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“Desenhos industriais”

I – Dos desenhos industriais

1. Noção

Desenho industrial (“design”) diz respeito à forma dos objetos, especificidades que permitem sua imediata identificação, com caráter meramente estético.

Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. (Art. 95, CPI)
São exemplos de desenho industrial tanto a forma tridimensional de um produto (e.g. os novos computadores da Apple, o i-mac e o cube, que renovam o visual do mundo dos computadores) como a estampagem bidimensional de um tecido.

O desenho industrial é diferente da escultura e da pintura (obras de arte) porque o objeto a que se refere tem função utilitária e não apenas estética, decorativa ou de promoção do seu proprietário.

Para ganhar contornos de proteção, o desenho industrial deverá ser registrado no órgão competente (INPI), conforme procedimento específico. 

2. Titularidade (art.94)

Ao autor será assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei. (art.94, CPI)

Qualquer pessoa física ou jurídica pode depositar um pedido de desenho industrial, desde que tenha legitimidade para obtê-la. O Art. 6º § 1º da LPI presume, salvo prova em contrário, que a pessoa que requer o registro está legitimada a obtê-lo (tem uma autorização do autor). Dada à esta presunção, é dispensável a apresentação da documentação que prove a legitimidade do requerente (documento de cessão do autor)
.

3. Requisitos 

3.1 Novidade - o desenho deve ser novo, isto é, não compreendido no estado da técnica. (CPI, art.96). A forma criada pelo desenhista deve, para merecer a proteção do direito industrial, propiciar um resultado visual inédito, desconhecido dos técnicos do setor
. 

3.2 Originalidade - o desenho industrial é original quando apresenta uma configuração própria, não encontrada em outros objetos, ou quando combina com originalidade elementos já conhecidos. (CPI, art.97) Enquanto a novidade é uma questão técnica, a originalidade é estética
. (Fábio Ulhôa) 

Art. 97. O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores.

Parágrafo único. O resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos.
Art. 98. Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico.
3.3 Desimpedimento - a lei impede o registro de desenho industrial em determinadas situações (CPI, art.100). São exemplos de impedimento: desenhos contrários à moral e aos bons costumes, ofensivos à honra ou imagem de pessoas ou atentatórios à liberdade de consciência; formas comuns, vulgares ou necessárias.

4. Prioridade (art.99)

Se houver pedido de prioridade o requerente pode, desde logo, trazer o documento hábil obtido na origem, ou, se não o fizer, apresentá-lo em até noventa dias. Considera-se o direito de prioridade a faculdade de realizar o depósito com reivindicação de sua anterioridade contra fatos ocorridos entre a data do primeiro depósito realizado no exterior e a do efetuado no Brasil, desde que esse período não seja superior a doze ou seis meses, variável segundo a natureza do bem incorpóreo a ser protegido, mediante a comprovação, por documento idôneo da origem, de existência de depósito idêntico, do mesmo requerente, em instituição de país signatário da convenção unionista
.  

Art. 99. Aplicam-se ao pedido de registro, no que couber, as disposições do art. 16, exceto o prazo previsto no seu § 3º, que será de 90 (noventa) dias. (CPI)

5. Registro

Para efeito didático, a seqüência dos atos legais de registro do desenho industrial pode ser agrupada em quatro categorias, disciplinadas nos arts. 101 a 106 da Lei n° 9.279/96
:

a) prioridade e pedido

b) exame formal

c) processamento e decisão

d) recurso

5. Pedido de registro (art. 101 a 106)


[image: image1]
Os documentos que integram o pedido de registro deverão ser apresentados em língua portuguesa. (art. 101, parágrafo único)
6. Das condições do pedido (art.104 e 105)


7. Do exame formal

duas hipóteses


7.1. Depósito
Observação: depósito é o ato de protocolo, uma vez cumpridas as exigências preliminares. Considera-se data do depósito como a da apresentação do pedido.

