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RESUMO

As caracteristicas ornamentais de produtos industriais atraem e
seduzem o consumidor, proporcionando um diferencial competitivo
que é protegido através de um registro de desenho industrial. O
registro requer originalidade para ser valido e é também a
originalidade que determina os limites da protegao, pois todas as
formas sem originalidade s&o consideradas imitagdes. No entanto,
a originalidade € de dificil verificagdo, pois envolve determinar o
quanto uma forma precisa ser diferente para ser distintiva. A analise
inclui a comparacao visual entre desenhos, mas esta comparacéao
tem diretrizes juridicas. Questbes como o ponto de vista adotado,
o tratamento dado a forma comum ou obrigatdria, elementos com
forma essencialmente técnica ou funcional e os diferentes graus de
originalidade de cada setor conformam a comparagao. O objetivo
do presente trabalho é criar um método de analise de originalidade
em desenhos industriais, que encontra aplicacdo na afericdo da
registrabilidade e na avaliagédo de contrafagdo por imitagdo. Para
tanto, adota abordagem qualitativa do problema, utilizando como
técnica a pesquisa bibliografica com objetivos exploratérios. O
meétodo dialético argumentativo é empregado para optar, entre os
diferentes posicionamentos existentes, por aqueles que se
consideram mais adequados para construir o método de afericdo
de originalidade. Além disso, se o ponto vista a ser adotado é do
consumidor usual do produto, como defendem doutrina e
jurisprudéncia, o modo preferivel para mimetizar como este
individuo percebe os objetos é empregar os conceitos de psicologia

da percepcgao das formas (Gestalt).
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The ornamental features of industrial products attract and seduce
consumers, providing a competitive advantage that is protected by
an industrial design registration. This registration requires originality
to be valid, and it is also the originality that defines the scope of the
protection, as all no original designs are considered imitations.
However, originality is difficult to verify, as it involves determining
how different a design must be to be distinctive. The analysis
includes a visual comparison between designs, but this comparison
has legal guidelines. Issues such as the adopted perspective, the
treatment given to the common or mandatory shape, elements that
are essentially technical or functional, and the varying degrees of
originality in each market inform the comparison. The objective of
this work is to create an originality analysis method for industrial
designs, which can be applied to assessing registrability and
counterfeiting by imitation. To this end, it adopts a qualitative
approach to the problem, using bibliographic research as a
technique for exploratory purposes. The dialectical argumentative
method is employed to choose, among the different points of view,
those considered most appropriate for constructing the desired
method. Furthermore, if the perspective to be adopted is that of the
product's typical consumer, as advocated by doctrine and
jurisprudence, the preferable way to mimic how this individual
perceives objects is to employ the concepts of form perception

psychology (Gestalt).

Keywords: Industrial design; Originality; Analysis.
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1 APRESENTAGAO

As caracteristicas ornamentais de produtos industriais tém grande importancia
na atragdo e sedugdo do consumidor (GUIMARAES; DANTAS; LIMA, 2015), pois a
aparéncia € um dos fatores que tém maior peso na escolha, sobressaindo-se a outros,
como preco, qualidade e funcionalidade, pois é entendida de forma intuitiva e
imediata, impactando de forma consciente ou inconsciente na primeira impressao do
produto, predispondo o consumidor a adquiri-lo, se positiva, ou repelindo-o, se
negativa (SILVA, 2019). Nesse sentido, o desenho industrial agrega valor ao produto
e tem um papel impulsionador na competitividade (PERALTA; NOGUEIRA, 2012).
Este diferencial competitivo necessita ser protegido (GUIMARAES; DANTAS; LIMA,
2015), o que no nosso pais € realizado através do registro junto ao Instituto Nacional
da Propriedade Industrial (INPI), obtendo um titulo que possibilita excluir a
concorréncia (BRASIL. Lei 9279, 1996, art. 94 e art. 109).

A lei da propriedade industrial (LPI) considera desenho industrial a forma
plastica 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 configuragao externa e que possa servir de tipo de fabricagéo industrial (BRASIL.
Lei 9279, 1996, art. 95). Desse conceito se extrai que podem ser protegidos tanto
desenhos bidimensionais como tridimensionais, contanto que sejam ornamentais,
novos e originais, bem como possam ser repetidos sem sofrer alteragdes, pois esta é
uma condicao indispensavel para servir de tipo de fabricagao industrial.

A novidade é um requisito facilmente verificavel, pois compreende
simplesmente determinar se ndo ha no estado da técnica uma configuragao idéntica
(INPI, 2023). Um desenho nao necessita ser totalmente diverso do que ja existia para
ser considerado novo, basta que existam diferengas (DANNEMANN et al, 2005). Além
disso, a novidade é um requisito binario (OQUENDO, 2016), no sentido de que esta
presente ou ndo. Um desenho ndo pode ter maior ou menor novidade, simplesmente
€ novo ou nao é. Como correspondéncia total entre desenhos é facilmente percebida,
a afericdo de novidade é simples e direta e ndo necessita de nenhum conhecimento
especial, basta constatar que n&o ha nada com forma idéntica ao desenho proposto.

O grande desafio é determinar se o desenho apresenta originalidade nos
termos da lei, o que ocorre quando dele resulta uma configuragao visual distintiva em
relac&o a outros objetos anteriores (BRASIL. Lei 9279, 1996, art. 97). De modo diverso
do que ocorre com a novidade, a originalidade poderia ser definida como uma variavel

analdgica, pois ha infinitos graus de originalidade em uma escala continua, que



dependem da maior ou menor diferenciacao que o desenho tem em relagao ao estado
da técnica ou a forma registrada. A originalidade é um requisito de dificil verificagdo
(PERALTA; NOGUEIRA, 2021), sendo que a complexidade da analise reside na
necessidade de determinar o quanto um desenho precisa ser diferente de outro para
ser percebido como distintivo pelo consumidor.

A correta avaliacéo da originalidade de um desenho assume maior importancia
se for considerado que, na sistematica prevista pela legislagédo vigente, o INPI ndo faz
exame de mérito para conceder um registro de desenho industrial, que € publicado e
automaticamente concedido (BRASIL. Lei 9279, 1996, art. 106). Isto significa que n&o
é feita uma busca de anterioridades para determinar o estado da técnica e uma
comparagao com os desenhos existentes para aferir novidade e originalidade. Dentro
dessa logica, que privilegia a celeridade em detrimento da seguranga juridica, o fato
de um registro ter sido concedido n&o significa que seja valido, pois € nulo o registro
concedido em desacordo com as disposi¢coes da lei (BRASIL. Lei 9279, 1996, art.
112). Isto torna impositivo para o depositante aferir por si mesmo os pressupostos
legais para obtengao da exclusividade antes de depositar o pedido de registro e, em
particular, a originalidade, que € de dificil detecgéo.

Depois de concedido, ndo diminui a importancia da afericdo da originalidade,
pois o registro também tem a fungéo de prevenir ilicitos concorrenciais, impedindo a
utilizacdo de formas iguais ou semelhantes para iludir o consumidor. Ao fazer o seu
produto quase igual ao de outro, uma empresa ludibria o consumidor para que adquira
0 seu produto pensando que se trata do produto do concorrente (GUIMARAES;
DANTAS; LIMA, 2015), realizando um desvio fraudulento de clientela (BRASIL. Lei
9279, 1996, art. 195). Visando inibir este comportamento, a legislagdo nacional prevé
expressamente a figura da imitagao (BRASIL. Lei 9279, 1996, art. 187), que segundo
Barbosa (2014) é a forma mais comum de contrafagdo. A consequéncia € que o
escopo do registro ndo se limita apenas a formas idénticas, mas alcanga também
aquelas com diferencas insuficientes para propiciar identidade visual prépria.

Na pratica judicial de nosso pais, na maioria das vezes se discute judicialmente
a contrafagéo de desenhos que ndo sdo iguais, mas apenas semelhantes (BARBOSA,
2014). Se a identidade de formas é aferida por uma analise de novidade, a
similaridade implica em uma analise de originalidade, pois é esta que estabelece o
limite entre a imitac&o e a criatividade (PERALTA; NOGUEIRA, 2021). O que faz com
que também no campo judicial a aferigdo de originalidade do desenho industrial seja

fundamental.



Nesse contexto, evidente a necessidade de um método seguro e eficiente de
analise de originalidade em desenhos industriais, que possa ser utilizado tanto na
analise de registrabilidade, como na analise de contrafacdo. O presente trabalho ira
propor um método de afericdo de originalidade em desenhos industriais, que se
considera capaz de proporcionar uniformidade nos resultados e maior seguranca
juridica.

2 INTRODUGAO

A analise de originalidade em desenhos industriais € um procedimento
complexo, dependente da interpretacdo de uma série de conceitos juridicos e de
pressupostos adotados pelo observador. Assim, para alcangar o resultado pretendido,
que € a criagcdo de um método de analise de originalidade de desenhos industriais,
em um primeiro momento sera necessario revisar varios conceitos de base, que estéo
sedimentados e pacificados na doutrina e jurisprudéncia nacionais, como a definicdo
de desenho industrial adotada pela legislacdo brasileira, a natureza das criagcbes
passiveis desta protecao e os conceitos de ornamentalidade, novidade, originalidade,
imitac&o e contrafacgéo.

A sequéncia natural ao estudo desses conceitos basicos é a revisdo
bibliografica e discussao de temas que ainda néo sao pacificos no Brasil, no sentido
de que ainda ndo ha consenso de como devem ser tratados. O enfrentamento destes
temas € imprescindivel para chegar ao método desejado e enfatiza-se que
apresentam uma relagao de prejudicialidade entre si, do que decorre que existe uma
ordem logica para a discussdo de cada ponto, que € a mesma da sequéncia dos
passos que serao realizados posteriormente no método. Neste contexto, deve ser feita
uma discussao tedrica de cada ponto e uma escolha fundamentada de como tratar o
tema. Em alguns casos ha a necessidade de recorrer ao direito comparado, valendo-
se de autores e decisdes de paises em que este debate esta mais desenvolvido, para
encontrar testes e critérios que sejam compativeis com o nosso ordenamento juridico.
Esta categoria compreende questées como o ponto de vista a ser adotado para a
analise, como tratar a forma comum ou vulgar do objeto ou os elementos
essencialmente funcionais do desenho, assim como a discussao sobre a necessidade
ou nao de serem considerados diferentes graus de originalidade para cada setor
mercadoldgico.

Por fim, este trabalho defende a adogdo de uma abordagem interdisciplinar,
aplicando conceitos da psicologia de percepcdo das formas para comparar o0s



desenhos propriamente ditos, pois, como sera exposto mais a frente, esta posicao é
congruente com o ponto de vista da analise que se sugerira.

O presente trabalho esta organizado em 8 capitulos e apds a apresentagao no
Capitulo 1, introdugdo no Capitulo 2 e justificativa no Capitulo 3, os objetivos s&o
apresentados no Capitulo 4, o referencial tedrico é revelado no Capitulo 5, detalhando
todos os conceitos necessarios para o objetivo proposto, sendo no Capitulo 6
apresentada a metodologia, enquanto o Capitulo 7 revela os resultados obtidos e o

Capitulo 8 apresenta a discussao dos resultado e conclusdes.
3. JUSTIFICATIVA

A relevancia do tema decorre do potencial que os desenhos industriais tém para
impulsionar a competitividade das industrias e alavancar o desenvolvimento
econdmico do pais. No entanto, para que cumpram seu papel adequadamente, €
necessario que sejam apresentados para registro desenhos que satisfagam os
requisitos legais para a concessao. Caso contrario, como o registro é concedido sem
exame de mérito (BRASIL. Lei 9279, 1996, art. 106), isto gera a possibilidade de que
registros invalidos sejam concedidos e restrinjam de forma injustificada a
concorréncia. No outro extremo, apds a concessao € necessario detectar de forma
segura se ocorre ou nao contrafagdo. Os limites da exclusividade propiciada pelo
registro de DI devem ser claros, para que o titular dos direitos possa exercé-los de
forma segura e excluir oportunistas, bem como os concorrentes leais tenham uma
razoavel convicgdo de que seus produtos ndo infringem o titulo de terceiro e possam
atuar com seguranga no mercado. Em ambos os casos isto depende da afericao da

originalidade.
3.1. LACUNA

A primeira duvida a ser respondida € com quais fontes o usuario do sistema de
desenhos industriais pode contar hoje, para analisar a originalidade de um desenho
novo ou de um desenho acusado de contrafacdo. De acordo com a lei, o INPI faz
analise dos requisitos de fundo de um desenho industrial somente se provocado, o
que ocorre se o depositante requerer o exame de mérito opcional, ou por meio da
instauragdo de processo administrativo de nulidade por terceiro (BRASIL. Lei 9279,
1996, art. 111 e art. 113). No entanto, a analise efetivamente realizada pela autarquia
€ uma incégnita, pois, como destacado por Oquendo (2016), o INPI ndo publicou na

vigéncia da lei 9279/96 diretrizes de analise de desenhos industriais € nenhum dos



regulamentos e instrugdes normativas emitidos pelo instituto trata com profundidade
o requisito. Existem duas edi¢gdes de um manual de desenhos industriais (2019 e
2023) que tratam apenas de aspectos formais do depdsito e de conceitos basicos de
desenhos industriais, mas que n&o explicitam como se avalia a originalidade. Entao,
a autarquia federal responsavel pela concesséao de registros de desenho industrial no
Nosso pais ndo € de grande valia para determinar como se afere a originalidade em
desenhos industriais, o que leva a voltar a atengao a producao académica sobre o
tema.

A luz das estratégias de busca adotadas e bases escolhidas, a revisdo
bibliografica ndo encontrou produgdo académica nacional que preencha a lacuna
deixada pelo INPI. Apenas dois dos trabalhos académicos encontrados se referem
especificamente a métodos para afericdo de originalidade em desenhos industriais:
um em que Denis Borges Barbosa (2014) propde o método tripartite e outro que
defende o método da matriz gestaltica (PERALTA; NOGUEIRA, 2021). A principio se
percebe que estes métodos sao complementares e podem ser ambos conjugados em
um meétodo mais completo. Destaca-se também que a série de questdes prejudiciais
elencadas na introdu¢do ndo sdo abordadas nestes métodos, 0 que compromete a
possibilidade de chegar a um resultado concreto. Ha artigos nacionais e estrangeiros
que tratam individualmente destes temas, mas ndo foi encontrado nenhum que
conjugue todos para propor um método completo. Em alguns destes pontos é
necessario se valer do direito comparado para chegar a uma solugéo, procurando
subsidios em artigos e decisdes judiciais estrangeiras que, no entanto, devem ser
compatibilizadas com o ordenamento juridico brasileiro. Percebe-se entdo que ha
espacgo para propor um método aperfeicoado para a aferigdo de originalidade em
desenhos industriais.

3.2. ADERENCIA

O presente trabalho apresenta aderéncia direta com a tematica de propriedade
industrial e transferéncia de tecnologia para inovagao, uma vez que enderega uma
lacuna na analise de registrabilidade e contrafagcdo de desenhos industriais, tendo
potencial para contribuir no aumento da competitividade e produtividade no setor
industrial, que é voltado diretamente a producao de riquezas para o pais, do que
decorre que se alinha as prioridades em projetos de pesquisa determinadas pela
portaria MCTI n° 5.109, de 16 de agosto de 2021, do Ministério da Ciéncia, Tecnologia

e Inovacgoes.



3.3. IMPACTO

O produto tecnolégico resultante deste trabalho sera um guia didatico para
ensinar e divulgar o método de analise de originalidade para desenhos industriais
proposto. O guia permitira aos procuradores dos depositantes dos pedidos de registro
avaliarem se o desenho apresenta originalidade com relagdo ao estado da técnica,
impedindo a concessao automatica de titulos nulos, suscetiveis a processos
administrativos ou judiciais de nulidade. Nesse sentido € uma ferramenta que
potencialmente pode diminuir o numero de processos que visam obter declarag¢des de
invalidade dos registros por vias administrativas ou judiciais.

O guia também se destina a proporcionar um método bem estruturado de
avaliacao de originalidade em desenhos acusados de contrafagdo, util para os
procuradores e assistentes técnicos das partes e peritos judiciais, padronizando a
analise e tendo potencial para reduzir a subjetividade em pericias de ag¢des de
contrafagao. O produto técnico proposto, devido a abordagem interdisciplinar adotada,
tende a diminuir conclusdes equivocadas por ignorar aspectos juridicos, como, por

exemplo, ao ignorar o grau de originalidade especifico de cada setor mercadologico.
3.4. APLICABILIDADE

O produto tecnoldgico proposto tera aplicabilidade tanto na esfera
administrativa como judicial. O guia podera ser utilizado por operadores juridicos
anteriormente ao depodsito do pedido de registro, como procuradores, agentes da
propriedade industrial e advogados que auxiliam os depositantes a elaborarem e
depositar os pedidos de registro. Posteriormente ao deferimento sera util em agdes
de contrafacdo, para peritos judiciais, assistentes técnicos, juizes e advogados das

partes. A abrangéncia sera potencialmente elevada.
3.5. INOVACAO

Trata-se de um trabalho com médio teor inovativo, pois, embora tenha em sua
base uma série de conceitos juridicos existentes, alguns bem consolidados e outros
ainda sob discusséo, estes nunca foram todos conjugados em um método de aferigéo
de originalidade de desenhos industriais. Usa como ponto de partida o método
tripartite proposto por Denis Borges Barbosa, mas o complementa com a discussao
de temas que sao indispensaveis para atingir um resultado pratico, além de sugerir e

adaptar testes e critérios utilizados na jurisprudéncia e doutrina estrangeira para



preencher as lacunas. Por fim, adota uma abordagem transdisciplinar, explorando
conceitos da psicologia da percepg¢ao de formas, para mimetizar como o consumidor
usual do produto processa e percebe as formas do objeto, aproximando-se nesse
sentido do método da Gestalt.

