do
interesse pessoal do autor, e id 1o como sufici a novidade subjetiva
para a tutela do direito de autor, o que, neste caso, ndo cria obsticulos ao

progresso da coletividade.

No caso dos desenhos industriais, ndo se pode falar de

bstaculo ao d Ivi técnico, face a imensa variedade de formas

possiveis (lembre-se que a protegdo a tais criagdes ndo abrange a forma

necessaria do produto). No entanto, a lei brasileira exige para a concessdo de

registro de desenho industrial a mesma novidade objetiva que ¢ requisito para a

concessdo das patentes de invengdo e de modelo de utilidade. Essa exigéncia é
atenuada, entretanto, no caso dos desenhos industriais.

Na verdade, a Lei de Propriedade Industrial exige ndo s6 a
novidade objetiva como a originalidade, ja que garante o direito de obter patente
a0 autor de invengdo e de modelo de utilidade, somente podendo ser requerido o
prlv1leglo pelo préprio autor ou seus herdeiros, sucessores ou eventuais
cessionarios. Dessa maneira, a originalidade é condi¢do tanto para a prote¢do
das invengdes, quanto das obras artisticas, podendo-se dizer que nas obras de
arte a originalidade se refere a forma considerada em si mesma, enquanto/que
para os desenhos industriais a forma em si pode ndo ser original, desde [Je o
seja a sua af do, isto €, a originali neste caso consistiria na associ
original de uma determinada forma a um determinado produto industrial.

'8.
3

16




[image: image17.jpg]NEWTON SILVEIRA
Prof. Doutor pela
Faculdade de Direito da Universidade de Sido Paulo

"0 Cédigo da Propriedade Industrial de 1945 (Decreto-Lei n® 7.903)
tratava dos desenhos e modelos industriais nos arts. 12 a

O art. 12 definia os modelos industriais privilegiaveis como “toda
Jforma pldstica... que sirva(m) de tipo de fabricagdo de um produto
industrial e se dij ferencle(m) dos seus similares por certa forma...
prépria e nova.. art. 13 se refere ao desenho industrial como

“disposi¢do ou conjunm de linhas ou de cores, ou linhas e cores,
aplicaveis, com o fim industrial, a ornamentagdo de certo produto...
sem mencionar o requisito de novidade.

No entanto, o art. 14 declara “também suscetiveis de protegao legal
os modelos e desenhos industriais que, embora ndo se apresentem
totalmente HOVoS, realizem binagdes originais de elementos
conhecidos...

Além disso, o inc. 5° do art. 16 dispunha ndo serem privilegiaveis,
quer como modelo, quer como desenho industrial... “os desenhos ou
modelos vulgares”.

O Cédigo de 1967 (DL n° 254) ndo trouxe inovagdes relevantes. O
art. 9° define o desenho industrial e o art. 10 o modelo industrial,
sempre se referindo a ornamentagdo de um produto. O art. 11 se
refere as combinagdes originais. O art. 13 define os modelos ou
desenhos considerados novos. O item “c” do art. 14 declara nio
privilegiaveis “os desenhos ou modelos vulgares”.

A inovagdo estd no item “e”, o qual acrescentou ao rol dos néio
privilegiaveis... “quaisquer madelos uu desenhos de cardter
puramente artistico salvo quando de do_industrial
e houver consentimento expresso ou tdcito do re:peu:va autor ou seus

sucessores legitimos”.

O Codigo de 1969 (DL n° 1005) manteve a caracterizagdo dos
modelos e desenhos, nos mesmos termos do anterior, nos arts. 9°a 11.
O art. 12, que trata da imprivilegiabilidade, ndo mais menciona os
desenhos ou modelos vulgares e retirou a ressalva acima transcrita
quanto aos de cardter puramente artistico.