Considera-se depósito o ato pelo qual o INPI, após proceder ao exame formal preliminar, protocoliza o pedido de registro de desenho industrial mediante numeração própria
. 
7.2. Devolução 

8. Do processamento do pedido


O processamento do pedido de registro de desenho industrial é menos rigoroso que o determinado para as concessões de patente.


Realizado o depósito, mediante a protocolização do pedido formalmente em ordem, segue-se a análise de seus requisitos essenciais: 

a) a novidade;

b) a originalidade; 

c) a industriabilidade; 

d) a ilicitude. 

( Publicação do depósito: Revista de Propriedade Industrial (RPI).

9. Do Recurso
A fase recursal desenvolve-se da mesma maneira para todas as decisões do INPI, aplicando-se as regras dos arts. 212 e seguintes do Código de Propriedade Industrial.












10. Do certificado de registro

O certificado de registro é documento hábil que comprova a propriedade do desenho industrial, permitindo a seu titular o direito de impedir terceiro, sem seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar o objeto protegido
. (Ricardo Negrão)

11. Da proteção legal

A violação do direito garantido no certificado de registro de desenho industrial é punida penal e civilmente.

O Código de Propriedade Industrial define os crimes de fabricação, exportação, venda, exposição ou oferecimento à venda, ou importação de produto que incorpore desenho industrial registrado ou imitação capaz de induzir em erro ou confusão.

Ações judiciais específicas:

· A apreensão administrativa, de ofício ou a requerimento do interessado, pelas autoridades alfandegárias, de produtos com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas (art.198); e

· Busca e apreensão na ocorrência de crime contra a propriedade industrial (art.200)

· A indenizatória, mandando incluir os lucros cessantes, pelo critério mais favorável ao prejudicado (art.210), considerando os benefícios que o prejudicado teria se a violação não tivesse ocorrido (arts. 208 e 210, I), ou, ainda, a remuneração que o transgressor teria pago ao titular do direito pela concessão de licenciamento. (art. 210, III).

· O titular do direito de propriedade industria pode valer-se de todas as ações de posse e de tutela possessória.

12. Do prazo para exercício do direito


O prazo de uso exclusivo concedido ao titular do registro de desenho industrial é de dez anos, podendo ser prorrogado por quinze, em três períodos distintos de cinco anos cada, conforme dispõe o art.108 da Lei
.(Ricardo Negrão)

13. Extinção do registro

· Expiração do prazo de vigência;

· Renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;

· Falta de pagamento da retribuição prevista nos arts. 108 e 120; ou

· Inobservância do disposto no art.217.

Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

Uma vez extinto o registro, o desenho cai em domínio público, podendo, a partir desse momento, vir a ser utilizado por qualquer pessoa interessada, sem qualquer pagamento de licença ou autorização do antigo detentor dos direitos de exclusividade.

15. Jurisprudências 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ¿ DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. O direito registrado do desenho industrial, veda a reprodução, a cópia daquele desenho aplicado ao produto. A identificação de tal ocorrência, depende de perícia nos produtos das empresas que disputam acerca da violação. AGRAVO DE PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70014083083, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 03/05/2006)