A abordagem transdisciplinar procura evitar a analise puramente técnica de um
desenhista industrial, que se atém a similaridade das formas entre objetos, sem levar
em consideracdo que esta comparagao deve ser conformada por uma série de
consideragdes juridicas. A utilizagcdo de conceitos da psicologia da percepgédo das
formas busca evitar que a analise seja realizada pelo ponto de vista de um técnico no
assunto, que como veremos posteriormente ndo € o mais recomendado. Embora a
utilizagao de conceitos da psicologia de percepc¢éao das formas nao seja novidade, pois
o método da Gestalt utiliza estes conceitos, tal método € muito questionado,
justamente por olvidar as questdes juridicas que devem perpassar a analise. A
inovacgao do presente trabalho é conjugar conceitos da Gestalt com o método tripartite,
abordando todos os temas juridicos que sao imprescindiveis para o objetivo
perseguido, para transcender os limites do tedrico e chegar a um método de afericao
de originalidade aplicavel na pratica.

3.6. COMPLEXIDADE

Trata-se de um trabalho de alta complexidade, pois conjuga conhecimentos de
diferentes areas em uma abordagem transdisciplinar, trata de todos os conceitos
juridicos necessarios para a aferigao de originalidade de desenhos industriais, resolve
questdes controversas que nao sao consenso no Brasil através do direito comparado
e aplica conceitos de percepcdo de formas para analisar comparativamente os

desenhos, levando em consideragao as questdes juridicas envolvidas.
4. OBJETIVOS

Ao iniciar qualquer trabalho cientifico a primeira medida é estabelecer quais
sa0 0s objetivos perseguidos, pois, ao saber qual é o alvo visado pelo pesquisador, é
possivel direcionar a pesquisa e avaliar ao final 0 qudo bem-sucedida foi em seus
resultados. Nas palavras de Markoni e Lakatos (2003, p.156): “Toda pesquisa deve
ter um objetivo determinado para saber o que se vai procurar e 0 que se pretende

alcancar”.



4.1. OBJETIVO GERAL

O objetivo geral do presente trabalho € propor um método de analise de
originalidade em desenhos industriais, que possa ser utilizado para determinar se uma
forma é registravel antes do depdsito do pedido e, em um momento posterior, para
estabelecer se ocorre ou ndo contrafagdo de um registro concedido por um desenho

de terceiro.

Este objetivo geral pode ser dividido em uma série de objetivos especificos, que

seguem uma ordem ldgica e necessaria para alcangar o resultado pretendido.
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

a) Obter uma base tedrica sélida sobre desenhos industriais no Brasil e
preencher lacunas necessarias para alcangar o objetivo geral.

A legislagédo nacional adota conceito proprio de desenho industrial, bem como
define os requisitos de registrabilidade de forma particular. Isto se reflete diretamente
na natureza das criagbes que podem ser protegidas e das condigbes que devem
satisfazer para ser registraveis. Entdo, em um primeiro momento € imprescindivel
verificar quais sdo os conceitos e fundamentos juridicos que delimitam os contornos
do desenho industrial no Brasil. Ao angariar esta base tedrica surgem questdes que
nao sao consenso entre os autores e tribunais brasileiros, cuja resolugédo é
imprescindivel para chegar a um resultado pratico, que serao enfrentadas ao longo da
pesquisa.

b) Alcangar uma conclusao sobre a presenga ou auséncia de originalidade em
um desenho industrial com relagéo a outro. O resultado desejado € determinar o grau
de diferenciagao entre dois desenhos industriais suficiente para que sejam percebidos
como distintos pelo consumidor, que é ponto a partir da qual se considera que ha
originalidade.

c) Avaliagdo do método em um contexto pratico, para determinar o quao bem-
sucedido é no caso concreto.

d) Proposicdo de um material didatico para fora do Profnit como produto
tecnoldgico da pesquisa realizada, que possa ser utilizado para ensinar e divulgar o
meétodo de analise de originalidade criado.



5. REFERENCIAL TEORICO

No ordenamento juridico brasileiro os direitos de propriedade industrial tém
previsao constitucional no inciso XXIX do artigo 5° que, no entanto, condiciona sua
concessao ao atendimento do interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e
econdmico do Pais. Esta condicionante deve ser interpretada de forma sistematica
com o artigo 170 de nossa carta magna, que elege como um dos principios da ordem
econdmica a livre concorréncia (BRASIL. Constituigdo Federal, 1988). A regra geral é
a livre concorréncia e a exclusao proporcionada pela propriedade industrial € a
excegcao, somente se justificando se tiver o potencial para promover o
desenvolvimento econdmico e se satisfazer requisitos especificos, capazes de
minimizar os custos sociais decorrentes da concessao de direito propriedade sobre
uma criagdo util para a sociedade (LILLA, 2011). Desses requisitos, o que é de dificil
verificagado é a originalidade.

A LPI nos diz que a originalidade esta atrelada a distintividade (BRASIL. Lei
9279, 1996, art. 97), do que decorre que a existéncia de diferengas com o que ja
existia ndo é suficiente, € necessario que a configuragao visual do desenho como um
todo seja percebida como diversa das anterioridades (DANNEMANN et al, 2005). O
desenho deve apresentar um aporte criativo de seu autor que o distancie dos demais
pré-existentes (TOLENTINO, 2021), um contributo minimo que Barbosa (2010)
considera decorrente do sistema constitucional brasileiro, que reconhece o direito do
criador, mas demanda uma contrapartida para a sociedade. Se a logica da
propriedade intelectual é incentivar a criagdo de bens uteis para a sociedade (LARA,
2014), ndo ha qualquer sentido em atribuir exclusividade sobre um desenho que n&o
agrega nada ao acervo de formas ornamentais aplicadas na industria. Pelo contrario,
este titulo caracterizaria uma injustificada restricdo da concorréncia, sem que isto
trouxesse qualquer beneficio (OQUENDO, 2016).

Denis Borges Barbosa (2010) destaca que varias legislagcdes diferentes
apresentam exigéncias similares a originalidade, como o carater singular do direito
europeu, a nao-obviedade do direito estadunidense, ou o ornamento especial do
direito italiano. Diferengas de conceitos a parte, o sentido é sempre de uma qualidade
inerente ao desenho que seja capaz de afasta-lo do lugar comum, do trivial, do padrao,

para ser merecedor da exclusividade. No caso brasileiro, a originalidade é o atributo



que confere ao desenho personalidade e o torna reconhecivel e distinguivel dos
desenhos comuns (BARBOSA, 2010).

Se em um momento inicial a originalidade € o contributo que justifica a protecao
conferida pelo registro, a sua importancia ndo esmaece apds a concessdo. Barbosa
(2014) explica que a extensao da originalidade de um desenho industrial determina a
aura de sua protegao e todas as formas proximas o suficiente a registrada para néo
ser percebidas como distintas infringem o titulo. Assim, tanto antes do depdsito como
depois da concesséo, é imperiosa a afericao de originalidade em desenhos industriais.
No entanto, a legislacdo ndo define o quanto o desenho precisa se diferenciar para
ser original (TOLENTINO, 2021). Consequentemente, todo método que se proponha
a aferir originalidade enfrenta o desafio de determinar o grau de diferenciagcéo
necessario, com o que ja existia ou a forma acusada, para que o requisito esteja
presente. Para alcangar este objetivo, ha uma série de pressupostos juridicos que
conformam a analise e que devem ser escolhidos entre uma série de opcodes
possiveis. Estes pressupostos tém uma relagdo de prejudicialidade entre si, 0 que
significa que ha uma ordem logica para serem abordados, pois é necessario resolver

um ponto antes de passar para o seguinte. O presente trabalho segue esta ordem.
5.1. O PONTO DE VISTA ADOTADO

Oquendo (2014) destaca uma lacuna na legislagcdo nacional, ao nao
estabelecer para quem o desenho deve ser distintivo, isto €, o ponto de vista que deve
ser adotado para analisar a originalidade. Diversamente das patentes, em que a
legislagcao define que a inventividade é aferida pelo ponto de vista de um técnico no
assunto (BRASIL. Lei 9279, 1996, art. 13 e art.14), isto ndo acontece com os desenhos
industriais, em que o legislador deixou livre a escolha. No entanto, a opg¢ao definida
afeta diretamente como a analise é realizada, pois determina o grau de atencgéo
dedicado, o nivel de detalhamento seguido e o conhecimento prévio com que o
analista conta para fazer a comparacao.

De La Houssaye e Peralta (2018) comparam os critérios de analise e
concessao dos escritorios de propriedade industrial do Brasil (INPI), Japao (JPO) e
Estados Unidos (USPTO) e mostram que, se a norma brasileira ndo € categdrica
guanto ao sujeito para quem a forma deve ser distintiva, os outros paises optaram por
levar em consideracdo a facilidade de criagcdo por uma pessoa ordinariamente
habilidosa na arte. Se a avaliacdo a ser feita € se um desenhista industrial com

conhecimento ordinario (médio) na matéria chegaria facilmente a forma proposta, na



verdade estamos tratando de uma figura em tudo equivalente ao técnico no assunto
de patentes (OQUENDO, 2014). Assim, podemos esperar que 0s requisitos para esta
figura sejam os mesmos, apresentando formagao profissional na area, conhecimento
da técnica do ramo e certo grau de experiéncia adquirida com o tempo (DANNEMANN
et al, 2005).

O fato relevante na adog¢ao desse homem padrao € que um técnico no assunto
faz uma analise com maximo nivel de atengao e seguindo critérios técnicos, seu olhar
treinado percebe cada detalhe e cada diferenga com as anterioridades. Optar por um
olhar técnico para a analise de registrabilidade (ou de patenteabilidade, no caso dos
Estados Unidos) de desenhos industriais tende a uma concessao maior de titulos, pois
um técnico detecta e confere grande importancia para todos os detalhes e pequenas
diferencas ja s&o percebidas como distintivas (SILVA, 2022).

Na Europa a opcgéao foi verificar se ha carater singular para um utilizador
informado, sendo que este requisito é satisfeito quando a impressao global de um
desenho provocada no utilizador informado for diversa das impressdes globais
provocadas por todos os desenhos anteriores (BARBOSA, 2009; SILVA, 2022). O
utilizador informado é alguém com conhecimento intermediario entre o consumidor
médio, que é alguém a quem nao se exige nenhum conhecimento especifico, e o
homem do ramo, que € um expert na matéria de quem se espera competéncias
aprofundadas (OQUENDO, 2014; SILVA, 2022).

Pedro Souza e Silva (2022), analisando a jurisprudéncia europeia, explica que
o utilizador informado nao é criador ou perito técnico, mas conhece diferentes
desenhos do setor em causa e tem certo conhecimento dos elementos que os
compdem, prestando uma atencdo relativamente elevada quando os utiliza,
enfatizando ainda que o perfil dessa pessoa ficticia varia de acordo com o setor em
que se insere o produto. Deste modo, se o desenho se refere a radiadores de
aquecimento, o utilizador informado € aquele que compra o produto para uso proéprio,
teve a possibilidade de comparar os produtos disponiveis para compra, através de
revistas de decoragao, visitas a lojas e buscas na internet, isto €, ndo € um decorador
ou arquiteto, mas esta a par dos produtos disponiveis no mercado, das tendéncias da
moda e das caracteristicas basicas do produto (SILVA, 2022). De acordo com o0s
europeus, a escolha desta figura em posi¢ao intermediaria entre o leigo e o expert
proporciona maior equilibrio, entre os poucos registros que seriam concedidos ao
empregar a perspectiva do consumidor usual e o excesso de registros concedidos por
um técnico no assunto (SILVA, 2022).



A doutrina e a jurisprudéncia brasileiras defendem analisar a originalidade pelo
ponto de vista do consumidor usual do produto (DANNEMANN et al, 2005; BARBOSA,
2014; OQUENDO, 2014). A analise que o consumidor usual do produto faz e o grau
de atencdo que dedica depende se € um consumidor leigo ou profissional, se o
produto € de venda direta ao consumidor, a 6tica a ser adotada é de um consumidor
leigo, enquanto se o produto € para venda a profissionais especializados, isto
representa adotar a ética desse profissional (DANNEMANN et al., 2005; BARBOSA,
2014). Importante destacar que este profissional ndo sera necessariamente um
profissional de desenho industrial, ou seja, ndo equivale a um técnico no assunto. No
entanto, certamente fara uma analise mais detalhada e consciente, sendo comparavel
ao utilizador informado do direito europeu (BARBOSA, 2014).

No caso geral, € um consumidor leigo que visualiza rapidamente o produto
como um todo e, sem dar maior atencdo a detalhes, detecta de forma automatica e
inconsciente relagdes entre os elementos que compdem o desenho e forma sua
percepcao (GOMES FILHO, 2008). Este consumidor ndo percebe pequenas
diferencas de detalhes e estd mais sujeito a ser confundido por imitagdes
(DANNEMANN et al., 2005). Analisar a originalidade de desenhos industriais pela
otica do consumidor usual do produto significa conceder menos registros, pois este
sujeito presta pouca atengao a detalhes menores e somente vé distintividade entre
desenhos com diferengas substanciais (SILVA, 2022).

Embora esta seja a posicdo adotada pelo judiciario e pela doutrina
especializada, ha indicios de que na pratica do INPI o exame de registrabilidade é
feito pela perspectiva de um técnico no assunto. Este olhar técnico adotado pela
autarquia ndo passou despercebido a juiza Marcia Helena Nunes do TRF2 que, ao
julgar uma agao de nulidade, notou que o Instituto tende a manter o registro mesmo

quando ha anterioridades muito préximas:

“[...] Creio que a profunda especializagdo de seus técnicos tem influenciado
sobremaneira nessas decisdes enquanto que, a meu ver, interessaria mais,
em hipéteses como a vertente, a visdo do ponto de vista de um consumidor
médio, ndo de um gedmetra especialista. E dizer, um gedbmetra especializado
olha dois objetos e visualiza, de plano, cada detalhe quase minusculo desse
objeto. O consumidor médio ndo. S6 percebe o efeito global mais impactante.
Agora, se até para um gedmetra especializado for dificil aferir a
distinguibilidade de um objeto, sobretudo se este se referir aquele grupo
acima mencionado de objetos de baixa complexidade tecnolégica, entdo a
mim me parece que o objeto n&o seria privilegiavel. A meu ver, a sutileza na
distingédo de algum detalhe s6 emprestaria registrabilidade a um objeto se ela
fosse capaz de evocar no consumidor, por si s6, significagdo morfolégica
distinta do outro objeto que Ihe é anterior. (TRF2, AC 2008.51.01.805451-9,
JFC Marcia Helena Nunes, 10 de setembro de 2009.).



Essa tendéncia tecnicista do INPI no exame de desenhos industriais se reflete
na manutengao de registros de desenhos com poucas diferengcas com o estado da
técnica, pois 0 examinador detecta todas as pequenas diferencas e as considera
suficientes para conferir carater distintivo ao desenho (BARBOSA, 2014). Ignora-se,
portanto, que o consumidor usual do produto, a quem o produto se destina, nao fara
uma analise tao atenta e detalhada e nao percebera diferencas menores, que a um
técnico parecem evidentes, conforme argutamente destacou a magistrada. Na pratica
isto nos aproxima dos Estados Unidos, que adota figuras diferentes para analise de
patenteabilidade’ e de contrafagédo, empregando a dptica da pessoa ordinariamente
habilidosa na arte para analise de concessao e do observador ordinario para a analise
de contrafagdo de uma patente de desenho industrial (OQUENDO, 2014).

Em uma analise de contrafagdo de um registro de desenho industrial, o
judiciario faz a comparacgéo pelo prisma de um consumidor usual. Barbosa (2014)
explica que € aplicado por analogia o conceito de imitagdo de marcas, cujo critério de
afericdo é a possibilidade de confusdo do consumidor. Dito de outro modo, se o
consumidor usual do produto, ndo tendo os dois produtos lado a lado, puder confundir
um com o outro, trata-se de uma imitagdo e n&do ha originalidade. Isto € muito
semelhante ao teste do observador ordinario, utilizado pela jurisprudéncia americana
desde 1871, que determina que ha contrafagdo quando o desenho protegido e o
acusado sao substancialmente iguais aos olhos de um observador ordinario (comum)
prestando a ateng¢do normal de um comprador, o que ocorre quando a semelhanca é
suficiente para enganar dito observador, induzindo-o a comprar um produto supondo
que seja o outro (ESTADOS UNIDOS. Suprema Corte, 81 U.S. 511. Gorham v.
Company v. White, 1871).

A pergunta é se esta escolha do consumidor usual como ponto de vista da
analise de originalidade é acertada. Um bom ponto de partida para responder esta
questao é lembrar que a lei da propriedade industrial veda a imitagdo (BRASIL. Lei
9279, 1996, art. 187), para reprimir a concorréncia desleal (BRASIL. Lei 9279, 1996,
art. 2). E notdrio que um dos meios mais comuns de realizar um desvio fraudulento de
clientela € imitar a forma dos produtos e/ou das embalagens de produtos para
confundir o consumidor, fazendo com que adquira um produto de origem diversa que
se assemelha ao que realmente deseja. Se um desenho industrial € concebido para

atrair e obter a preferéncia do consumidor, através de um visual de conjunto que

! Os Estados Unidos protegem desenhos industriais por patentes de design e ndo por registro, como fazem
o Brasil e a Europa.



proporciona distintividade com relagédo a produtos de mesma espécie preexistentes, a
maneira mais eficaz de inibir a imitagao desta forma distintiva € adotar o ponto de vista
de quem sera iludido pela contrafacdo: o consumidor usual do produto. Se este
raciocinio € valido para a analise de contrafacdo, também se aplica a analise de
registrabilidade. Oquendo (2014) pondera que se a fungdo do registro de desenho
industrial é proteger o titular de confusdo ou associagdo pelo consumidor com
desenhos n&o distintivos de outros, o grau de originalidade que deve ser exigido de
um desenho novo para ser registravel € aquele capaz de obter distintividade suficiente
para evitar a confusdo ou associacdo pelo consumidor meédio do produto. Em
conclusdo, em uma analise teleolégica o uso do ponto de vista do consumidor usual

do produto é o mais adequado para atingir uma finalidade maior da lei.
5.2. AS VEDACOES DO INCISO Il DO ARTIGO 100.