O Codigo de 1971 (Lei n° 5772) manteve redagdo\ similar aos
anteriores na caracterizagdo dos modelos e desenhos, réferindo-se a
forma plastica de um produto industrial com nova dpnfiguragdo
ornamental (art. 11), a linhas ou cores de um desenho ikdustrial de
um produto (art. 12 — mencionando, agora, o termo Aovo), e as
combinagaes originais (art. 12).
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Finalmente, a Lei de Propriedade Industrial de 1996 (Lei n® 9.279)
inovou na protegdo dos modelos e desenhos. Essa categoria de bens
imateriais passou a se intitular, tdo somente, desenhos industriais,
sujeitos a um simples registro, e ndo mais a uma patente como era
nas leis anteriores.

Assim, o art. 95 define desenho industrial como “a forma pldstica
ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores
que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado
visivel novo e original na sua Lonf figuragdo externa e que possa servir

de tipo de fabricacdo industrial .

O requisito de novidade é expresso no art. 96: “O desenho mduslrml
€ considerado novo quando ndo compreendido no estado da técnica”.
O requisito é o mesmo das patentes de invengdo e de modelo de
utilidade. Melhor teria sido chamd-lo de estado da arte, dado o seu
cardter estélico.

A originalidade, para os fins da Lei, é estabelecida no art. 97: O
desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma
confi; guragao visual distintiva, em relagdo a outros objetos
anteriores.

O art. 100 estabelece ndo ser registravel “Il — a forma necessdria,
comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada

por técnicas ou funcionais.

Por ora nos interessa saber que o desenho industrial consiste em
ornamentagdo (bi ou tridimensional) de um produto industrial, ou
seja, objeto de produg¢ao massificada ou em série. Se esse produto
pode, ou deve, ser iitil é outra questdo.”

Assim sendo, quando um desenho mdusmal possua somente
originalidade relativa, isto é, sua ori lidade consista na novidade
de aplicagdo, ndo podem eles merecer a prote¢do da lei de direitos autorais,
estando sujeita sua tutela ao requisito de novidade da Lei de Propriedade
Industrial. Divulgados por qualquer forma antes do pedido de registro,
considerar-se-do de dominio publico, podendo ser livremente explorados por
quem quer que seja.

Ja quando a forma possuir suficiente originalidadg para
merecer a protegdo dos direitos autorais, essa protegdo independe de
registro, decorre do préprio ato de criagdo. No caso dos desenhos apli
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Nos termos da Lei de Propriedade Industrial, a novidade da
invengdo deve ser considerada em relagdo ao estado da técnica. Ja a lei de
direitos autorais subentende o requisito de originalidade, ao se referir as obras
intelectuais como criagdes do espirito de qualquer modo exteriorizadas.

Nessa ordem de idéias, pode-se dizer que coincidem os

conceitos de originalidade, carater expressivo e valor artistico.

Ja os desenhos industriais, na forma da Lei de Propriedade
Industrial (cuja nogdo ndo coincide com a de industrial design), se reduzem a
objetos de carater meramente ornamental, objetos de gosto, como se dizia no
passado. A protegdo, no caso, se restringe a nova forma conferida ao produto,
sem consideragdes de utilidade, podendo achar-se aplicada seja a um objeto util
ou ndo. Tal forma, entretanto, deve achar-se desvinculada da fungédo técnica, isto
¢, ndo pode consistir em uma forma necesséria para que o produto preencha a
sua finalidade, hipotese em que seria o caso de um modelo de utilidade. A nova
forma, de carater ornamental, se aplica a qualquer classe de objetos, desde que
possam ser industrializados, caso contrario estariam fora do ambito de protegdo
da Lei de Propriedade Industrial. Os desenhos industriais constituem invengdes
de forma (invengdes em sentido lato), destinadas a produzir efeito meramente
visual, ndo sendo requisito essencial dessas criagdes o cunho artistico, mas
apenas a sua novidade.