AGRAVO INTERNO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. POSSE E PROPRIEDADE DE BENS MÓVEIS. DESENHO INDUSTRIAL. REGISTRO NO INPI. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO. DEPPOSITO NÃO ANULADO NO ENTE ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE SEMELHANÇA ENTRE OS OBJETOS. Hipótese em que se faz necessária a retificação da decisão monocrática anteriormente proferida, tendo em vista que a decisão do INPI considerou inexistir qualquer semelhança entre as cadeiras objetos da lide, não havendo motivos para que seja a agravante impedida de comercializar e/ou fabricar seu produto. AGRAVO INTERNO PROVIDO. (Agravo Nº 70014808463, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado de Souza Júnior, Julgado em 19/04/2006)
POSSE E PROPRIEDADE. DESENHO INDUSTRIAL. REGISTRO NO INPI. CESSÃO E TRANSFERÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. A cessão do registro de desenho industrial, apesar de protocolada perante o INPI o pedido de transferência, não produz efeitos perante terceiros até que seja publicada a anotação, evidenciada a produção de seus efeitos entre cedente e cessionário no momento em que realizam o ato jurídico, ficando a eficácia perante terceiros condicionada à referida publicação, constituindo requisito indispensável para que o cessionário possa defender os interesses relativos ao objeto da cessão, diante de eventual violação a direito subjetivo, o que, diante do conjunto probatório existente nos autos, verifica-se não ter sido feito. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. Em observância ao disposto no parágrafo 4º do artigo 20 e à Súmula 201 do STJ, altera-se a verba honorária, de ofício, por tratar-se de questão processual, arbitrando-se os honorários advocatícios, em favor da apelada, em R$ 3.600,00 (valor unificado para as duas ações), permanecendo hígido o comando sentencial quanto às custas processuais no que concerne a ambas as demandas. Apelo desprovido, com disposição de ofício. (Apelação Cível Nº 70004177135, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Armando Bezerra Campos, Julgado em 27/11/2003)
Desenho Industrial - Registro no INPI - Pressuposto necessário à exclusividade de uso. Nos termos da Lei n. 9.279 de 14.05.96, que regula direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial, não tem direito à exclusividade de uso de desenho industrial quem não obtém perante o INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial o seu registro. (TJ/MG - Proc. 2.0000.00.380306-7/000(1) – Relatora: Vanessa Verdolim Hudson Andrade – Julgamento: 01/04/2003 - Publicação: 06/05/2003)
DESENHO INDUSTRIAL - PRIVILÉGIO - REGISTRO NO INPI - ANULAÇÃO - EXCLUSIVIDADE –IMPOSSIBILIDADE. O direito à exclusividade do desenho industrial de determinado produto, adquire-se pelo registro validamente expedido pelo INPI, conforme as disposições da Lei 9.279/96. (TJ/MG - Proc. 2.0000.00.447995-2/000(1) – Relator: Luciano Pinto – Julgamento: 24/09/2004 - Publicação: 05/11/2004)































































Exigências em fase recursal


Podem ser feitas para cumprimento em 60 dias.





DECISÃO FINAL PELA NÃO-CONCESSÃO


Mantém a decisão anterior. Irrecorrível administrativamente.





Contra-razões


Intimação dos interessados


Prazo: 60 dias





CONCESSÃO DE REGISTRO


Reforma da decisão anterior, deferindo o registro.





Recurso


Prazo: 60 dias


Efeitos: suspensivo e devolutivo


Órgão: Presidente do INPI








Indeferimento





Análise da registrabilidade





Prioridade





Indeferimento





Publicação





Pedido de sigilo





Decisão pela concessão





Depósito





Exame formal preliminar





Pedido de registro





Exame formal preliminar ( exigências (prazo de 5 dias para cumprimento) ( pedido não corrigido (devolução do pedido ao interessado.





Exame formal preliminar ( exigências (prazo de 5 dias para cumprimento) ( pedido corrigido ( depósito.





um único objeto, com até 20 variações;


representação clara e suficiente do objeto e suas variações, de modo a dar possibilidade de reprodução por técnico no assunto;


preenchimento em língua portuguesa, em formulário padronizado, que deve conter:





1. requerimento�
3. reivindicações.�
5. Campo de aplicação do objeto.�
�
2. relatório descritivo�
4. desenhos ou fotografias.�
6. Comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. �
�






RELATÓRIO DESCRITIVO, SE FOR O CASO





REIVINDICAÇÕES, SE FOR O CASO





DESENHOS OU FOTOGRAFIAS





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA RETRIBUIÇÃO RELATIVA AO DEPÓSITO.





CAMPO DE APLICAÇÃO DO OBJETO





REQUERIMENTO





Depósito do pedido
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