E importante entender as vedacdes do inciso Il do artigo 100 da LPI, pois ha
formas que s&o excluidas da protegao por registro de desenho industrial, cuja analise
de originalidade nao deve sequer ser iniciada, bem como ha elementos que fazem
parte da forma do objeto e ndo estdo protegidos, devendo ser desconsiderados na
analise de originalidade.

Este inciso tem como intengdo garantir que apenas a forma livre para
apropriagao seja objeto de direito de exclusiva (BARBOSA, 2003). Assim sendo, a
forma necessaria € aquela que € compulsoria para o objeto (DANNEMANN et al.,
2005), o que pode ocorrer por motivos diversos, como ser inerente a propria natureza
do produto, associada pelo consumidor aquele tipo de artigo, determinada por normas
e padrdes, ou por questdes mercadoldgicas. Em um exemplo hipotético, uma tentativa
de fabricar chaleira sem bico ndo encontra aceitagao pelo consumidor, pois este nao
reconhece o produto sem bico como sendo uma chaleira. Em um exemplo real, uma
norma regulamentadora determina que um produto obrigatoriamente deve apresentar
determinada forma. Somente as formas que estdo livres para alteracdo pelo
desenhista industrial sdo suscetiveis de registro.

A segunda edigdo do Manual de Desenhos Industriais do INPI considera forma
comum ou vulgar aquela que nao é resultante de esfor¢o criativo do autor, como
formas geométricas basicas sem nenhuma caracteristica distintiva adicionada (INPI,
2023). Poderiamos acrescentar a esta lista as formas que, sem serem necessarias,
sdo usualmente utilizadas por produtos da mesma espécie anteriores, ou seja, que

sdo o padrao de mercado para aquele produto (MORO, 2009). Por exemplo, um



monitor de computador poderia perfeitamente ter uma forma circular ou oval, mas a
forma comum é quadrada.

Na figura 1 vemos trés luminarias pendentes resultantes de uma combinagao
de formas coénicas. Ninguém pode ter exclusividade sobre a forma cbnica
isoladamente, porque € uma forma geométrica basica, mas também porque é uma
forma usual em luminarias pendentes. O fato de a forma cénica ser comum no produto
nao significa que nao seja possivel obter registros de produtos novos com
configuragbes que utilizem cones. Se a forma cbnica € comum e ninguém tem
exclusividade sobre ela, o que diferencia os desenhos sdo os detalhes ornamentais
agregados ao conjunto e a composigao resultante. Como nos lembra o Instituto
Dannemann (2005), dependendo do setor mercadolégico em que se insere o produto,
pequenas alteragdes ja podem ser suficientes para que o produto seja compreendido
como distinto. Como o que diferencia todas as luminarias no setor mercadologico s&o

detalhes, significa que a originalidade requerida para desenhos novos é baixa.

Figura 1 — Exemplo de composi¢gdes com formas comuns ou vulgares.
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Fonte: Desenho do autor.



A primeira luminaria € irregistravel, porque representa a forma comum do
produto: uma forma cénica pura aberta inferiormente; a segunda tem a forma de um
cone seccionado superiormente (um tronco de cone) fechado por uma placa plana
recuada e paralela a borda da abertura inferior; enquanto a terceira apresenta anéis
cilindricos verticais e concéntricos que se projetam além da borda inferior do cone. A
segunda e a terceira forma sao registraveis, no entanto, como ndo ha exclusividade
sobre o cone em si, mas sobre a composi¢gao dessa forma geométrica basica com
outros elementos ornamentais agregados, a aura de protecdo dos registros é
pequena. O alcance da protecdo de um desenho industrial € diretamente proporcional
a originalidade da forma registrada (DANNEMANN et al., 2005) e quanto mais distante
da forma comum ou vulgar, maior a originalidade, isto é ilustrado na figura 2, em que
0 registro da primeira garrafa teria um escopo pequeno e o da segunda seria

sobremaneira maior.

Figura 2 — Forma comum e forma fora do padrdo em garrafas.

Fonte: Composigao com fotos do autor.

Na figura 3 vemos quatro registros de desenhos industriais de dispensadores
de alcool gel, dispostos em ordem cronoldgica da esquerda para a direita, do mais
antigo para o mais recente. Ndo ha como conferir exclusividade sobre a forma
cilindrica, pois isto significaria limitar o repertério de formas geométricas basicas
disponiveis a todos os criadores. A eventual originalidade seria resultante da

composicao do cilindro com os demais elementos, sobre os quais efetivamente ha



liberdade para a atuagao da criatividade do desenhista, ou seja, a base, a tampa do
corpo, o pedal e o bico dispensador. Importante ressaltar que apenas a primeira e a
segunda forma seriam registraveis, pois a primeira seria impeditiva para as duas
ultimas, o que leva a crer que os registros foram concedidos apenas por n&o sofrerem

exame de mérito.

FIGURA 3 — Registros de desenho industrial de dispensadores de alcool gel.
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Fonte: Composi¢ao do autor utilizando registros obtidos no INPI.

E importante ressalvar que se deve levar em consideracéo o setor tecnolégico
a que pertence o desenho, pois mesmo uma forma geométrica basica, se nunca
aplicada anteriormente a um determinado objeto, pode ser considerada original
(DANNEMANN et al., 2005). E o que alguns autores denominam de novidade relativa
ou de aplicagdo dos desenhos industriais (SILVEIRA, 2012; BARBOSA, 2014). A
protecao legal ndo é da forma em abstrato, mas da forma aplicada a um produto
industrial especifico, o que faz com que uma nova aplicagdo de uma forma conhecida
seja privilegiavel (BARBOSA, 2014). Abaixo vemos um exemplo de uma forma

geométrica basica que é original no produto em que ¢é aplicada.

FIGURA 4 — Telefone celular com formato circular.



Fonte: Desenho do autor.

No entanto, deve-se ressalvar que existe diferenca entre aplicagcao nova e
emprego novo, sendo este ultimo a transposi¢céo da forma para um produto analogo
nao suscetivel de protecdo (BARBOSA, 2014). Gama Cerqueira (2010) da como
exemplo de produto analogo um padrdo ornamental usado em um tecido de 1a que é
transposto para um tecido de seda. Barbosa (2014) explica que € analogo o que o
consumidor considera analogo, sendo empregado um raciocinio semelhante ao da
averiguacgao de afinidade de marcas. Entao, se apropriando da definicdo da afinidade
do INPI (2007) seriam produtos que, embora de espécies distintas, guardam entre si
alguma relagéao, seja em fungdo do género a que pertencem, seja em razéo de sua
finalidade/destino e/ou das novas tecnologias. Assim, seriam considerados produtos
analogos: sabdes medicinais e de limpeza, por serem do mesmo género; balas e
doces, por terem mesma finalidade e serem substituiveis; roupas esportivas e
acessorios esportivos, por terem 0os mesmos canais de comercializagao e usarem os
mesmos meios publicitarios; entre uma multiplicidade de outros.

O inciso Il do artigo 100 veda também o registro da forma determinada
essencialmente por consideragdes técnicas ou funcionais. Para compreender o motivo
se deve levar em conta que a lei brasileira define o desenho industrial como a forma
plastica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que
possa ser aplicado a um produto (BRASIL. Lei 9279, 1996, art. 95). Em ambos os
casos ha a exigéncia de ornamentalidade, entendida como aquilo cuja caracteristica
principal é tornar algo mais atraente, decorativo ou fazé-lo ganhar aspecto incomum.
Isto é substancialmente diferente, por exemplo, da definicdo de desenho industrial
adotada na Europa, que conceitua o desenho como a aparéncia do todo ou de parte
de um produto, sem que haja qualquer exigéncia de ser atrativa, decorativa,



ornamental ou esteticamente agradavel, o que possibilita a protegdo inclusive de
desenhos funcionais (BENTLEY et al., 2018). Em outros termos, a exclusdo em nosso
ordenamento juridico decorre da prépria definicao acolhida pela legislagao nacional
do que é um desenho industrial.

O registro se destina a proteger uma criagado que tem a finalidade de tornar um
objeto decorado e a nao observancia dessa limitagcdo leva a distorgéo,
desvirtualizacédo e enfraquecimento da protecao (KRETSCHMANN; TOLENTINO,
2023). No nosso pais, a diferenciagdo de produtos através do carater ornamental
transcende a sua funcionalidade (BARBOSA, 2014) e, de forma coerente, o objeto da
protecao do registro de desenho industrial recai sobre o que tem de inutil e supérfluo
do ponto de vista técnico, sendo necessario excluir da protecado tudo que for
essencialmente funcional e util (OQUENDO, 2014).

Além de ser uma decorréncia logica da natureza das caracteristicas que o
registro se propde a proteger, a exclusdo dos elementos estritamente técnicos e
funcionais da exclusividade decorre de forma direta da vedagao a sobreposicdo de
direitos sobre o mesmo objeto, pois tais elementos seriam protegiveis por patente
(OQUENDO, 2014). Deste modo, o INPI (2019) indefere, ou pelo menos deveria
indeferir, um pedido de registro de desenho industrial quando a forma € determinada
mais por preocupacodes funcionais do que com a aparéncia ou aspecto visual do
objeto.

Na figura 5 vemos exemplos de desenhos considerados estritamente funcionais
pela autarquia, mais especificamente um suporte, uma engrenagem e uma conexao
hidraulica, dados como exemplos na 12 Edigdo do Manual de desenhos industriais do
INPI e reunidos em uma mesma figura para facilitar a visualizagdo. Tudo nestas

formas é determinado pela fungdo que realizam.

FIGURA 5 - Formas essencialmente funcionais

Fonte: Manual de desenhos industriais do INPI, 12 Edi¢cao, 2019.



Em um primeiro momento € importante ressaltar que é pacifico na doutrina e
jurisprudéncia que este inciso nao significa que o produto ndo possa ter caracteristicas
funcionais (DANNEMANN et al., 2005; OQUENDO, 2014). O objetivo de um desenho
industrial € ornamentar um objeto utilitario, que certamente tem fungdo. Deste modo,
todo desenho industrial apresenta, em maior ou menor grau, tanto caracteristicas
funcionais como ornamentais (INPI, 2023). Isto é, a regra geral € que um desenho
industrial atenda fungdes praticas e esteja vinculado a caracteristicas funcionais. A
palavra-chave no artigo € “essencialmente”, da qual se depreende que ndo € vedado
ao objeto realizar fungdes praticas, mas sim que a forma n&o pode ser determinada
predominantemente pela fungao que atende (DANNEMANN et al., 2005).

Nao ha muita dificuldade quando o desenho em sua totalidade é determinado
por consideragdes técnicas ou funcionais, como os exemplos apresentados na figura
5, caso em que a consequéncia deve ser o indeferimento do pedido. O problema surge
guando um objeto, que em sua configuragao geral € ornamental, apresenta partes que
sdo estritamente funcionais, pois ha clara dificuldade de distinguir quais elementos
entram nessa categoria, novamente por uma auséncia de definigdo legal do que sejam
e de quais parametros devem ser aplicados. Além disso, € necessario definir como
estes elementos funcionais devem ser levados em consideragdao na analise de
registrabilidade e contrafagao.

Kretschmann e Tolentino (2023) nos lembram que a prote¢cdo do registro ndo
abrange todas as caracteristicas externas visiveis de um objeto, apenas as que s&o
ornamentais, o que faz com que os elementos funcionais externamente visiveis em
um desenho nao estejam protegidos no registro, sendo representados apenas para
complementar o objeto como um todo, tendo que ser abstraidos em qualquer analise
do desenho. As autoras enfatizam que existem limites legais para as formas que s&o
passiveis de registro de desenho industrial, reconhecem a dificuldade de
reconhecimento de elementos essencialmente funcionais, mas dao uma interpretacao
ao “essencialmente técnico ou funcional” que exclui a ornamentalidade de qualquer
elemento que seja também funcional.

N&o ha o que divergir quando os elementos s&o puramente funcionais, como
ocorre com pecas must-fit, que € um tipo de elemento concebido para permitir a
interconexao de partes de um produto complexo, como encaixes e travas, tendo sua
forma completamente determinada pela fungdo. Nesse sentido, na figura 6 é
representada uma chave de porta, em que a porgao de pega tem inegavel intengao

ornamental e faz parte do apelo comercial do produto. Por outro lado, a porcdo com



os dentes é determinada exclusivamente pelo segredo da fechadura, sendo
totalmente funcional. Esta ultima parte nao esta protegida por um registro de desenho

industrial, tendo que ser ignorada em uma analise de originalidade.

Figura 6 — Chave de porta.
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Fonte: Desenho do autor.

No entanto, quando estes elementos s&o conformados segundo um imperativo
técnico, mas também por um determinado resultado ornamental pretendido, como isto
deve ser levado em consideragao? Kretschmann e Tolentino (2023) afirmam que uma
textura ndo poderia ser protegida por registro de desenho industrial, por ter uma
funcdo técnica. Normalmente uma textura visa um efeito técnico, como aumentar o
atrito com alguma parte do corpo do usuario e facilitar o manuseio, ndo obstante, é
possivel pensar em uma textura formada por uma composicdo de diferentes
elementos geométricos em alto relevo, formando uma figura ou mosaico que, além de
satisfazer a fungao técnica, também tem um evidente objetivo ornamental. Abaixo é

justamente isto que ocorre.

Figura 7 — Textura com efeito ornamental.



Textura

Fonte: Compilagédo do autor com imagem obtida no registro europeu 6356462.

E evidente que a textura dentro do calgado tem o objetivo funcional de aumentar
a aderéncia do pé do usuario e manter o calgado firme, assim como € evidente que
ha um efeito ornamental pretendido, ao fazer a textura com uma composi¢cao de
circunferéncias de diferentes diametros, radialmente dispostas e seguindo a curvatura
da lateral da sola. Ignorar esta textura na analise de originalidade seria ignorar uma
caracteristica ornamental do desenho, que tem uma contribuicdo inegavel ao visual
de conjunto da peca.

Considerar que todos os elementos de um desenho que tem uma fungao estao
excluidos da protecédo do registro, faria com que fossem abstraidos da analise e a
originalidade aferida apenas com as caracteristicas puramente ornamentais. O INPI
(2023) estabelece que se ha algum aspecto ornamental na configuragdo externa de
uma forma ditada por consideragdes funcionais, ndo € possivel o registro quando o
ornamental ndo sobressai ao funcional. Entende-se, portanto, que se o ornamental
predominar, € possivel. A conclusdo légica € que ha a necessidade de distinguir
nesses elementos o que decorre de objetivos técnicos e o que decorre de uma
ornamentalidade pretendida e verificar o que prepondera. A baliza dada pela Lei para
o todo vale também para suas partes, um elemento do desenho pode ter funcéo e
ainda assim ser majoritariamente ornamental.

Introduzido o problema de determinar quais elementos sao estritamente
funcionais na forma plastica ornamental de um objeto, deve-se dizer que muito pouco
se discutiu no Brasil sobre o assunto, o que torna imprescindivel recorrer ao direito
comparado, para verificar quais sao os critérios e testes utilizados em outros
ordenamentos juridicos em que o problema foi tratado com profundidade. Entre os
poucos autores nacionais que se dedicaram ao tema, Oquendo (2014) elenca os

seguintes critérios utilizados no estrangeiro para verificar se um elemento é



estritamente funcional: o critério da multiplicidade das formas, o critério dos contornos,
o critério dos embelezamentos e o critério da intengcao do autor. Todos estes critérios
apresentam argumentos favoraveis e contrarios a sua adogao, sendo necessario
escolher um compativel com o ordenamento juridico brasileiro que seja o mais
adequado.

Conforme apontado anteriormente, a legislagdo da Unido Europeia permite a
protecdo de formas funcionais por registro de desenho industrial, exceto quando a
forma ¢ ditada unicamente pela fungéo técnica (UNIAO EUROPEIA. Regulamento
relativo aos desenhos comunitarios, 2002, art. 8°). E uma excecdo que tem trés
objetivos: impedir que caracteristicas necessarias para alcangar um efeito técnico
sejam exclusivas, pois se sua apropriagao fosse possivel seria por patente; deixar tais
caracteristicas necessarias livres para reproducido, e; reconhecer que, se a
configuragédo é imposta pela fungédo, ndo ha liberdade de criagdo para o desenhista
industrial e nenhuma contribuigdo deste que justifique a exclusividade (BENTLEY et
al., 2018). Entre uma série de critérios testados nos ultimos anos, as duas principais
teorias utilizadas na Europa para determinar se uma forma é determinada unicamente
pela fungdo sdo a teoria da multiplicidade de formas e a teoria da causalidade
(BENTLEY et al., 2018).