A novidade de um desenho industrial pode consistir na
composigdo do conjunlo mesmo que suas partes sejam conhecndas Segundo
Pouillet, tais criagdes, quando ndo desp nenhum estético,
satisfazendo apenas ao gosto da moda, somente podem ser protegidas pela lei de
desenhos e modelos, caso contrario entram no dominio da propriedade artistica.
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Como se verifica, a protegdo aos desenhos industriais
prevista na lei de propriedade industrial procura, simplesmente, completar o
quadro das criagdes no campo da indistria, sem entrar no mérito artistico nem
técnico de tais produtos, caso em que, respectivamente, a protegdo decorreria da
lei de direitos de autor ou das patentes de invengdo ou de modelo de utilidade.

Os desenhos industriais, criagdes de forma bidimensionais
ou tridi ionais, tém por finalidade conferir um aspecto novo ao objeto a que
se aplicam. Pode-se dizer, assim, que, enquanto os desenhos industriais sdo
sobrepostos a um produto, os modelos industriais constituem sua propria forma.
Entram nessa categoria os recipientes, moveis, artefatos de metais, de cerdmica,
de joalheria, objetos de moda e todo e qualquer produto industrial, podendo
coexistir num mesmo objeto desenhos e modelos industriais.

Autores modernos, face ao estagio atual de
desenvolvimento do desenho industrial, entendem ser artificial a distin¢do entre
modelos industriais e modelos de utilidade, visto que forma e fun¢do sdo
concebidos unitariamente.

Diferentemente da protegdo conferida pela lei de direito de
autor, a protegdo que decorre do registro do desenho industrial se resume &
exclusividade de fabricagdo e venda do produto, ndo incluindo a reprodugdo de
uma imagem do desenho ou do modelo, do mesmo modo que a patente de
invengdo de uma méaquina ndo impede a reproducdo de sua imagem.

O desenho industrial tutela a forma de produtos mdusmals
As diversas leis de propriedade industrial brasilei os
de novidade e combinagdes originais, estas em contraposi¢do aos desenhos e
modelos vulgares.

Nessa mesma linha, a Lei de Propriedade Industrial vigente
menciona o requisito de resultado visivel novo e original, sendo original \o
desenho industrial de que resulte uma configuragdo visual distintiva.

A configuragdo visual de um produto é do campo da estétic:
Embora o design deva levar em conta a técnica (funcionalidade) e a estética, el
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termos de protecdo legal o desenho industrial ndo pode objetivar forma
vinculada a utilidade do produto, isto é, ndo pode consistir em uma forma
necessaria para que o produto preencha a sua finalidade (caso de um modelo de
utilidade).

A originalidade deve ser dida em sentido subjetivo, em
relagdo a esfera pessoal do autor (aquilo que era ignorado pelo autor no
momento do ato criativo). Para a Lei de Propriedade Industrial ndo ¢ suficiente a
originalidade (autoria), mas se exige, também, a novidade em sentido objetivo.

No entanto, quando a Lei se refere a originalidade em relagao
ao desenho industrial, utiliza esse termo em contraposi¢do aos desenhos
vulgares, mesmo que novos. Para esse fim, o legislador utilizou a expressdo
configuracio visual distintiva.

Nesse sentido, a originalidade ¢ considerada também em
sentido objetivo, ou seja, com significado valorativo.

Dessa forma, teriamos trés classes de desenhos novos:

- aqueles que, embora novos, sdo vulgares (niao siao
distintivos);

aqueles que sdo distintivos (ndo vulgares, ou
originais) mas nio possuem cariter expressivo;

aqueles que, embora aplicados a produtos industriais,
possuem carater expressivo (valor artistico).
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Os primeiros ndo seriam protegidos; os segundos somente
poderiam ser tutelados como desenhos industriais registrados; os ultimos
poderiam, cumulativamente, ser protegidos através da lei de direitos autorais.

@)
1}
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5. O DESVIO DE FUNCAO

Na Revista de Direito Mercantil n° 142 (abril/junho de
2006), publiquei em parceria com o Dr. Walter Godoy dos Santos Jr. (pp. 7-24)
estudo sob o titulo “Propriedade Intelectual e Liberdade”.

Nas notas 29 e 30 desse artigo foram feitas algumas
transcrigdes acerca da liberdade:

“29. Cf. Carlos Olavo. Sinais Distintivos p. 68. Calixto Salomdo
Filho, ressalta que “Fazem-se necessdrias regras que garantam a
lealdade do comportamento dos agentes economicos, sem as quais a
concorréncia, ainda, que existente e livre, desandaria em um processo

fagico que f ia o beleci de estruturas
monopolistas e oligopolistas. Esses dois tipos de regra, regulando, de
um lado, a “liberdade” e, de outro, a “lealdade” da competi¢do,
formam um todo que ndo se pode chamar de direito concorrencial. A
unicidade do sistema ndo significa que ndo exista certa tensdo entre
esses dois lipos de regras. Na medida em que se expande o alcance do
conceito de lealdade, tornando mais rigorosas ou mais amplas as
regras de concorréncia desleal, a liberdade de atuagio dos agentes
sofre certa restri¢do. De outro lado, um principio de liberdade mais
amplo no campo econdmico tende a restringir o nimero de
comportamentos  considerados  desleais. E  importante  tentar
encontrar o correto ponto de equilibrio entre essas necessidades por
vezes opostas. Elemento fundamental para esse equilibrio é a

ideragdo correta da pluralide de interesses envolvidos no
direito concorrencial. Isso significa que, para determinar o correto
ponto de equilibrio entre a liberdade que se deve dar aos
concorrentes e os padrdes éticos de comportamento que deles é
preciso exigir, faz-se necessdrio ir além da relagdo entre os
concorrentes e verificar se aquele especifico comportament pode
limitar ou de_qualquer forma falsear a liberdade de escolha do

dos interesses do concorrente que permite resolver ev
impasses.” Op. Cit., pp. 63 e ss.
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30. J.P.Remédio Marques destaca, neste ponto, que “O contributo
dado pela referéncia juridico-constitucional leva-nos a interpretar o
sentido ¢ o alcance das normas vigentes em matéria de propriedade
intelectual em coeréncia com o principio da liberdade de iniciativa
econdmica temperado, igualmente, pela necessidade de repressio de
abusos de posi¢do dominante e outras praticas lesivas da equilibrada
concorréncia entre as empresas, de harmonia com a satisfagio de
interesses publicos e interesses gerais da comunidade. Como afirma
apldarmenle 0 Prof. Oliveira Ascensdo - “O ideal constitucional ndo

, por isso, a sociedade dos monopdlios, em que tudo se torna
reservado e venal; é a sociedade da liberdade, em que ao didlogo
social se oponha o menor nimero possivel de entraves, e em que,
quando os haja, esses entraves traduzam o interesse piiblico, ¢ ndo a
supremacia de interesses privados.” Mas a deficiente compreensio
do papel do direito da concorréncia mdxime, do direito repressor das
praticas restritivas da concorréncia, iambém contribuiu para este
“estado das coisas”, pois que a simples fun¢do de limite imposto do
exterior do subsistema da propriedade intelectual impediu que aquela
disciplina pudesse ser apreciada e mobilizada originariamente no
interior do regime dos exclusivos comerciais e industriais. Op. Cit.,
pp. 351-352"

Mais adiante, citando Remédio Marques:

“41. Cf. Remédio Marques. Op. Cit., p. 350. Para ele, o sentido ¢ o
alcance das normas relativas & propriedade intelectual devem ser
tidos “em coeréncia com o principio da liberdade de iniciativa
econdmica temperado, igualmente, pela necessidade de repressao de
abusos de posi¢do dominante e outras praticas lesivas da equilibrada
concorréncia entre as empresas, de harmonia com a satisfagdo de
interesses publicos e interesses gerais da comunidade.” Op. Cit., pp.
351-352."