De acordo com a teoria de multiplicidade de formas, se existem outras formas
de um produto que sido capazes de cumprir a mesma funcao técnica, o desenho do
produto é registravel, uma vez que esse conjunto de formas possiveis mostra que o
desenhista industrial n&o foi limitado pela funcédo, mas era livre para optar por qualquer
uma das alternativas no desenvolvimento do desenho (DERCLAYE, 2020). Ou seja,
apenas quando o desenhista industrial ndo tem qualquer liberdade para interferir na
forma final do objeto que este n&o sera registravel (BENTLEY et al., 2018). No
entendimento de Oquendo (2014), o critério da multiplicidade das formas determina
que uma forma é estritamente funcional quando é a Unica possivel para obter um
determinado efeito técnico. Importante destacar que raramente existira uma unica
forma para alcangar um resultado técnico. Cunha (2003) da o exemplo de uma antena
de recepcao, em que qualquer alteracdo na forma compromete a funcionalidade. Se
ha escolha entre duas ou mais configuragdes, mesmo que todas sejam funcionais, o
artigo 82 do Regulamento nao se aplica ao caso (BENTLEY et al., 2018). Entéo, diante
de uma acusacao de que a forma cai nesta excecao, a defesa usual € mostrar outras

formas capazes de realizar a mesma fungao.



Esta teoria foi bastante criticada por autores que entendem que compromete a
finalidade do artigo 8, que é impedir que alguém monopolize uma forma funcional por
meio da lei de desenhos industriais (BENTLEY et al., 2018). Em tese, se existem
varios desenhos puramente funcionais para o mesmo objetivo técnico, a escolha pode
ter sido determinada pelo efeito na aparéncia do produto, mas o fato de consideragdes
ndo funcionais terem levado o desenhista industrial a escolher uma forma, em
detrimento das outras, ndo muda a natureza essencialmente funcional da forma
escolhida (AFORI, 2010). O resultado € conferir exclusividade a uma forma vedada
por lei.

A jurisprudéncia dos Estados Unidos também emprega um teste semelhante
para determinar se um elemento tem caracteristicas utilitarias, o teste dos desenhos
alternativos, que entende que se existem desenhos alternativos que realizam
substancialmente a mesma fungao, o desenho reivindicado ndo esta monopolizando
a funcdo e é valida a patente (SAIDMAN, 2021). Interessante € que a legislagéao
americana exige ornamentalidade para uma patente de desenho industrial. McKenna
(2021) afirma que a jurisprudéncia americana ndo da a necessaria importancia ao
requisito, que deveria ser o ponto de distingdo entre matéria sujeita a patente de
utiidade e a patente de desenho industrial, tendo reduzido ornamentalidade a n&o
funcionalidade, que é aferida pelo teste dos desenhos alternativos. Nem sempre foi
assim, o rigor do padrado de avaliag&do de formas funcionais se deteriorou com o tempo
e deu lugar a padrées mais flexiveis e subjetivos, derivando do texto e racionalidade
subjacente a lei de 1902, que tinha o claro propésito de excluir caracteristicas
funcionais da protecao de patentes de desenho industrial, passando a perguntar se a
funcionalidade poderia ser alcangada por outras configuragbes e salvando muitas
patentes que anteriormente teriam sido anuladas (MENELL; CORREN, 2021). Na
pratica, o grau de ornamentalidade considerado suficiente pelo judiciario americano
hoje € minimo.

E evidente que o critério da multiplicidade das formas e seu correspondente
americano sao inadequados quando a lei exige ornamentalidade para um desenho
industrial, como ocorre na nossa legislagdo. Se o critério da multiplicidade de formas
se baseia em existirem alternativas funcionais para substituir a configuragdo sob
escrutinio, a menos que a forma funcional seja a unica possivel, a sua aplicagdo no
Brasil levaria uma forma funcional a ser tratada como ornamental e considerada na

analise de originalidade, o que afrontaria a propria definicdo de desenho industrial



adotada em nosso pais. Refuta-se, portanto, o critério da multiplicidade das formas
por ser incompativel com nosso ordenamento juridico.

A teoria rival utilizada na Europa, preferida pelos paises que exigem
ornamentalidade, € a teoria da causalidade. Segundo esta teoria, a exclusdo somente
se aplica se o produto for determinado (tiver como causa) unicamente sua fungéo
técnica, independentemente da possivel existéncia de alternativas de desenho
industrial (DERCLAYE, 2021). Entdo, se a forma for determinada por outras
consideragdes além da técnica € registravel. A jurisprudéncia da Unido Europeia
pendia para o critério da multiplicidade das formas até o caso DOCERAM, que se
referia a pinos ceramicos de centragem para soldagem, em que o tribunal enfatizou
que uma forma ¢é determinada exclusivamente pela fungdo técnica quando
consideracgdes ligadas ao aspecto visual sdo irrelevantes na escolha da configuragéo,
independente de existirem outros desenhos capazes de obter o mesmo resultado
técnico, ou seja, rejeitou expressamente a teoria da “multiplicidade das formas” e
acolheu a teoria da “causalidade” (SILVA, 2019). O tribunal ainda enfatizou que se a
simples existéncia de formas alternativas para realizar a mesma funcédo fosse
suficiente para elidir a aplicagédo do artigo 8° do Regulamento 2006/02, isto incentivaria
os agentes econdmicos a fazerem varios registros comunitarios das formas capazes
de realizar a funcao, na pratica obtendo uma exclusividade equivalente a oferecida
por patente, sem ter que satisfazer os requisitos de uma patente (DERCLAYE, 2020).
Em tese, a teoria da causalidade é compativel com o nosso ordenamento juridico,
uma vez que permite excluir elementos funcionais em que ndo houve também uma
preocupacao com a ornamentalidade.

O critério dos contornos determina que um registro ndo pode ser concedido ou
deve ser anulado quando a forma plastica esta indissoluvelmente ligada ao efeito
técnico ou a funcionalidade (OQUENDO, 2014). Ou seja, o simples fato de a forma
estar intimamente ligada a fungao € suficiente para que n&o possa ser protegida por
registro de desenho industrial. E uma posicdo muito semelhante a defendida por
Kretschmann e Tolentino (2023) em seu recente artigo sobre elementos funcionais em
desenhos industriais e, pelos mesmos motivos expostos ao analisar o artigo, este
critério deve ser refutado. E possivel que uma forma esteja ligada de forma
indissoluvel a uma funcionalidade, mas também a um resultado ornamental, ou seja,
o critério dos contornos, em alguns casos, fara com que uma forma que contribui para

a ornamentalidade seja ignorada. Como pontua Oquendo (2014), se este critério fosse



adotado no Brasil a grande maioria dos desenhos hoje vigentes teriam que ser
anulados.

O critério dos embelezamentos parte da ideia de que existem formas genéricas,
vulgares, funcionais e técnicas, que s&o basicas e nao passiveis de prote¢cdo por
registro, sobre as quais s&o realizados acréscimos e embelezamentos, que as tornam
merecedoras da protecdo (OQUENDO, 2014). Para determinar se uma forma é
essencialmente determinada por consideragdes técnicas, o observador teria que
considerar esta estrutura fundamental (a forma basica) despida de acréscimos e
verificar se foram feitos tais embelezamentos, no entanto, a dificuldade seria
determinar quais sdo estas formas basicas sem acréscimos (OQUENDO, 2014). E
necessario um grau de abstragdo alto para determinar qual seria a forma basica de
um elemento sem quaisquer ornamentos e embelezamentos, no entanto, o critério &
compativel com a finalidade da legislag&o brasileira.

O critério da intengao do autor exige que o0 examinador se coloque no lugar do
desenhista industrial no momento da criagao do desenho e verifique se teve a intengao
de criar uma configuracéo essencialmente técnica ou funcional, ou se objetivou tornar
o produto esteticamente atraente (OQUENDO, 2014). Um teste que procura a
intencdo subjetiva do criador ou desenhista industrial € um teste fraco, que pode ser
facilmente manipulado, além de ser inadequado, pois ndo é um teste objetivo que
possa ser julgado com base somente nas caracteristicas do desenho (AFORI, 2010).
Do ponto de vista juridico, a aplicagédo deste teste ao caso concreto ndo pode ser um
exercicio de adivinhacdo sobre o que passava na mente do desenhista industrial,
assim sao necessarias provas concretas da intencdo do criador, como contratos,
correspondéncia, memorandos, testemunhas, gravagbes etc., o que dificulta sua
aplicacédo (OQUENDO, 2014).

Em conclusdo o teste da causalidade € o que mais se adequa ao caso
brasileiro, pois ndo confronta a definicdo de desenho industrial de nossa legislagao,
permite avaliar elementos que sejam simultaneamente funcionais e ornamentais, nao
determinando a sua exclusio pelos simples fato de atenderem uma funcionalidade e

permitindo que sua contribuicdo ao visual de conjunto seja avaliada.
5.3. O GRAU DE ORIGINALIDADE A SER CONSIDERADO

Denis Borges Barbosa (2014) afirma que ha uma originalidade diferente a ser
procurada em cada setor do mercado. O grau de originalidade a ser considerado deve
refletir as particularidades do setor a que pertence o desenho, sendo maior ou menor



de acordo com a facilidade ou dificuldade de diferencia-lo dos congéneres
(BARBOSA, 2009). O Instituto Dannemann (2005) explica esta variagdo na
originalidade pelo espago existente para o desenvolvimento de novas formas,
havendo produtos em que esta margem € pequena e outros em que € bem maior. A
diferente intensidade da originalidade em cada setor esta relacionada ao grau de
liberdade do criador no caso concreto, isto €, se o contexto permite variagcbes minimas
no desenho, por questdes técnicas ou mercadoldgicas, € esta variagdo minima que
deve ser considerada para aferir o carater singular (BARBOSA, 2009).

A legislagdo europeia prevé expressamente que na avaliagdo do carater
singular deve ser levado em conta o grau de liberdade do criador, sendo a apreciagao
da singularidade um processo complexo, que compreende: determinar qual é o setor
dos produtos; definir qual é o utilizador informado deste setor; avaliar o grau de
liberdade do criador do desenho e; comparar, tendo todos os fatores anteriores em
consideragao, a impressao global do desenho provocada no utilizador informado com
as impressodes globais de todos os desenhos anteriores (SILVA, 2020). Este tipo de
analise sera feito em uma acgao de nulidade de registro, pois a Europa também
concede o registro sem exame de mérito. A definicdo do carater singular europeu é
analoga a definicdo brasileira de originalidade, na pratica sendo aferida pela
distintividade do desenho com relagao ao estado da técnica, tal como aqui. A diferenca
reside na figura para a qual o desenho deve ser distintivo, que na Europa € o utilizador
informado e no nosso pais o consumidor usual do produto. Quanto menor o grau de
liberdade do desenhista, menor a originalidade que deve ser exigida e procurada.

A questdo € como levar em consideragao o grau de originalidade para cada
setor na analise de originalidade em uma agao de contrafagédo. Denis Borges Barbosa
(2014) propbs o que chamou de método tripartite para desenhos industriais, no qual
propde a comparagao nao apenas entre a forma registrada e a forma acusada, mas
comparar a forma registrada com o estado da técnica mais préoximo e considerar a
distancia da forma registrada com esta anterioridade o grau de diferenciagdo que a
forma acusada tem que superar para estar fora do escopo do registro.

Clovis Silveira (2019) endossa e aplica este método em pericias de propriedade
industrial, ponderando que ¢é indispensavel incluir na comparagdo produtos
compreendidos pelo estado da técnica que se aproximam do desenho registrado, pois
ignorar as implicagdes do contexto no grau de originalidade exigido pode levar a

conclusodes erradas.



Na acao de contrafagao do registro DI5800254-7, que se refere a forma plastica
ornamental de um veiculo, Silveira (2019), atuando como assistente técnico do
acusado, levou em consideracédo as caracteristicas comuns do género Hatchback,
cuja configuragdo é sempre a mesma e inerente a este tipo de veiculo. Um veiculo
Hatchback tem uma configuragdo sem porta-malas separado, em que a porta traseira
bascula para cima e da acesso ao compartimento de carga dentro do préprio corpo
do veiculo. Algo que fugisse completamente desta configuragédo ndo seria considerado
um Hatchback, do que decorre que esta forma € necessaria e estes elementos
comuns devem ser ignorados ao procurar originalidade, pois ndo estao livres para
alteracao pelo desenhista.

Uma vez abstraida a forma comum da analise, a inclusdo do estado da técnica
mais proximo demonstra que a similaridade de uma anterioridade com a forma
registrada € maior do que da forma registrada com o veiculo acusado, do que se
conclui que ndo ha contrafagdo. (SILVEIRA, 2019). Se a comparacao for feita
simplesmente entre a forma registrada e a forma acusada, o resultado € o oposto, pois

as formas séo visualmente muito proximas. Na figura 8 é mostrada a comparagao.

FIGURA 8 - Comparagao Registro, Anterioridade e Forma acusada.

Anterioridade DI5800254-5

Forma acusada
Fonte: Compilagéo do autor?

2 Montagem com imagens coletadas nos sites do INPI e Wikimedia Commons:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2012 Mini_ Cooper Clubman Diesel 1.6.jpg e
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lifan 320 Sanming 01 2022-07-01.ipg.




A comparagao com o estado da técnica para avaliar uma suposta contrafacéo
também é adotada nos Estados Unidos, o que era feito através do teste do ponto de
novidade até o caso Egyptian Goddess v. Swisa Inc. O juizo, citando os precedentes
em que este teste foi criado, explicou que até entdo o autor de uma demanda de
contrafagdo de patente de desenho industrial deveria provar que a forma acusada é
substancialmente similar sob o teste do observador ordinario e, ainda, que contém
substancialmente os mesmos pontos de novidade do desenho industrial protegido. De
acordo com o teste do ponto de novidade, deve-se identificar as caracteristicas novas
introduzidas por um desenho industrial em relagcdo aos anteriores, isto €, as
caracteristicas novas que o distinguem do estado da técnica e procurar estas mesmas
caracteristicas no desenho industrial acusado. Nao é suficiente a possibilidade de
confusao pelo observador ordinario, o desenho acusado deve ainda ter se apropriado
dos pontos de novidade da forma protegida. O ponto de novidade em uma patente de
desenho industrial pode ser um unico elemento de desenho industrial novo, ou uma
combinacgao de elementos individualmente conhecidos do estado da técnica, nesse
ultimo caso tendo de ser um avango nao trivial com relagdo ao que ja existia.

Atuando como Amicus Curiae nesse processo e defendendo posi¢cao
divergente, a Organizagdo Americana de Direito da Propriedade Intelectual (AIPLA)
(2008) e Apple (2008) contestam a utilidade do teste do ponto de novidade e defendem
um teste de comparacgao visual de trés vias, em que o teste do observador ordinario
deve necessariamente incluir consideracdo do estado da técnica, ocorrendo
contrafacdo se o observador ordinario considerar o desenho acusado
substancialmente igual ao desenho patenteado e com maior similaridade ao desenho
patenteado do que ao estado da técnica. Basicamente o mesmo teste tripartite
proposto por Denis Borges Barbosa. A decisao da corte foi afastar o teste do ponto de
novidade e adotar o teste do observador ordinario conhecedor do estado da técnica,
evidenciando que isto ndo significa que a analise das caracteristicas novas em um
desenho industrial ndo seja importante e ndo deva ser feita, mas a comparagao deve
ser feita dentro do teste do observador ordinario e nd&o como um teste independente.

Embora ndo fagca sentido compreender o teste do ponto de novidade como
peremptério para aferir contrafagdo, como faziam os Estados Unidos, determinar
quais as diferengas que a forma registrada apresenta com o estado da técnica que a

tornam unica pode ser util para aferigdo de originalidade.

5.4. PSICOLOGIA DA PERCEPCAO DAS FORMAS



Da interpretacéo da lei vem que um desenho industrial deve ser analisado como
uma unidade inseparavel (CUNHA, 2003), em que as partes individualmente podem
até ser conhecidas (BRASIL. Lei 9279, 1996, art. 97), pois 0 que se procura é a
originalidade da composi¢do como um todo. Deste modo, adotando a terminologia
europeia, deve-se verificar a percepgao global do desenho. Se partirmos da premissa
que esta analise deve ser realizada pelo ponto de vista do consumidor usual do
produto (DANNEMANN et al, 2005), ha uma perfeita harmonizagdo com a lei, pois a
percepcao da forma pelo consumidor é decorrente de uma sensagao global, pois
“...nao vemos partes isoladas, mas relagbes” (GOMES FILHO, 2008, p.16.). O cérebro
humano capta a forma de imediato e de maneira simultanea aprende o padrao global
(ARNHEIM, 2022). Neste sentido, os conceitos da Gestalt, que € uma escola de
psicologia experimental que atua na teoria da forma e estudos da percepgéo, se
coaduna perfeitamente com o objetivo de averiguar originalidade pela perspectiva do
consumidor.

De acordo com as teorias da Gestalt, ver é captar as caracteristicas notaveis
do objeto, os tracos relevantes que estabelecem a sua identidade e permitem que seja
entendido como um padrdao completo, nesse contexto a aparéncia de qualquer
elemento esta relacionada a sua funcdo e posicdo em um padrdo mais amplo
(ARNHEIM, 2022). Isto significa que para identificar um objeto ndo precisamos e nao
percebemos todos os detalhes de sua forma, mas apenas detectamos as suas
caracteristicas visuais preponderantes. Do ponto de vista diametralmente oposto, isto
denota que alteracbes em caracteristicas ou elementos secundarios e nao distintivos
faz com que a forma alterada ndo seja percebida como diversa. O resultado € um
segundo desenho que carece de originalidade com relagdo ao primeiro, uma imitagéo
que pode induzir o consumidor ao erro.