E pouco mais a frente:

“Do ponto de vista premial, o incentivo proporcionado pelo direito de
uso exclusivo deve ser ponderado para que ndo ocorram gxcessos,
beneficiando-se em demasia delermmadus agentes de mergado em
detrimento da institui¢do concorréncia.”
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E concluindo:

“Nessa dtica e diante da auséncia de contornos legais nitidos,
cumpre ao intérprete do direito preservar a estrutura e a finalidade
de novos e antigos institutos de propriedade intelectual,
estabelecendo as fronteiras entre as respectivas esferas de protecio,
prestigiando os requisitos para a sua concessio e garantindo a tais
institutos autonomia e existéncia, pois assim estard preservando a
instituigdo concorréncia, que segundo PAULA FORGIONI é “um
instrumento para o alcance de outro bem maior, qual seja, assegurar
a todos existéncia digna, conforme os ditames da justia social. " >

5. Conclusio

Por todo o acima exposto, deve-se ter em conta as liberdades de
acesso a cultura, a saide, as inovagées tecnolégicas e ao mercado,
para bem ponderar os limites dos dlrel/a\ exclusivos sobre os
chamados bens imateriais ou intelectuais.”

Onde o desvio de fungdo?

Estd no fato de que as montadoras ndo solicitam registro de
desenho industrial para o “design” de seus carros completos, o que demonstra
que nao estdo preocupadas com o estimulo as criagdes de “design”.

Solicitam, sim, registro das partes de reposi¢do, o que
demonstra que pretendem, na verdade, monopolizar o mercado secundario.

A finalidade prempua da protegdo ao design industrial é
estimular o desenvolvimento da criatividade no campo dos produtos industriais.
O produto, no caso, ¢ a carroceria como um todo, e ndo as partes isoladas que
ndo passam de conseqiiéncia do projeto, “conseqiiéncia” essa utilizada pelas
montadoras para o exercicio abusivo de controlar o mercado de reposigéo.

Assim fazendo, em lugar de exercerem a fungio social da
propriedade industrial (Constituigdo. Art. 5°, XXIX), praticam evidente
disfuncao social.

** Paula A. Forgioni. Os Fundamentos do Antitruste. 1* ed. Sao Paulo: RT, 1998, pp. 170.
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Vale, pois, transcrever aqui o que ja escrevei em outra parte:

“Assim, a integragdo do sistema da Propriedade Intelectual, calcado
no principio ético da repressao da concorréncia desleal, num Direito
Geral da Concorréncia (que mais do que um ramo de direito, é um
direito interdisciplinar, que junta pecas pravem'enlu\ de setores
diversos da ordem /urld/ca) respaldado pelo principio constitucional
da livre concorréncia, é o que se pode extrair da aplicagdo do
principio da proporcionalidade.

Nessa medida, em que pese o fato de a tradicional doutrina afirmar
que a Propriedade Intelectual é um ramo & parte - excepcional e
derrogatorio do direito da concorréncia - parece-nos acertada a
concepgdo de que a Propnedade Intelectual segue umu dmm/a
conotagdo quanto xple dos
direitos dela decarrenles

Por todo o exposto, conclui-se que, partindo-se da concep¢ao de que
a disciplina juridica da criagdo intelectual ndo se confunde com a dos
objetos que lhe servem de veiculo e tendo presente que a atividade
empresarial de exploragdo de uma invengdo ou a reprodugdo de uma
obra  relacionam-se ao dominio da economia, os direilos
fundamentais do autor e do inventor permanecem constitucionalmente
invioldveis enquanto na esfera pessoal de seus titulares, mas
sujeitam-se ao principio da proporcionalidade com relagdo ao art.
170 da Constituigdo quando sdo postos no mercado.

' SILVEIRA, Newton. A propriedade intelectual no Novo Cédigo Civil Brasileiro. Principios do Novo Cédigo

Civil e outros temas

— Homenagem a Tullio Ascarelli. Junqueira de Azevedo. Antdnio; Térres, Heleno Taveira;

Carbone, Paolo (coord.). Editora Quartier Latin. Sao Paulo, 2008. p. 509
26




[image: image27.jpg]NEWTON SILVEIRA
Prof. Doutor pela
Faculdade de Direito da Universidade de Sao Paulo

. the car was more than a different artistic
idea. It was a new aesthetic concept expressing
a feeling of simplicity. The rendering, with its
interplay of highlights and shadows, its fleetness
and motion, was itself a fresh concept, which in
turn had a definite effect upon the automotive
industry’s advertising” — Industrial Design,
Raymond Loewy, New York, 1979, pdg. 64.

6. CONCLUSAO

O desenho industrial consiste em criagdo estética, ainda que
sua sede legislativa seja a Lei de Propriedade Industrial.

Embora a carroceria de um ovel seja, i 3
uma criagdo estética, suas partes isoladas ndo o sio, por falta da necessaria
distintividade.

O exemplo da Australia merece ser considerado a r speito,
como exposto pela ANFAPE em sua representagio:
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* http://www.aph.gov.

“O sistema de registro de desenho industrial na Austrdlia era
regulamentado pelo Designs Act, de 1906. Resumidamente, pode-se
dizer que essa Lei possibilitava que os proprietdrios de um desenho
industrial registrassem a aparéncia visual da forma de um artigo,
configuragdo, modelo ou ornamento, desde que novos ou originais. A
concessdo desse polio dava aos proprietdrios daquele registro o
direito exclusivo e legal de usar, licenciar e vender o desenho
industrial, por um periodo maximo de 16 anos.

Entretanto, em 11 de dezembro de 2002 foi introduzido, na Casa dos
Representantes, o Designs Bill 2002, um Projeto de Lei de Prote¢ao
ao Desenho Industrial, a fim de propor um novo sistema para a
prote¢do do desenho industrial.

Uma Consulta Piblica foi anunciada pelo Comité de Sele¢do dos
Projetos de Lei da Austrdlia, no jornal “Australian”, em 12 de margo
de 2003, relativamente ao Projeto de Lei de prote¢io do desenho
industrial e suas respectivas emendas™.

O Comité de Legislagdo Econémica do Senado, em 5 de margo de
2003, jé havia recomendado o imediato encaminhamento do Projeto
de Lei aos seus cuidados, recomendacdo esta que foi acatada pelo
Senado, submetendo o Projeto para relatério, em 27 de marco de
2003. Foram apontados para consideragdo, dentre outros temas, as
implicagbes da provisao de pegas de reposi¢do para os consumidores,
seguradoras e fabricantes de carros.

Um dos principais objetivos do Projeto de Lei de prote¢do do desenho
industrial era fornecer uma exce¢do a conduta infrativa, onde o
desenho industrial registrado pudesse ser usado com a finalidade de
reparagdo de um produto complexo e usado com relagdo a uma parte
componente do produto complexo®.

A cldusula 72 do Projeto de Lei traz a defesa do direito de reparagéo.
Ela estabelece, entre outras coisas, que uma pessoa nio infringird um
desenho industrial registrado quando ele for uma parte componente
de um produto complexo e a finalidade do uso ou autorizagdo Jfor

0d/design/report/report.pdf

e
Australiano:
http://www.aph.gov.

“lause 72 of the DesiEs Bill 2002, conforme pardgrafo 2.7 da consulta publica feita pelo Gaverno

04/design/report/report.pdf
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“* Australian Consumers Association — http://www.choice.com.au
** Australian Automotive After

Y . Australian Competition and Consumer Commission
* Insurance Australia Group

para a reparagdo de um produto complexo, cabendo ao detentor dos
direitos sobre o desenho industrial registrado arcar com a
responsabilidade de provar que tal pessoa sabia ou deveria saber que
0 uso ou auloriza¢do tinha finalidade diversa da de reparagdo de um
produto complexo.