Esta implicito nessa escolha do consumidor usual que é necessario abandonar
o ponto de vista de um técnico no assunto. Entdo a ideia ndo é fazer uma analise
tecnicista, percebendo e contabilizando todos os infimos detalhes isoladamente, mas
olhar a forma como um todo e sentir a percepgéo global que provoca, para entdo olhar
as anterioridades ou a forma registrada e verificar se a percep¢ao global € a mesma
(SILVA, 2019). E necessario reconhecer que esta mudanca de paradigma,
abandonando completamente o raciocinio de um técnico da area, € em objetivo nédo
atingivel em sua totalidade, pois em algum momento sera necessario adotar um olhar
técnico, notadamente quando for necessario determinar quais elementos sao

estritamente funcionais e qual a forma comum do produto, mas na maior medida do



possivel &€ necessario mimetizar os processos mentais de um consumidor comum ao

analisar o desenho.
5.4.1. Leis de organizagao da forma percebida

Pode-se definir a forma como os limites externos da matéria que constitui um
objeto e que Ihe proporcionam uma aparéncia (GOMES FILHO, 2008). O sentido
basico que utilizamos para aprender a forma de algo é a visdo. Ver € um processo de
captacao ativo, em que o observador percebe apenas as caracteristicas proeminentes
dos objetos e, baseado apenas nestes tragos relevantes, gera um padrédo visual
completo que permite reconhecer e identificar a forma que esta sendo visualizada
(ARNHEIM, 2022).

O que nos interessa é entender como organizamos mentalmente as
informacdes que recebemos através do sentido da visdo e a percepc¢ado decorrente
desta organizagao, o que envolve compreender os mecanismos internos envolvidos.
Como ponto de partida, os psicologos da Gestalt costumam dividir as forgas em
externas e internas, as primeiras seriam os estimulos sensoriais externos recebidos
via retina e as segundas seriam as forgas organizacionais que estruturam
internamente as formas em padrdes, que conformam nossa percepcao e explicam a
maneira como vemos as coisas (GOMES FILHO, 2008).

Entre os principios basicos de organizagao estao as for¢cas de segregacgao e
unificagdo (GOMES FILHO, 2008). Nesse ponto, o que importa € entender porque
determinados elementos sao percebidos como uma unidade e outros como entidades
separadas. Jodao Gomes Filho (2008) evidencia que a primeira condicdo é que exista
contraste entre os elementos, pois se a estimulacao visual € homogénea dificilmente
serdo percebidos como elementos distintos. Contraste pode se referir a qualquer
elemento basico do objeto e pode ser obtido utilizando a diferenga entre tons e
semitons, cores quentes e frias, claros e escuros, elementos pequenos e grandes,
dire¢des e ritmos e outros (GOMES FILHO, 2008). Na figura 9 vemos um frasco de
perfume em que ha contraste entre a tampa texturizada e o corpo liso, bem como entre

0 volume maior do corpo e o volume menor da tampa.



Figura 9 — BR 30 2012 000635-0.

CONTRASTE

— TEXTURIZADO

Fonte: Compilagéo do autor?

O contraste pode facilitar ou dificultar a percepgdo de um objeto como
auténomo. Um circulo cinza escuro em um fundo cinza escuro nao se destaca e tem
maior dificuldade de ser percebido como uma unidade separada, ao contrario de um
circulo cinza escuro em um fundo branco, que naturalmente se apresenta como algo

individualizado do fundo.

Figura 10 — Exemplo de contraste.

Fonte: Desenho do autor.

O contraste € muito utilizado por desenhistas para enfatizar a relagao

figura/fundo, de modo a que a informagao a ser transmitida seja percebida como figura

3 Montagem com imagem retirada do Manual de Desenhos Industriais do INPI, 12 Edicao, 2019.



contra um fundo contrastante. Isto € facilmente percebido em marcas mistas como na
figura abaixo, em que as palavras sao apresentadas em branco contra um fundo

vermelho.

Figura 11 — Registro de marca 918952158.

ol

Uma vez entendida a importancia do contraste, as duas leis basicas de

Fonte: INPI.

organizagao e agrupamento sao proximidade e semelhancga, elementos préximos ou
semelhantes tendem a ser percebidos como uma unidade, sendo que o agrupamento
por semelhanga € mais forte do que por proximidade (GOMES FILHO, 2008). Abaixo
vemos circunferéncias agrupadas por proximidade. As distancias entre as

circunferéncias fazem com que sejam agrupadas em trios.

Figura 12 — Exemplo de agrupamento por proximidade.

UNIDADE

Fonte: Desenho do autor.

Na proxima figura vemos quadrados que tém o mesmo tamanho e estdo
igualmente espagados, entretanto, as cores diferentes fazem com que sejam
subdivididos em dois grupos, confirmando a preponderancia da semelhanga sobre a

proximidade.



Figura 13 — Exemplo de agrupamento por semelhanca.

1° GRUPO 2° GRUPO

Fonte: Desenho do autor.

Por fim, na préxima figura os retangulos sao iguais e ttm mesma cor, mas os

diferentes tamanhos fazem com sejam divididos em dois grupos diferentes.

Figura 14 — Exemplo de agrupamento por semelhanca.

1° GRUPO 2° GRUPO
Fonte: Desenho do autor.

Outro fator importante para formagdes de unidade é o fechamento, pois a
organizagao tende espontaneamente a unidade em todos fechados, inclusive unindo
intervalos e estabelecendo ligagdes (GOMES FILHO, 2008). Na figura abaixo, embora
as linhas sejam descontinuas, ha a tendéncia de se ver um quadrado, um pentagono

e uma cruz branca central.



Figura 15 — Exemplos de fechamento.

Fonte: Desenho do autor.

Segundo Gomes Filho (2008, p.27): “[...] obtém-se a sensacgéo de fechamento
visual da forma pela continuidade em uma ordem estrutural definida [...]". Se na figura
12 introduzirmos mais duas circunferéncias entre as duas primeiras fileiras,
proporcionamos o agrupamento destes elementos por fechamento e passamos a

percebé-los como um quadrado separado da fileira restante.

Figura 16 —. Proximidade X fechamento

Fonte: Desenho do autor.

s

Nesse ponto é interessante introduzir o conceito de continuidade ou
continuagao, que é uma sensacgao visual de que os elementos se sucedem seguindo
uma ordem visual fluida ou ininterrupta, que direciona nossos olhos em uma trajetéria
determinada, pois percebemos partes sucessivas como seguindo umas as outras e
orientamos nossa organizag¢ao no sentido da boa continuagédo (GOMES FILHO, 2008).
A continuidade pode provocar uma percepcao de diregao. Existem varios fatores que
determinam direcdo em uma composicao, entre eles a atragao exercida pelo peso dos
elementos préoximos (ARNHEIM, 2022). Nesse sentido, na figura 17 o desenho do

homem ¢é atraido para frente pelos outros.



Figura 17 — Continuidade provocando sensagéao de diregdo.

ﬁ%
I
/)

Fonte: Desenho do autor.

A lei da continuidade € utilizada pelos desenhistas industriais para fazer com
que os olhos do observador sigam o caminho que desejam, para tanto os elementos
sao dispostos em uma sequéncia continua que atrai naturalmente o olhar do
observador. Isto pode ser usado no desenho de um produto para dirigir a atengao do
usuario para pontos especificos, ajudando-o a compreender como algo deve ser
operado e induzi-lo a tomar as ag¢des corretas no uso, considerando que objetos bem
concebidos tém indicagdes visiveis de sua operagao (NORMAN, 2006). Abaixo vemos
trés registros de aspiradores em que elementos necessarios a sua operagao, como
comandos e encaixes, estdo dispostos em linha em sua face frontal. Estes elementos

estao enquadrados dentro de elipses tracejadas para evidenciar sua disposigao.



Figura 18 — Continuidade como uma forma de direcionar a visdo do operador.

Fonte: Compilagédo do autor*

O nosso cérebro busca o equilibrio e, assim como ocorre com forgas no mundo
real, o equilibrio ocorre quando todas as forgas perceptivas se compensam
(ARNHEIM, 2022). Nesse sentido, deve-se destacar que: “O observador vé as
atragdes e repulsdes nos padrdes visuais como propriedades genuinas dos proprios
objetos percebidos” (ARNHEIM, 2022, p.10). O que acontece em qualquer posigao de
um padrao é resultante da interagao entre as partes e o todo (ARNHEIM, 2022).

Na figura abaixo, no primeiro desenho o circulo no centro do quadrado esta em
uma posi¢ao de equilibrio e, ao ser deslocado ao longo da diagonal na segunda figura,
passa a estar em posicao menos estavel. Na terceira figura isto € compensado com a
introdugdo na diagonal de outro circulo com mesma distancia do centro, gerando
simetria, que gera estabilidade. Na quarta figura movemos os dois circulos,
posicionando um no centro do quadrado, o que faz com que tenhamos um circulo em
posicdo estavel e o outro ndo, gerando duas percepgdes incompativeis que

sobrepujam a simetria.

4 Montagem com desenhos retirados dos registros BR302019004305-0, BR302018001988-1 e
BR302018003707-3 obtidos no site do INPI.



Figura 19 — Exemplos de como o equilibrio depende da posi¢ao no todo.

Fonte: Desenho do autor.

Outra propriedade visual dos objetos que influencia no equilibrio de uma
composicao € o peso, sendo que existe uma percepcao de peso visual na mesma
direcao e sentido da gravidade, mas esta propriedade visual se manifesta também em
outras diregdes, pois o peso visual é influenciado pela localizagdo (ARNHEIM, 2022).
Podemos elencar algumas regras sobre o peso visual: 0 maior objeto em um grupo
de objetos tem mais peso; as cores escuras conferem mais peso que as claras; um
objeto isolado tem mais peso; formas geométricas simples sao mais pesadas; formas
verticais sdo mais pesadas que as obliquas; a densidade de uma massa em torno de
seu centro aumenta o peso e, por fim; 0 peso € maior quanto maior a altura em uma
composicdo (ARNHEIM, 2022).

Se o equilibrio ocorre quando as forgas visuais se compensam mutuamente,
uma composigao equilibrada pode ser obtida dispondo pesos em localizagdes, lados
ou direcdes opostas, ou utilizando elementos de diferentes tamanhos ou cores com
diferentes pesos. Isto é exemplificado na figura 20 com quatro composigbes com
elementos radialmente dispostos. Na figura 20a, todos os elementos tém o mesmo
tamanho e, como esperado, a se¢ao vertical central parece maior que as demais. Na
figura 20b, este efeito é amplificado ao aumentar o tamanho da segéo central vertical,
acentuando sua proeminéncia sobre as demais. Na figura 20c, as se¢des sao
mantidas com o0 mesmo tamanho, mas a sec¢ao vertical central € pintada com uma cor
escura e as demais sao pintadas com cores claras, visando aumentar a sensacao de
que a sec¢ao vertical central é maior. Na figura 20d, a se¢do horizontal € pintada de

branco para diminuir ainda mais o seu peso visual na composicao.



Figura 20 — Efeito da posig&o, tamanho e cor no peso dos elementos visuais.

Fonte: Desenho do autor.

Outra aplicagdo pratica dessas regras ocorre quando queremos que duas
partes em diferentes alturas sejam percebidas como iguais e, para obter esse efeito,
a parte superior deve ser menor, pois tem mais peso (ARNHEIM, 2022). Este fato é
conhecido por escultores e tipografos ha longa data, pois estes profissionais fazem as
metades inferiores de esculturas, letras e nUmeros maiores, para equilibrar o maior
peso visual das partes superiores. Existem varios exemplos de esculturas onde esta
regra nao foi seguida, tendo sido reproduzidas as propor¢des realistas do modelo e
obtendo um resultado que parece distorcido, pois a metade superior do corpo parece
desproporcionalmente maior.

Isto pode ser facilmente demonstrado. Na figura 21 sdo apresentados numeros
e letras na fonte Arial, dispostos na sua posi¢gao normal na primeira linha e virados de
ponta cabega na segunda. Em sua posi¢cdo normal, as duas metades parecem iguais
e equilibradas, mas, quando s&o invertidas, a parte superior passa a parecer muito

maior.



Figura 21 — Letras e numeros em Arial.

S38
c38

Fonte: Composicao do autor utilizando fonte Arial.

B
B

Algo similar acontece com a simetria lateral. Simetria € o equilibrio em torno de
um ou mais eixos (horizontal, vertical ou com qualquer inclinagéo), caracterizada por
uma identidade visual ou uma forte semelhanga entre ambos os lados (GOMES
FILHO, 2008). A assimetria lateral é dinamica e segue um vetor de peso que vai da
esquerda para direita do campo visual, em que tudo que esta no lado direito parece
mais pesado (ARNHEIM, 2022). Entdo, as mesmas consideragdes feitas para partes
em diferentes alturas s&o aqui aplicaveis, sendo possivel contrabalancar elementos
pela sua disposigéo no conjunto.

O principio geral da Gestalt, que abrange todos os outros, é o da pregnancia
da forma (GOMES FILHO, 2008), também chamada lei da simplicidade. Esta lei basica
da percepcéao visual € definida por Arnheim (2022, p.47): “... qualquer padréao de
estimulo tende a ser visto de tal modo que a estrutura resultante é tdo simples quanto
as condi¢des dadas permitem”. Em outros termos, o nosso cérebro tende a organizar
padrées na configuragdo mais simples possivel. Abaixo vemos quatro esferas
agrupadas e possiveis padrdes em que poderiam ser organizadas por nosso cérebro.
O padrao mais simples € o quadrado e, pela lei da simplicidade, este sera o padrao
adotado. Em tese, poderiam ser vistas como pontos de um losango ou de uma forma

irregular, mas nao é o que acontece.

Figura 22 — Exemplo do principio da simplicidade.



Fonte: Desenho do autor.

Estudos recentes de neurociéncia em apreciacao estética, em que o cérebro é
analisado em tempo real enquanto avalia esteticamente a forma de objetos,
corroboram os achados da Gestalt, ao demonstrar que a percep¢ao de beleza esta
ligada a fluéncia com que o observador pode processar a imagem do objeto e aqueles
cuja imagem pode ser processada de forma mais fluente tendem a ser classificados
como mais bonitos (BARTHOLOMEW, 2022). Em suma, tendemos a apreciar mais e
preferir objetos cujo padrao € mais facilmente aprendido e organizado por nosso
cérebro, o que corresponde aqueles com maior pregnancia. A neurociéncia apresenta
a teoria da média estética, em que plota uma curva de apreciagao estética em fungao
da inovacao do design. Esta curva em forma de U invertido demonstra que apreciamos
objetos que se afastam do estado da técnica até determinado ponto e, a partir deste
ponto de inflexdo, a preferéncia passa a diminuir devido a demasiada complexidade
do padrao (BARTHOLOMEW, 2022).

Um objeto com elevada pregnancia é aquele que tem tendéncia espontanea
para a forma mais simples, equilibrada, homogénea, harménica, unificada, clara e com
minimo de complicagdo visual na organizagdo dos elementos que a compdem
(GOMES, 2008). A nossa mente procura a interpretacdo mais simples e tende a
organizar padrées em formas conhecidas, o que faz com que vejamos formas mesmo
quando nao estdo presentes (INCHARAPRASAD, 2023). A tendéncia de nosso
cérebro completar padrdes e perceber figuras incompletas como todos bem definidos
€ amplamente utilizada nas artes, na publicidade e desenhos em geral. Por exemplo,
na composicdo da marca abaixo, apesar do desenho contemplar apenas as areas

pretas de um panda, nosso cérebro percebe o animal como estando inteiro.



Figura 23 — Registro de marca 814616518.

Fonte: INPI.

Na proxima figura sdo representadas duas composigdes graficas de letras. A
primeira tem uma pregnancia muito maior do que a segunda, em que a profusdo de
elementos de diferentes formas, cores, tamanhos e orientagdes dificultam a

compreensao.

Figura 24 — Duas composicoes com diferentes pregnancias

Fonte: Desenho do autor.

Angariados os conceitos relevantes da psicologia da percepgao das formas,
estdo disponiveis todas as ferramentas necessarias para conformar o método

desejado.



5.4.2. Leis e principios da Gestalt aplicados ao método

A primeira conclusao é que a forma deve ser analisada como uma totalidade,
pois se o cérebro a interpreta como um padrao completo, imediatamente percebido e
compreendido, o que interessa é o visual de conjunto da peca. E necessario olhar a
peca como um todo e verificar qual a percepgao global que provoca, sem se atentar
aos elementos que a compdem e, na sequéncia, fazer exatamente o0 mesmo com o
desenho a que é comparada, para verificar se a percepgao global deste é a mesma
ou proxima. Somente apds estabelecidas as percepg¢des globais de uma maneira
intuitiva, € possivel analisar os elementos que compdem a forma em relagdo ao
conjunto, a luz dos principios da Gestalt, para entender o motivo da percepg¢ao global.

De acordo com a Gestalt, para identificar um objeto n&o sao percebidos todos
os detalhes da forma e o que sdo detectadas sao as caracteristicas visuais
preponderantes. No entanto, € importante evidenciar que os elementos sdo sempre
analisados com relagao ao padrao geral a que pertencem, nunca isoladamente. O fato
de os elementos serem percebidos ou ndo, bem como de terem importancia ou nao
no reconhecimento do desenho, podem depender de varias variaveis, como as
dimensdes e disposi¢do no conjunto, as diregdes que seguem, se ha continuidade ou
ruptura de direcao, se sdo percebidos como unidades ou elementos isolados, se séo
unidos por fechamento, entre outras caracteristicas. Nesta afirmacao esta implicita
uma hierarquia entre os elementos que compdem a forma e o fato de que nem todos
tém a mesma importancia. Dessa forma, se os elementos visuais preponderantes séo
0s mesmos, diferengas nos elementos secundarios ndo alteram a percepgao global

do desenho.
6. METODOLOGIA

O conhecimento cientifico pressupde a adogdao de um método cientifico,
entendido como uma sequéncia de operagdes intelectuais e técnicas passiveis de
verificagcdo que permitem chegar a este conhecimento (GIL, 2008). Um bom trabalho
de pesquisa depende de uma série de fatores, como a escolha de um problema
relevante capaz de trazer alguma contribuicdo ao conhecimento, passando pela
delimitagdo do tema de forma clara e precisa, pelo estabelecimento e satisfacdo de
objetivos, construgdo do arcabougo tedrico necessario e escolha de técnicas e

instrumentos de pesquisa adequados ao objetivo pretendido (OLIVEIRA, 2007).



No que se refere aos procedimentos metodolégicos, o presente trabalho se
caracteriza como uma pesquisa aplicada, tendo uma abordagem qualitativa do
problema, utilizando como técnica a pesquisa bibliografica com objetivos
exploratorios. O método dialético argumentativo é empregado para optar, entre os
diferentes posicionamentos existentes, por aqueles que se consideram mais

adequados para construir o método de afericdo de originalidade.
6.1. PROBLEMA DE PESQUISA

Diante do contexto exposto, o problema de pesquisa que o presente trabalho
visa estudar € a dificuldade de aferir originalidade em desenhos industriais. Conforme
visto ao longo do referencial teérico, a aferigcdo de originalidade compreende uma série
de conceitos juridicos, testes e pressupostos, cuja escolha impacta diretamente no

resultado e que tornam a analise complexa.
6.2. PERGUNTA DE PESQUISA

A pergunta de pesquisa que decorre de maneira légica do problema escolhido
€: Como determinar se um desenho industrial € original em relagao a outros do estado

da técnica ou registrados?
6.3. ETAPAS METODOLOGICAS

Se a pergunta de pesquisa decorre diretamente do objetivo geral do trabalho.
Cada objetivo especifico também estéa ligado a uma determinada etapa metodoldgica.
A obtencdo dos fundamentos tedricos do desenho industrial e o preenchimento das
lacunas encontradas sao alcangados por meio de uma revisdo bibliografica em
trabalhos académicos, legislagao e jurisprudéncia nacionais. Esta revisdo explicita os
conceitos legais e as suas respectivas interpretacbées em nosso pais.

Para os temas que ainda n&o sdo consenso entre autores e juizes nacionais
sao analisadas as discussoes realizadas e as solugdes propostas. Eventuais lacunas
sao preenchidas se valendo do direito comparado, verificando como estes problemas
sdo tratados em outros ordenamentos juridicos, quais os testes e critérios utilizados e
se sao compativeis com nosso direito, adotando-se os que sdo considerados mais
adequados.

Se o0 objetivo especifico é concluir se ha ou ndo originalidade, além das
consideragdes juridicas que direcionam a analise, € inevitavel fazer comparagdes

entre as formas de objetos, para determinar se apresentam identidades visuais



distintas. Nesse sentido sao necessarios critérios de comparacao de formas plasticas
de desenhos e, no presente trabalho, se defende utilizar conceitos e principios da
psicologia de percepg¢ao. Se o ponto de vista a ser adotado para a analise € o do
consumidor usual do produto, como professado pela doutrina e jurisprudéncia
brasileiras, é importante entender como o cérebro desse consumidor processa as
informacdes visuais e ndo como um técnico no assunto analisaria estas formas. Entao,
nesta etapa metodologica € feita uma revisdo bibliografica nesta area do
conhecimento e uma aplicagdo desses conceitos para determinar o grau de
diferenciagao entre dois desenhos industriais, de modo a concluir se estas diferengas
caracterizam originalidade.

Definido o método, o objetivo especifico € criar um guia como produto
tecnoldgico da pesquisa realizada. Para tanto, esta etapa metodoldgica compreende
fazer uma busca de manuais semelhantes, que fornegam subsidios para criar um
manual adequado para ensinar e divulgar o método de anadlise de originalidade
proposto.

Por fim, para a avaliagdo do manual em um contexto pratico, a proposta é
aplica-lo a um caso concreto real que se conheg¢a o resultado e comparar as
conclusdes.

Tabela 1 — Relagéo entre objetivos especificos e etapas metodoldgicas.

Objetivo especifico Etapa metodolégica

Base teorica Revisé&o bibliografica nacional

Integrar lacunas Direito comparado

Conclusao sobre originalidade Psicologia da percepgéo das formas
Manual Busca de produtos semelhantes e criagéo
Validacéo Aplicagao caso concreto conhecido

7. RESULTADOS

Na revisédo bibliografica realizada constata-se que é consenso que a aferigao
de originalidade é uma tarefa complexa, que exige o dominio de uma série de
defini¢gdes juridicas, necessarias para conformar o método. Estes conceitos tedricos
sao utilizados como diretrizes para uma série de etapas que necessitam ser
enfrentadas e resolvidas para gerar um método de avaliagdo de originalidade passivel
de ser levado a pratica. Este método € representado na figura 25 em sua versao para

analisar originalidade em desenhos novos.



Figura 25 - método de analise de originalidade em desenhos industriais.

Determinar o setor
mercadoldgico
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leigo ou profissional
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elementos sdo funcionais
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Utilizando o teste da causalidade determinar
se devem ser excluidos da anélise de
originalidade

Fazer busca de anterioridades

v

Determinar qual é a
forma comum do
produto

Determinar qual é a forma livre do produto

Comparar o produto com a anterioridade mais préxima
verificar se a percepcdo global é a mesma

Fonte: Desenho do autor.

v

Resultado: percepgdo global a mesma - original
pertepsdo global diferente - sem originalidade

Para ilustrar a aplicacao pratica desse método, na sequéncia é analisada a
originalidade do registro europeu 000733282-0001 de 30/05/2007, representado na

figura 26 em todas as suas vistas.



Figura 26 — registro europeu 000733282.

Fonte: Compilagdo do autor com imagens obtidas no site Design View.

O primeiro passo é determinar qual € o setor mercadoldgico a que pertence o
produto. Este produto se insere, de maneira geral, no setor de calgados e, mais
especificamente, no setor de clogs, que sao reinterpretagées dos antigos tamancos.
Este tipo de calgado era originalmente feito em madeira, mas as reinterpretagbes
modernas usam materiais mais flexiveis. Os clogs se tornaram tendéncia de moda e
proliferaram no mercado. O desenho se insere neste nicho mercadoldgico. A forma
necessaria para um calgado ser reconhecido como um clog sdo um solado espesso e
uma gaspea com formas arredondadas que cobre apenas a parte anterior do pé do
usuario. Todos os calcados desta espécie terdo estas caracteristicas em comum e
isto deve ser levado em consideragao ao avaliar a originalidade.

O segundo passo € estabelecer qual é o ponto de vista a ser adotado na
analise, se 0 de um consumidor leigo ou profissional. Trata-se de um produto para
venda ao consumidor final, entretanto, como estes calgados sao tendéncia de moda,
tem um publico muito especifico, que conhece os modelos existentes no mercado, as
suas caracteristicas e espera o langamento de modelos novos que sao variantes dos

antigos. Entéo, o ponto de vista a ser adotado é equivalente ao do utilizador informado



do direito europeu, que no nosso pais € o ponto de vista de um consumidor
profissional.

O préximo passo é reconhecer que elementos no produto sao funcionais e
verificar se sdo essencialmente técnicos. A pele no interior do calgado visa aquecer o
pé do usuario e o solado obviamente tem a funcao de propiciar atrito e tragéo contra
o solo. No entanto, embora estes elementos tenham funcgao técnica, também tem
finalidades ornamentais claras. A pele é disposta cobrindo o interior e toda a borda da
gaspea, sobressaindo-se além dos limites desta, formando um acabamento. O solado
compreende uma série de elementos geométricos dispostos formando um padrao que
tem evidente propdsito ornamental. Entao, pelo teste da causalidade, a forma nao teve
como causa apenas consideracdes técnicas e a exclusdo nao deve ser aplicada,

devendo estes elementos serem considerados na analise de originalidade.

Figura 27 — Elementos funcionais no desenho.

Funcionais
e ornamentais

Fonte: Compilagdo do autor com imagens obtidas no site Design View.

Na sequéncia é feita uma busca do estado da técnica, lembrando que o estado
da técnica ndo é constituido apenas por registros anteriores, mas por todos os
produtos existentes no mercado antes da data de depdsito do pedido. Qualquer
documento que tenha data anterior certa, suficiéncia descritiva para ser comparado e
se tornado publico antes da data de depdsito € admissivel para comprovacido de
anterioridade.

A determinacdo do estado da técnica para o registro também objetiva
estabelecer quais sdo as formas comuns para o produto, que juntamente com a forma

necessaria para o calgado ser considerado um clog, delimita a liberdade que o



desenhista tem na concepg¢ao do calgado, pois, quanto maior a liberdade que o
desenhista tem, maior a originalidade que deve ser exigida. Na figura 27 vemos que,
além da forma geral de tamanco, nos clogs contemporaneos sdao comuns aberturas
circulares dispostas sobre a gaspea arredondada e aberturas trapezoidais dispostas
ao longo das laterais do solado. O estado da técnica também compreende tamancos

que apresentam uma faixa de pele saliente na borda da abertura do calgado.

Figura 28 — estado da técnica do registro europeu 000733282.

Fonte: Compilagédo do autor com imagens de registros anteriores e de produtos analisados pela

Terceira Camara de Apelagado da EUIPO em processo de nulidade do registro.

A figura 29 apresenta a confrontagao das anterioridades com o registro, sempre
a anterioridade e depois o desenho analisado, para facilitar a verificacdo da percepgéao

global de um desenho e depois fazer o mesmo com o outro.



Figura 29 — comparagdo do desenho com as anterioridades.

Fonte: Compilagdo do autor com imagens de registros anteriores e de produtos analisados pela

Terceira Camara de Apelacédo da EUIPO em processo de nulidade do registro.

O estado da técnica permite também determinar qual é o ponto de novidade do
desenho proposto, o que significa encontrar as diferengas introduzidas no desenho
com relagao ao estado da técnica e verificar se sao substanciais ou incrementais do
ponto de vista estético e ornamental.

De todas as anterioridades encontradas, a que € visualmente mais préxima do
desenho em analise € o registro comunitario 257 001-0001. Na figura 30 é

apresentada a comparacgao entre a anterioridade mais préxima e o desenho.



Figura 30 — comparagdo com a anterioridade visualmente mais proxima.

Fonte: Compilagdo do autor com imagens dos registros 257 001-0001 e 000733282.

Y

As diferengas introduzidas no desenho com relagdo a anterioridade séo a
eliminacao da alg¢a e a introdugao na mesma area de pele, a substituicao das aberturas
trapezoidais por rebaixos cegos trapezoidais, a introdugao de faixas texturizadas nas
laterais do calgado e ligeira modificagdo no padréo da sola. Estas diferengas sao

destacadas na figura 31.



Figura 31 — ponto de novidade do desenho analisado.

CURVO

PELE TEXTURIZADO

TEXTURIZADO REBAIXOS

Fonte: Compilagdo do autor com imagens obtidas no site Design View.

A alca com botao € uma caracteristica visual preponderante da anterioridade e
sua substituicdo por pele altera a percepgao global da pega. Outras alteragbes s&o
mais sutis, como tornar as aberturas e trapézios rebaixos. As zonas texturizadas séo
na mesma cor e material que o restante do calgado, sendo pouco perceptiveis devido
ao baixo contraste. O padrao do solado na anterioridade € composto por trapézios
circundando e agrupando por fechamento retangulos, divididos por semelhanga e
proximidade em dois grupos. No solado da forma analisada, os retédngulos sao
substituidos por formas curvas inclinadas para o centro. Devido a dimensao em

relacdo ao restante, esta area tem maior peso visual e altera a percepgéao global.

Considerando que a forma geral de um clog € necessaria para o calgado ser
percebido como pertencente a este género, as aberturas circulares sobre a gaspea
arredondada e as aberturas trapezoidais ao longo da lateral anterior do solado sao
comuns neste tipo de calcado e, ainda, que o consumidor usual € mais atento e
conhecedor dos modelo existentes, as modificagdes s&o suficientes para que nao seja
confundido e o desenho analisado apresenta originalidade.



No exemplo de aplicagéo anterior, a analise se referiu a registrabilidade de uma
forma nova diante do estado da técnica. Este tipo de analise de originalidade deve ser
feito pelo depositante antes de requerer o registro ou pode ser realizado em um
procedimento de nulidade do titulo, administrativo ou judicial. Trata-se de um caso
real, que foi julgado pela Terceira Camara de Apelagdo da EUIPO em um processo
de nulidade do registro e a aplicagdo do método proposto chegou ao mesmo

resultado. Na figura 32 € mostrado o método para analise de contrafagao.

Figura 32 - método em andlise de contrafacéo de desenhos industriais.
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Fonte: desenho do autor

Na analise de originalidade para verificar se ocorre ou nao contrafagao, também
€ necessario determinar qual o setor tecnoldgico a que pertence o desenho e quem é
o consumidor usual dentro deste nicho mercadoldgico, pois isto permite estabelecer o
nivel de atencédo e conhecimento que se espera do analista e o padrdo adotado para
a analise. Os elementos do desenho que sao funcionais devem ser reconhecidos e,
através do teste da causalidade, deve ser estabelecido se devem ser abstraidos da
analise por serem essencialmente funcionais, ou considerados por contribuirem na
ornamentalidade do produto. A busca do estado da técnica na data de depdsito do
registro € igualmente realizada, para estabelecer quais sao as caracteristicas comuns
do produto que devem ser desconsideradas, mas também para encontrar a
anterioridade visualmente mais proxima da forma registrada, que sera utilizada como
o limiar de originalidade a ser considerado. Apenas a partir deste ponto ha ligeira
variagdo no metodo com relagdo a analise de registrabilidade, uma vez que é
necessario comparar a forma acusada com a forma registrada e a forma registrada
com o estado da técnica mais proximo, concluindo por contrafagdo somente quando
a forma acusada é visualmente mais proxima da forma registrada do que o estado da

técnica préoximo.

8. DISCUSSAO DOS RESULTADOS E CONCLUSOES

Para iniciar qualquer analise é imprescindivel a escolha do ponto de vista
adotado. Esta escolha influencia diretamente o resultado, pois determina o grau de
atencao dedicado, o nivel de detalhamento na comparagéo e o conhecimento prévio
do analista. A escolha pelo consumidor usual do produto, que pode ser um consumidor
leigo ou profissional, faz sentido pois se alinha com um objetivo maior da lei, que é
inibir a concorréncia desleal. Se o objetivo € impedir a confusdo como meio para
desviar a clientela, a atitude mais logica é adotar o ponto de vista de quem pode ser
iludido.

No entanto, a determinacdo de quem é o consumidor usual nem sempre é
simples no caso concreto. Ha casos em que nao basta simplesmente verificar se o
produto € para venda ao consumidor final ou se € para um consumidor profissional.
Na pratica, é necessario verificar qual é o setor mercadolégico em que se insere o
produto e qual o perfil do consumidor que efetivamente o compra. E necessario levar
em consideracao uma série de particularidades no comportamento deste consumidor,

se compra por impulso e ndo faz uma analise detalhada, ou se por qualquer motivo



conhece bem os produtos disponiveis e dedica mais atengdo ao adquiri-los. Em
exemplos nao restritivos que ndo esgotam as possibilidades no caso concreto, pode-
se citar produtos de luxo com alto valor agregado, que dificilmente seriam adquiridos
sem maior atencdo e pesquisa, ou produtos de moda que tem um consumidor
especifico, que conhece em detalhe os produtos existentes e suas caracteristicas

gerais.

Atualmente, ao fazer a analise de originalidade de um desenho industrial, ndo
€ usual na esfera administrativa ou judicial determinar que elementos do desenho tem
forma necessaria, comum ou vulgar, ou determinada por consideragoes
essencialmente técnicas ou funcionais. No entanto, sdo os elementos com estas
caracteristicas que delimitam o grau de liberdade de criagdo do desenhista e isto é
fundamental para estabelecer o grau de originalidade que deve ser considerado.
Quanto maior a liberdade de criagado do desenhista, maior o grau de originalidade que
deve ser procurado. Somente a forma livre que sofreu um contributo criativo do
desenhista pode ser apropriada. Nesse sentido, a forma necessaria nao pode ser
alterada, a forma comum ou vulgar pertence ao dominio publico e a forma
essencialmente técnica ou funcional carece de ornamentalidade, ndo pertencendo ao
escopo de um registro de desenho industrial. Estes elementos devem ser excluidos e
abstraidos na andlise, sob pena de exigir um grau de diferenciagdo muito alto para

considerar o desenho original.

Para reconhecer cada uma destas formas existem critérios. Ao determinar qual
forma é necessaria é importante verificar se ndo ha alguma norma que imponha
determinada forma ao produto ou a elementos que o compdem, bem como verificar a
que género pertence o desenho e qual a conformagao necessaria para que se inclua
nesta categoria. Qualquer imposi¢ao de ordem legal, cultural, mercadoldgica ou outra

que torne uma forma imperativa no caso concreto deve ser considerada.

Para determinar se uma forma € comum no produto é preciso saber quais
formas eram usualmente adotadas por produtos de mesma espécie anteriormente a
criacdo do desenho. Entdo, uma busca do estado da técnica € instrumental para

estabelecer quais elementos tém forma comum ou vulgar.