O Memorando Explicativo do Projeto de Lei de 2002 indica que a
razdo politica da defesa do direito de reparagio é assegurar
compeli¢do eficaz no mercado de reposicio de pegas automotivas e
tentar descobrir um equilibrio entre fornecer um incentivo para a
atividade de criagdo do desenho industrial (para veiculos novos) e
permitir a competi¢do no mercado de pegas de reposi¢do, posi¢io
corroborada pela Comissdo Australiana da Concorréncia e do
Consumidor.

Basicamente, a disputa era entre os interesses dos principais
Jabricantes automotivos (que buscavam proteger sua propriedade
intelectual no desenho industrial das pegas de reposi¢ao), de um lado,
e a redugdo de pregos e o ganho de eficiéncias, resultantes de um
aftermarket livre e competitivo, de outro.

4 A iagao de Ce id li * afirmou que a
prote¢do do desenho industrial de pez,as de repmzcao é
i | para os
Australiana de Pegas de Reposicdo Automotiva® acrescentou que a
prote¢@o do  desenho industrial de pegas de reposigio ¢
economicamente desfavoravel para o comércio varejista local e para
o0s negdcios de fabricagdo, sendo que, na opinido da Comissdo
la C e do Consumidor®, as empresas que
detenham poder de mercado no mercado primdrio de equipamento
original, e passem a incorporar o desenho industrial de pecas
individuais, estariam aptas a influenciar o mercado de reposi¢ao de
equipamentos originais. A Comissdo acrescentou, ainda, que se a
concorréncia fosse defendida, isso incentivaria as firmas pequenas e
inovadoras a ingressarem no mercado das pegas de reposigao.

O IAG” argumentou que os direitos de monopélio naa, devem ser
aplicdveis as pegas de reposigdo porque nenhuma ingvagdo do

rmarket Association Ltd
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desenho industrial é possivel nelas, uma vez que devem encaixar e
combinar com as outras partes dos bens complexos fabricados.
Ademais, a defesa do direito de reparagdo ndo afetaria
le /i os i i na inovagdao do desenho
industrial australiano.

O Comité considera que ao se abranger a defesa do direito de
reparagao, tem-se como conseqiiéncia um equilibrio adequado entre o
incentivo de um nivel economicamente 6timo do desenho industrial na
Austradlia e o lmpaclo do prego e da escolha dm cumumu{ores bem
como a op le de outros f X no

issao Australiana de Reforma da Lei recomendou a aprovagdo
da Lei de prote¢do do desenho industrial de 2003, que passou a ser
conhecida como Designs Act 2003". Esta recebeu a aprovagao Real
em 17 de dezembro de 2003, e entrou em vigéncia em 17 de junho de
20047

Do acima exposto, é possivel concluir ndo ser necessario
limitar o alcance do registro de desenho industrial a sua interface com o direito
de concorréncia (como tentou fazer o parecerista da SDE) e nem mesmo alterar
a Lei de Propriedade Industrial (como foi feito na Australia).

Basta, a meu ver, interpretar corretamente a nossa Lei de
Propriedade Industrial tal como se acha no capitulo proprio da lei vigente.

Se ndo, vejamos.

J& na abertura deste trabalho foi feita a citagdo de rosto de
trecho do Dr. Walter Godoy, o qual se referia as esferas de protegéo conferidas
pelos institutos da propriedade industrial “...cada qual com seus fundamentos
uisitos proprios”.

Vé-se, por outro lado, na transcrigdo a pagina 4 dq item 150
do parecer da SDE: “...0 produto ‘automével’ é homogéneo no seuy aspecto
finalistico, servindo o fator estético como elemento fundamental do
produto...”. Em outras palavras, o produto objeto da prote¢do de degign ¢ o
automével como um todo, sobre o qual recai o fator estético...