Por fim, como defendido ao longo do trabalho, nos elementos funcionais deve
ser feita uma distingdo entre o que decorre de imperativos técnicos e o que é devido
a um efeito ornamental pretendido. O teste da causalidade do direito europeu € o mais

adequado para determinar quais formas sao essencialmente técnicas e funcionais,



pois € compativel com o ordenamento juridico brasileiro, uma vez que permite que
elementos que tém funcdo e que contribuem para a ornamentalidade sejam
considerados. Se um elemento tiver um evidente propdsito ornamental, independente

de atender a uma funcgéo técnica, ndo deve ser excluido ao analisar a originalidade.

Em pericias judiciais em ag¢des de contrafagdo de desenhos industriais também
nao é comum levar em consideragdo o contexto do nicho mercadolégico a que
pertence o desenho, mais isto é crucial, pois ha efetivamente diferentes graus de
originalidade em cada setor. Em alguns ha grande grau de liberdade para os
desenhistas e alteracdes substanciais devem ser consideradas para diferenciar os
produtos e caracterizar originalidade, enquanto ha outros em que a margem para
diferenciar os produtos €& pequena e alteragdes incrementais ja caracterizam
originalidade. E necessario verificar o estado da técnica e utilizar o grau de
diferenciacdo com a anterioridade mais préxima como limiar de originalidade,
considerando que a forma acusada infringe o registro se estiver visualmente mais
proxima do que a anterioridade mais proxima, como proposto pelo professor Denis

Borges Barbosa.

Por fim, se o ponto de vista a ser utilizado para fazer a analise € o do
consumidor usual do produto, ndo de um técnico no assunto, a psicologia da
percepcao das formas (Gestalt) permite mimetizar o modo como este consumidor
organiza os padrdes visuais em sua mente e se coaduna perfeitamente com este
objetivo. E necessario analisar cada forma como um todo indivisivel, verificar de
maneira intuitiva a percepgao global que provoca, fazer o mesmo com a forma com a
qual é comparada e verificar se a percepgao € a mesma. S6 depois se deve analisar
segundo os principios da Gestalt as formas para determinar quais elementos visuais
sao preponderantes e responsaveis para identidade visual dos desenhos
comparados. Tais elementos devem sempre ser analisados em relacdo ao todo,

nunca isoladamente.

Os principios da Gestalt permitem identificar a hierarquia entre os elementos
que compdem a forma e estabelecer quais alteragcbes sao irrelevantes no carater
distintivo de desenho. Neste contexto, &€ importante detectar a forma geral do desenho
analisado, o contraste entre quaisquer de suas caracteristicas, que elementos sao
agrupados por proximidade ou semelhanga, quais os fechamentos e continuidades
existentes, as dire¢cbes induzidas, os pesos visuais que cada elemento tem na

composicao. Se € notavel que o desenho analisado reproduz as mesmas relagdes da



forma com que é comparado, mesmo que as formas ndo sejam coincidentes nos
minimos detalhes, pode-se concluir que ndo ha distintividade e nem originalidade, pois

a percepgao global é a mesma.

Diante das consideragdes anteriores, o método de analise de originalidade em
desenhos industriais compreende determinar o setor mercadolégico do produto,
estabelecer quem é o consumidor usual dentro deste setor, verificar quais elementos
do desenho tem funcgao técnica e determinar se sdo essencialmente técnicos, caso
em que devem ser excluidos da analise, fazer busca do estado da técnica e encontrar
qual € a forma comum do produto, que também deve ser abstraida, bem como
encontrar a anterioridade visualmente mais proxima da forma analisada. A partir deste
ponto o0 método difere em uma analise de registrabilidade ou de contrafagdo. Para
verificar se um desenho é registravel, o desenho € comparado com a anterioridade
mais proxima, para verificar se a percepgao global € a mesma, caso em que é
irregistravel por auséncia de originalidade. Para verificar se ocorre contrafagao, a
forma registrada é comparada com a anterioridade mais proxima e o grau de
similaridade é assumido como limiar de originalidade. A forma acusada € comparada
com a forma registrada e se a similaridade for maior do que a que esta tem com a
anterioridade, conclui-se pela ocorréncia de contrafacdo. Caso contrario, a conclusao
€ pela presenga de originalidade e nao violagdo do registro. Na comparagao
propriamente dita, emprega-se os principios da psicologia da percepg¢éo das formas,
pois estes permitem reproduzir os processos mentais de organizagdo e

reconhecimento de padrdes visuais do consumidor usual do produto.

O presente trabalho inclui como apéndice A matriz SWOT, apéndice B modelo
de negoécio CANVA, o apéndice C é o artigo submetido a revista da ABPI -Associagéo
da Propriedade Intelectual - e o apéndice C é produto técnico tecnoldégico, um material

didatico para fora do PROFNIT, na forma de um guia para ensinar o método.

Sugestdes de trabalhos futuros incluem aprofundar os critérios para determinar
o consumidor usual do produto e adaptar o método a softwares de analise de
similaridade de formas de objetos.
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RESUMO

As caracteristicas ornamentais de produtos industriais sdo muito
importantes para atrair e seduzir o consumidor, acarretando um diferencial
competitivo que necessita ser protegido por um registro de desenho
industrial no INPI, que para ser valido requer originalidade. Este requisito
¢ de dificil verificagdo, pois envolve determinar o quanto uma forma
precisa ser diferente das anteriores para ser distintiva. Nesse artigo

apresenta-se um método de analise de originalidade em desenhos



industriais, que encontra aplicacdo na afericdo da registrabilidade de
desenhos novos e para constatar contrafagdo por imitagdo de desenhos
industriais. Para tanto, adota abordagem qualitativa do problema,
utilizando como técnica a pesquisa bibliografica com objetivos
exploratorios. O método dialético argumentativo ¢ empregado para optar,
entre os diferentes posicionamentos existentes, por aqueles que se
consideram mais adequados para construir o método de aferi¢do de
originalidade. Além disso, apresenta uma abordagem multidisciplinar,

adotando conceitos de psicologia da percep¢ao das formas.

Palavras-Chave: Desenho; Originalidade; Avaliacdo; Registrabilidade;

Contrafacao

ABSTRACT

The ornamental characteristics of industrial products are crucial for
attracting and seducing consumers, providing a competitive advantage
that requires protection through an industrial design registration with
the INPI (Brazilian Institute of Industrial Property), which requires
originality to be valid. This requirement is difficult to verify because it
involves determining how different a shape must be from previous
designs to be distinctive. This article presents a method for analyzing
originality in designs, which can be applied to assessing the
registrability of new designs and detecting counterfeiting through
imitation of the shape protected. To this end, it adopts a qualitative
approach to the problem, using bibliographic research as a technique
for exploratory purposes. The dialectical argumentative method is
employed to select, among the different existing positions, those
considered most appropriate for constructing the originality assessment
method. Furthermore, it presents a multidisciplinary approach, adopting

concepts from the psychology of form perception.

Keywords: Design; Originality; Evaluation; Registrability; Counterfeiting



1 INTRODUCAO

O papel de atrag@o e seducdo do consumidor realizado pela forma plastica ornamental
do produto tem grande importancia®, principalmente pelo peso que os aspectos ornamentais tém
na escolha pelo consumidor, uma vez que entendidos de forma intuitiva e imediata, antecedendo
quaisquer considera¢des sobre prego, qualidade e funcionalidade®. Neste contexto, o desenho
industrial agrega valor ao produto e caracteriza um diferencial competitivo, que pode ser
protegido através de um registro de desenho industrial junto ao Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI). Este titulo ¢ previsto pela lei da propriedade industrial (LPI) e
estd condicionado a existéncia de aplicagdo industrial, novidade e originalidade’.

O carater industrial € inerente a natureza da criagdo e esté relacionado a capacidade da
forma ser repetida sem softrer alteragdes®, o que é facilmente percebido. De mesmo modo, a
afericao de novidade ¢ facilmente realizada, pois ¢ necessario apenas verificar se ndo ha no
estado da técnica uma configuragio idéntica’. Em outros termos, ¢ suficiente que existam
diferengas com relagdo as anterioridades para algo ser considerado novo', fato que para ser
constatado ndo necessita de nenhum conhecimento especial. A grande dificuldade ¢ determinar
se o desenho apresenta originalidade, o que ocorre quando tem uma configuragao visual
distintiva em relagfio ao estado da técnica!!. Assim, a originalidade é um requisito que ndo é
facil de ser verificado'?, tanto porque existem infinitos graus de originalidade, como pelo fato
de ser inevitavel determinar o quanto um desenho precisa ser diferente de outro para ser

percebido como distintivo, o que nao ¢ um esforco trivial.
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A afericao da originalidade de um desenho industrial ¢ importante antes do deposito do
pedido de registro, para ndo obter um titulo cuja nulidade pode ser reconhecida pela via
administrativa ou judicial, mas também se reveste de importancia depois de concedido o titulo.
Um dos ilicitos concorrenciais mais comuns consiste em uma empresa fazer um produto igual
ou muito semelhante ao de seu concorrente para iludir o consumidor, fazendo com que adquira
o produto pensando que se trata do produto do concorrente!®. Esta pratica caracteriza ato de
concorréncia desleal, na sua modalidade desvio fraudulento de clientela, que a legislacao
procura inibir ao prever expressamente a figura da imitacdo'*. Deste modo, a exclusividade do
registro nao se restringe apenas a formas idénticas, mas alcanga também formas semelhantes,
destituidas de identidade visual propria. Como destaca Denis Borges Barbosa, na maioria das
vezes se discute judicialmente desenhos que sdo apenas similares, sendo que a extensdo da
originalidade de um desenho industrial determina a aura de sua protecao e todas as formas
proximas o suficiente para ndo ser percebidas como distintas infringem o titulo'>. Neste ponto
reside a importancia da originalidade, pois ¢ este requisito que determina os limites entre a
imitacdo e a criatividade'®, pois todas as formas destituidas de originalidade sdo alcancadas pelo
registro.

A andlise de originalidade em desenhos industriais ¢ um procedimento complexo que
depende da interpretagdo de uma série de conceitos juridicos e da ado¢do de posicionamentos
em certos temas. Assim, ¢ imprescindivel fazer uma discussdo tedrica de cada ponto e uma
escolha fundamentada de como tratar algumas questdes. Os conceitos basicos estao
sedimentados na doutrina e jurisprudéncia nacionais, mas em alguns casos ha a necessidade de
recorrer ao direito comparado para encontrar os testes e critérios que sdo utilizados em outros

paises e verificar quais sdo compativeis com o nosso ordenamento juridico.
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O método de andlise de originalidade em desenhos industriais tem como ponto de
partida o método tripartite de Denis Borges Barbosa, que reconhece que cada setor
mercadoldgico tem um diferente grau de originalidade e inclui na andlise o estado da técnica
proximo, mas o complementa com a discussdao de temas indispensaveis para atingir um
resultado pratico. Adicionalmente, adota uma abordagem transdisciplinar, explorando
conceitos da psicologia da percepgao de formas da Gestalt, para mimetizar como o consumidor

usual do produto processa e percebe as formas do objeto.
2. METODOLOGIA

O presente trabalho se caracteriza como uma pesquisa aplicada, tendo uma abordagem
qualitativa, utilizando como técnica a pesquisa bibliografica com objetivos exploratdrios. O
método dialético argumentativo ¢ empregado para optar, entre os diferentes posicionamentos
existentes, por aqueles que se consideram mais adequados ao objetivo geral perseguido, que ¢
construir um método de aferi¢ao de originalidade. O problema de pesquisa enderegado ¢ a
dificuldade inerente a aferi¢ao de originalidade em desenhos industriais. A pergunta de pesquisa
¢: Como determinar se um desenho ¢ original em relacdo a outros? Os objetivos especificos e
as etapas metodoldgicas para alcangar o objetivo geral sdo: angariar a base tedrica necessaria,
através de uma revisao bibliografica nacional; integrar as lacunas existentes, por meio do direito
comparado; concluir sobre a existéncia ou auséncia de originalidade, valendo-se de uma analise
baseada na psicologia de percepcdo das formas e, por fim; validar o método, através da

aplicacdo em um caso concreto.

A revisdo bibliografica nacional explora trabalhos académicos, legislagdo e
jurisprudéncia e explicita os fundamentos tedricos do instituto do desenho industrial em nosso
pais. As lacunas encontradas sdo preenchidas se valendo do direito comparado, verificando
como estes problemas sao tratados em outros ordenamentos juridicos, quais os testes e critérios
utilizados e se sao compativeis com nosso direito, adotando-se os que sao considerados mais
adequados. Se o ponto de vista a ser adotado para a analise de originalidade ¢ o do consumidor
usual do produto, a Gestalt permite entender como o cérebro desse consumidor processa as
informacdes visuais, para tanto ¢ feita uma revisao bibliografica nesta area do conhecimento e
uma aplicagdo desses conceitos para determinar o grau de diferenciacao entre dois desenhos

industriais, de modo a concluir se estas diferencas caracterizam originalidade.

3 FUNDAMENTACAO JURIDICA



Para aferir a originalidade de desenhos industriais, varios desafios precisam ser
superados. O primeiro € o fato de a legislagdao nacional ndo definir o quanto o desenho precisa

1'7. Para responder esta pergunta, ha uma série de consideragdes

se diferenciar para ser origina
que a antecedem e que conformam a analise a ser feita.

A primeira opgao que necessita ser feita € do ponto de vista que deve ser adotado para
analisar a originalidade. H4 uma lacuna na legisla¢do nacional que ndo estabelece para quem o
desenho deve ser distintivo'®. Esta escolha afeta diretamente como a analise é realizada, pois
determina o grau de aten¢ao dispensado, o nivel de detalhamento ao fazer a comparagdo e o
conhecimento prévio do analista. H4 varias opgdes de pontos de vista que podem ser adotados.
Alguns paises optaram por considerar a facilidade de criagdo por uma pessoa ordinariamente
habilidosa na arte!”, uma figura em tudo equivalente ao técnico no assunto de patente 2°. Um
técnico no assunto emprega o maximo nivel de atencdo e seu olhar treinado percebe cada
detalhe e cada diferenca entre os desenhos.

Na Europa foi escolhido o utilizador informado para verificar se o desenho tem carater
singular, o que ocorre quando a impressao global provocada for diversa das impressdes globais
provocadas por todos os desenhos anteriores’'. Este homem-padrio ¢ alguém com
conhecimento intermedidrio entre o consumidor médio, do qual ndo se espera nenhum
conhecimento especifico, e o técnico no assunto, que ¢ um especialista de quem se espera
aptiddes e conhecimentos profundos®.

A escolha feita pela doutrina e jurisprudéncia brasileiras foi o consumidor usual do

produto, que pode ser um consumidor leigo ou profissional, dependendo se o produto ¢ de venda

17 TOLENTINO, C. L. Marca tridimensional e desenho Industrial: convergéncias e divergéncias as prote¢des da
forma no Brasil. 1 ed. Trés Rios: iVentura Editora, 2021.

18 OQUENDO, F. B.; A originalidade como requisito para concessio de registro de

desenho industrial: subsidios para uma melhor compreensao no direito brasileiro. Dissertagdo (Mestrado em
Direito) — Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2014. Disponivel em:
https://www.bdtd.uerj.br:8443/bitstream/1/9642/1/Felipe%200quendo%20_TOTAL.pdf. Acesso em: 31 ago.
2024.

Y DELA HOUSSAYE, C. M.; PERALTA, P. P.; "Critérios comparados de exame de Desenho Industrial: INPI,
USPTO e JPO", p. 2030-2044. In: Anais do 13° Congresso Pesquisa e Desenvolvimento em Desenho industrial
(2018). Sao Paulo: Blucher, 2019.

ISSN 2318-6968, DOI 10.5151/ped2018-3.3  ACO_20. Disponivel em:
https://www.researchgate.net/publication/336957375_Criterios_comparados_de_exame_de_Desenho_Industrial
_INPI USPTO e_JPO. Acesso em: 23 ago. 2023

20 OQUENDO, F. B.; A originalidade como requisito para concessio de registro de

desenho industrial: subsidios para uma melhor compreensio no direito brasileiro. Dissertacdo (Mestrado em
Direito) — Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2014. Disponivel em:
https://www.bdtd.uerj.br:8443/bitstream/1/9642/1/Felipe%200quendo%20_TOTAL.pdf. Acesso em: 31 ago.
2024.

21 SILVA, P. S. Direito Industrial: nogdes fundamentais. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2019.

22 Ibidem.




direta ao consumidor ou para venda a profissionais especializados 2*. Importante enfatizar que
o consumidor profissional é comparavel ao utilizador informado do direito europeu®*, isto &,
alguém que nao ¢ um técnico no assunto, mas estd familiarizado com varios desenhos do setor
relevante, tem conhecimento das caracteristicas gerais do produto e presta uma atengao
relativamente elevada quando o utiliza®.

Na maioria das vezes a Otica adotada ¢ a de um consumidor leigo, que visualiza
rapidamente o produto como um todo e, sem dar maior aten¢do a detalhes, detecta de forma
automatica e inconsciente relagdes entre os elementos que compdem o desenho e gera sua
percepcao?®. Este tipo de consumidor ndo percebe pequenas diferencas de detalhes e estd mais
sujeito a ser confundido por imitagdes®’. Na pratica judicial, considera-se que ha contrafacio
de um registro quando o desenho acusado tem possibilidade de provocar confusdo no
consumidor usual do produto?®. Este ¢ praticamente o teste do observador ordinario utilizado
pelo judiciario dos Estados Unidos, que considera que ha contrafacdo quando o desenho
protegido e o acusado sdo substancialmente iguais aos olhos de um observador ordinério
(comum) prestando a aten¢do normal de um comprador, sendo a semelhanga suficiente para
enganar dito observador, induzindo-o a comprar um produto supondo que seja o outro®.