** Designs Act 2003.
o
p:

//www.ipaustralia.gov.au/new i i html
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()

“Portanto, pelo fato de ndo se tratar de um objeto em sua concepgao
integral, conforme sugerem os principios da engenharia do produto
industrial, como o conceito da “forma completamente definida”,
nesses casos, logo apos a publicagdo da concessdo, devem ser
instaurados os processos de nulidades de oficio para que os
privilégios sejam anulados.

Assim, no caso de se desejar a prote¢do exclusivamente para uma

interesse de prote¢do apenas para tal parte especifica, o pedido terd
que se referir a este objeto completo, em sua forma acabada, a qual
serd caracterizada através dos desenhos, e o titulo também deverd
mencionar a configuragdo aplicada ao objeto como um todo." (p.131)

()

Por estas razoes, o procedimento de exame diante desses casos deve
ser aquele acima mencionado: a principio conceder, por imposi¢do
da prépria lei, e em seguida anular. Cabe ao requerente entender ¢
assimilar esse aspecto legal que, no caso de desenho industrial, ndo é
prevista a protegdo para partes de objetos, tal como é previsto para a
patente de Modelo de Utilidade, em cujo conceito o legislador fez
questdo de destacar textualmente a possibilidade de prote¢do para as
partes dos objetos, o que ndo foi feito no caso do desenho industrial,
cujo conceito 56 contempla o objeto em sua forma completa como um
todo.” (pp. 132-133)

Assim sendo, quando o parecer SDE a fls. 2/64 se refere, no
item 4, ao incentivo a investimentos privados, tal afirmagdo deve ser entendida
em relagdo ao projeto da carroceria como um todo (projeto), e ndo em relagdo as
suas partes, ja compreendidas no projeto.

A forma das partes ja estava pré-concebida no projeto da
carroceria, e ndo o contrario, pois a carroceria ndo resulta da soma de partes
anteriormente concebidas. Entender de forma diferente seria piestigiar a
pretensao das d de polizar o mercado das partes no, mercado
secundario, o que nunca foi o objetivo da lei.
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Além do mais, conforme exaustivamente exposto no item 4
supra (pp. 15-22) e no trecho acima transcrito, o requisito legal de distintividade
so estara atendido quanto ao automével como um todo e ndo quanto as suas
partes isoladamente.

Acresga-se que, quando uma montadora solicita o registro
do desenho industrial da carroceria como um todo, ndo poderd, poslenormente
solicitar o registro do design das partes, porque ndo serdo mais novas, ja que
exibidas no pedido de registro do carro completo. O mesmo se diga que, quando
as montadoras solicitam registro de desenho industrial para as partes visiveis do
veiculo, ndo mais poderdo inclui-las no registro da carroceria como um todo,
pelas mesmas razdes.

Assim, a opgdo das montadoras em solicitar o registro das
partes, sacrificando o direito de registrar a carroceria como um todo, bem
demonstra o desvio de funcdo objeto do item 5 deste parecer.

Em suma, a justa medida interpretativa aplicavel as partes
de veiculos ¢ que elas por si ndo constituem Desenho Industrial Auténomo.
Mesmo que registrados tais desenhos, s6 podem ser interpretados em relagio ao
todo e ndo em relagdo as partes fabricadas independentemente. Em relagdo a
estas, os registros, além de nulos, por for¢a do disposto no art. 100, inciso II da
Lei de Propnedade Industnal (forma necessana, comum ou vulgar do objeto ou
ainda, aquela por técnicas ou
funcionais), serdo necessariamente ineficazes em relagdo a fabricagdo
independente.

Esse o meu parecer,

m.j.
3o Paulo, 04 de

NEWAON SILVEIRA

Parecer — ANFAPE (Pegas de Automoveis)