A opcao pelo ponto de vista do consumidor usual do produto faz sentido, pois 0 modo
mais eficaz de inibir a imitagdo de uma forma registrada para iludir o consumidor ¢ adotar o
ponto de vista de quem sera iludido pela contrafacdo. De modo analogo, na andlise de
registrabilidade, considerando que a fungdo do registro ¢ proteger o titular de confusdo ou
associacao pelo consumidor com desenhos nao distintivos de terceiros, o grau de originalidade
que deve ser exigido de um desenho novo para ser registravel ¢ aquele capaz de tornar o desenho

distintivo aos olhos do consumidor usual do produto®’. Entdo, tanto na analise de
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registrabilidade como de contrafagdo, o ponto de vista a ser empregado ¢ do consumidor usual
do produto.

A segunda questdo que deve ser tratada se refere as vedagdes do inciso II do artigo 100
da lei da propriedade industrial, cuja correta interpretacao € crucial para aferir originalidade em
desenhos industriais, pois ha formas que sdo excluidas da protecdo e ha elementos que fazem
parte da forma do objeto, mas que ndo estdo protegidos, devendo ser desconsiderados na andlise
de originalidade. De maneira mais especifica, diz o inciso que ndo € registravel como desenho
industrial a forma necessaria, comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada
essencialmente por consideragdes técnicas ou funcionais. A razdo de ser do artigo ¢ garantir
que somente a forma livre para apropriacio seja objeto de direito de exclusiva’!.

A forma necessaria é aquela que é obrigatéria para o objeto®?. Esta compulsoriedade da
forma pode ser devida a varios motivos, como ser determinada por normas e padrdes, ser
associada pelo consumidor a produtos daquela natureza, ou por questdes mercadologicas. Se
uma norma regulamentadora determina que um produto obrigatoriamente deve apresentar
determinada forma, esta forma ndo estd disponivel ao desenhista para alteragdo e ndo ha
qualquer contributo da parte deste que mereca prote¢ao. Por exemplo, uma tomada no Brasil
tem que seguir o padrao brasileiro.

A forma comum ou vulgar ¢ aquela que nao ¢ resultante de esforgo criativo do autor,
como formas geométricas basicas sem nenhum contributo criativo do desenhista®®. Ninguém
pode ter exclusividade sobre um cilindro, ou um cubo, pois isto restringiria o repertorio
disponivel a outros criadores. Outra acepcao de forma comum € aquela que sem ser necessaria
¢ normalmente utilizada no produto, ou seja, que é o padrdo de mercado para aquele objeto®.
Por exemplo, um monitor de computador poderia perfeitamente ter uma forma circular ou oval,
mas a forma comum ¢ retangular. Alguns autores defendem que mesmo uma forma geométrica
basica, se nunca aplicada anteriormente a um determinado objeto, pode ser considerada
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original®®. E a chamada novidade relativa ou de aplicagio dos desenhos industriais, que
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considera que a prote¢ao legal ndo ¢ da forma em abstrato, mas da forma aplicada a um produto
industrial especifico®.

A logica de vedar o registro da forma determinada essencialmente por consideragdes
técnicas ou funcionais se encontra na propria defini¢do legal de desenho industrial, que exige
ornamentalidade, bem como na vedacao a sobreposicao de direitos sobre 0 mesmo objeto, pois
tais elementos seriam protegiveis por patente, o que faz com que o objeto da protecdo recaia
sobre o que o desenho tem de inutil e supérfluo do ponto de vista técnico, sendo necessario
excluir da protecdo tudo que for essencialmente funcional e util 37. Isto de forma alguma
significa que o produto nio possa ter caracteristicas funcionais*®. Em regra, o registro protege
objetos utilitarios que tém, em maior ou menor grau, caracteristicas funcionais e ornamentais*’.
A palavra-chave no artigo ¢ “essencialmente”, da qual se depreende que nao ¢ vedado ao objeto
realizar fungdes praticas, mas sim que a forma ndo pode ser determinada predominantemente
pela fungio que atende*.

Nao ha dificuldade quando todo o desenho ¢ completamente funcional, caso em que €
irregistravel, como uma engrenagem, um parafuso, um joelho hidraulico, entre uma
multiplicidade de outros exemplos. A dificuldade surge quando um objeto que tem
caracteristicas ornamentais apresenta partes que sao essencialmente funcionais. A questdo ¢
como considerar estas partes funcionais na analise de originalidade do todo. Entre os autores
nacionais que estudaram o tema, Kretschmann e Tolentino enfatizam que a exclusividade do
registro ndo se refere a todas as caracteristicas externas e visiveis do objeto, apenas as que sao
ornamentais, do que decorre que os elementos essencialmente funcionais devem ser abstraidos
na analise*!. O obstdculo é determinar quais elementos estio nesta situagdo, pois nio ha uma
definigdo legal do que sejam e de quais pardmetros devem ser aplicados. Em poucos casos isto

serd evidente, como ocorre quando os elementos sdo puramente funcionais. Como ilustragao,
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em uma chave de fechadura a por¢ao com os dentes ¢ totalmente funcional e ndo esta protegida.
Este elemento deve ser ignorado em uma andlise de originalidade, que se existir estard no
restante.

O manual de desenhos industriais do INPI fornece uma importante baliza para lidar com
o problema, ao afirmar que se ha algum aspecto ornamental na configuragdo externa de uma
forma ditada por consideragdes funcionais, somente ndo ¢ possivel o registro quando o

ornamental ndo sobressair ao funcional*?

. A baliza dada para o todo vale também para suas
partes, um elemento do desenho pode ter fungao e ainda assim ser majoritariamente ornamental,
caso em que nao pode ser ignorado.

O direito comparado ¢ instrumental, proporcionando uma variedade de testes que podem
ser empregados para verificar quando um elemento ¢ essencialmente técnico e funcional, no
entanto, ¢ imprescindivel determinar quais sdo compativeis com o ordenamento juridico
nacional. Inicialmente, ¢ importante verificar a Unido Europeia, que tem a mesma tradigao
juridica a que pertence o Brasil, originada no direito romano e com forte influéncia dos povos
germanicos, tendo sido legada ao nosso pais pelos portugueses. NoOs pertencemos a familia
romano-germanica e temos grande afinidade com o direito europeu, sendo mais plausivel
encontrar testes adequados em uso na Europa.

O primeiro ponto a ser evidenciado € que a Unido Europeia, diversamente do Brasil, ndo
condiciona a concessdo de um registro de desenho industrial a ornamentalidade. Deste modo, a
legislacdo europeia permite a protecdo de formas funcionais por registro de desenho industrial,
exceto quando a forma ¢é ditada unicamente pela fungdo técnica*. Os dois principais testes
utilizados na Europa para determinar se uma forma estd nessa situacdo sdo a teoria da
multiplicidade de formas e a teoria da causalidade**.

A teoria da multiplicidade de formas defende que se existem outras formas que sao
capazes de cumprir a mesma fung¢ao técnica, a forma nao ¢ ditada unicamente pela fungdo, uma
vez que esse conjunto de formas possiveis mostra que o desenhista industrial ndo foi limitado
pela funcdo, mas era livre para optar por qualquer uma das alternativas no desenvolvimento do

desenho®. De acordo com este critério, uma forma é estritamente funcional somente quando é
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a unica possivel para obter um determinado efeito técnico*. H4 muitas criticas a esta teoria,
como o fato de que dificilmente uma forma serd a unica capaz de obter um efeito técnico e,
mesmo que a escolha entre as varias possiveis tenha se dado pelo efeito na aparéncia do produto,
isto ndo muda a natureza essencialmente funcional da forma escolhida*’. Deve-se ainda
mencionar que os Estados Unidos empregam um teste semelhante para a mesma finalidade, que
é o teste dos desenhos alternativos, que segue exatamente a mesma logica®®.

A teoria da multiplicidade das formas e o teste dos desenhos alternativos sdo
incompativeis com legislagdes que exigem ornamentalidade para desenhos industriais, como a
brasileira. Ambos se baseiam na existéncia de formas funcionais alternativas e a sua aplicagao
no Brasil poderia levar uma forma puramente funcional a ser tratada como ornamental e
considerada na andlise de originalidade, o que afrontaria a propria definicdo de desenho
industrial adotada em nosso pais e poderia levar a dupla protecdo de elementos funcionais.

A teoria da causalidade, atualmente dominante na Europa, ¢ preferida por paises em que
a legislacdo exige ornamentalidade, pois determina que a exclusdo somente ¢ aplicavel se a
forma tiver como causa unicamente a fun¢do técnica a ser realizada, independentemente de
existirem outras formas técnicas alternativas®. Entdo, se a forma for determinada por
consideragdes funcionais e ornamentais, nao se aplica a exclusdao. No caso DOCERAM o
tribunal explicou que uma forma ¢ determinada exclusivamente pela funcdo técnica quando
consideragdes ligadas ao aspecto visual sio irrelevantes na escolha da configura¢io™. A teoria
da causalidade ¢ compativel com o nosso ordenamento juridico, uma vez que permite excluir
elementos funcionais em que ndo houve também uma preocupagao com a ornamentalidade.

Oquendo cita, além do critério da multiplicidade das formas, o critério dos contornos, o

critério dos embelezamentos e o critério da inten¢do do autor’'. O critério dos contornos
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determina que um registro nao pode ser concedido ou deve ser anulado quando a forma plastica
estd indissoluvelmente ligada ao efeito técnico ou a funcionalidade e, como destaca este autor,
se este critério fosse adotado em nosso pais o resultado seria que a maioria dos desenho hoje
vigentes teriam que ser anulados>2. Ndo nos parece que uma interpretacio do “essencialmente
técnico ou funcional” que exclui a ornamentalidade de qualquer elemento que seja também
funcional seja a mais adequada. Existe a necessidade de distinguir, nos elementos que compdem
o desenho industrial, o que decorre de consideracdes técnicas € o que ¢ devido a uma
ornamentalidade visada e verificar o que prepondera. Uma textura em parte do desenho pode
ter o objetivo de auxiliar a pega do usuario e ser uma caracteristica ornamental preponderante
do produto. Obviamente este critério deve ser refutado.

O critério dos embelezamentos se sustenta na ideia de que as formas merecedoras de
protecao sao obtidas por acréscimos e embelezamentos feitos sobre formas basicas, genéricas,
vulgares, funcionais e técnicas e impreterivelmente teriamos que partir desta estrutura
fundamental sem acréscimos, para verificar se foram feitos tais embelezamentos>. Em tese este
critério € compativel com a legislacdo nacional, mas a dificuldade ¢ determinar qual seria a
forma bésica de um elemento sem quaisquer ornamentos € embelezamentos, 0o que exige um
grau elevado de abstragao.

O critério da intencdo do autor ja revela no nome que a finalidade ¢ determinar a
inten¢do no momento da criacdo, se era criar uma configuragdo essencialmente técnica ou
funcional, ou tornar o produto esteticamente atraente™*. Além de ser um teste facilmente
manipulavel, ndo ¢ um teste objetivo, pois ndo chega a conclusdes baseado apenas em
caracteristicas intrinsecas do desenho®. Para a aplicagdo pratica deste teste sdo necessarias
provas concretas da intencdo do criador, como contratos, correspondéncia, memorandos,

testemunhas, gravagdes e outras>®,0 que faz com que carega de praticidade para ser aplicado.
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A conclusdo a que se chega ¢ que o teste da causalidade ¢ o mais adequado ao caso
brasileiro, pois ndo afronta a defini¢do de desenho industrial de nossa legislagdo, permite avaliar
elementos que sejam simultaneamente funcionais e ornamentais, ndo determinando a sua
exclusao pelos simples fato de atenderem uma funcionalidade e permitindo que sua
contribuicao ao visual de conjunto seja avaliada.

Superada a andlise do artigo 100, outra questao a ser enfrentada € o grau de originalidade
a ser considerado. Autores como Denis Borges Barbosa afirmam que ha uma originalidade
diferente em cada setor do mercado, do que se conclui que o grau de originalidade a ser
procurado deve refletir as particularidades do setor a que pertence o desenho’’. Esta
originalidade maior ou menor depende da facilidade ou dificuldade que o criador tem de
diferenciar o desenho dos demais existentes>®, estando relacionada ao espago efetivo que o
desenhista tem para criar formas novas, uma margem que varia de acordo com o setor dos
produtos®. Em outros termos, esta variabilidade estd relacionada ao grau de liberdade do
criador no caso concreto e, se 0 contexto permite variagdes minimas no desenho, € esta variacao
minima que deve ser considerada®®. Quanto menor o grau de liberdade do desenhista, menor a
originalidade que deve ser exigida e procurada.

Na Europa a avaliacao do carater singular, que corresponde a originalidade no nosso
pais, leva necessariamente em consideracdo o grau de liberdade do criador. Esta avaliaciao
ocorre dentro de um processo complexo, que compreende estabelecer qual ¢ o setor dos
produtos, determinar quem ¢ o utilizador informado neste setor, avaliar o grau de liberdade do
criador e, somente depois de levar em consideracao todos os fatores anteriores, comparar a
impressao global provocada pelo desenho no utilizador informado com as impressdes globais
de todos os desenhos do estado da técnica, para determinar se é a mesma®'.

Para levar em consideracao o grau de originalidade inerente a cada setor em uma acao
de contrafagdo, Denis Borges Barbosa propos o que chamou de método tripartite para desenhos

industriais, em que compara nao somente a forma registrada e o produto acusado, mas também
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o estado da técnica mais proéximo, sendo que utiliza a distancia entre a forma registrada e a
anterioridade como limiar de originalidade®. Para explicar este raciocinio se pode dizer que: se
a anterioridade ¢ visualmente mais proxima da forma registrada do que a forma acusada, ha
originalidade e ndo ocorre contrafagdo; se a forma acusada ¢ visualmente mais proxima da
forma registrada do que a anterioridade, nao ha originalidade e ocorre contrafagao.

A jurisprudéncia dos Estados Unidos criou um teste muito similar. Anteriormente ao
caso Egyptian Goddess v. Swisa Inc., o estado da técnica era levado em consideracdo através
do teste do ponto de novidade. Para ocorrer contrafacdo, além da forma acusada ser passivel de
confusdo nos moldes do teste do observador ordinario, ainda teria que ter se apropriado das
caracteristicas novas introduzidas pelo desenho em relagdo ao estado da técnica. Na qualidade
de Amicus Curiae nesse processo, a Organizacdo Americana de Direito da Propriedade
Intelectual® (AIPLA) e a Apple® defenderam que o teste do observador ordinario deveria
necessariamente incluir consideracdo do estado da técnica, ocorrendo contrafacdo se o
observador ordinario considerasse o desenho acusado com maior similaridade ao desenho
patenteado® do que ao estado da técnica. A decisdo da corte foi afastar o teste do ponto de
novidade e adotar o teste do observador ordinario conhecedor do estado da técnica.

Embora nao faga sentido entender o teste do ponto de novidade como decisivo para
estabelecer se ocorre contrafagdo, como faziam nos Estados Unidos, determinar o que o
desenho introduziu de novo com relagdo ao estado da técnica pode ser 1til para compreender a

originalidade.

4. PSICOLOGIA DA PERCEPCAO DAS FORMAS

1%, pois a Lei

O desenho industrial deve ser analisado como uma unidade inseparave
9279/96 determina que o resultado visual original pode ser decorrente da combinagdo de
elementos conhecidos®’ e, se as partes que compdem a forma ndio precisam ser inéditas, o que

se procura ¢ a originalidade da composi¢do como um todo. Assim, tal como os europeus,
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devemos verificar a percep¢ao global do desenho e, se conjugarmos isto com o fato de que a
andlise deve ser realizada pelo ponto de vista do consumidor usual do produto®, os conceitos
da Gestalt, escola de psicologia experimental que atua na teoria da forma e estudos da

percepgao, satisfazem perfeitamente o objetivo de averiguar originalidade.

Para a Gestalt, a percepcao da forma pelo observador ¢ decorrente de uma sensagao
global, pois “...ndo vemos partes isoladas, mas relagdes™®. O cérebro humano capta a forma de

17°. Deste modo, ver é captar as

imediato e de maneira simultdnea aprende o padrao globa
caracteristicas notaveis do objeto, os tracos relevantes que estabelecem a sua identidade e
permitem que seja entendido como um padrao completo, nesse contexto a aparéncia de qualquer
elemento estd relacionada a sua fun¢do e posicdo em um padrio mais amplo’!. Se na
identificagdo de um objeto ndo percebemos todos os detalhes de sua forma, mas apenas
detectamos as suas caracteristicas visuais preponderantes, isto explica perfeitamente a logica
da imitacao. Ao fazer alteracdes em caracteristicas ou elementos secundarios ¢ nao distintivos,
o contrafator faz com que a forma alterada ndo seja percebida como diversa e possa induzir o

consumidor ao erro. O resultado ¢ um segundo desenho que carece de originalidade em relagao

ao primeiro.

A forma pode ser definida como os limites externos da matéria que constitui um objeto
e que lhe proporcionam uma aparéncia’>. O que nos interessa ¢ entender como organizamos
mentalmente as informagdes que recebemos através do sentido da visdo e a percepcao
decorrente desta organizacao. Existem forgas externas e internas envolvidas, em que as
primeiras sdo os estimulos sensoriais externos recebidos via retina e as segundas as forcas
organizacionais que estruturam internamente as formas em padrdes, que conformam nossa

percepcio e explicam a maneira como vemos as coisas’>.

Entre os principios basicos de organizagao estao as forcas de segregagao e unificagao,
cuja compreensao permite entender por que determinados elementos sdo percebidos como uma

unidade e outros como entidades separadas, sendo que a primeira condi¢do ¢ que exista
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contraste entre os elementos, pois se a estimulagdo visual ¢ homogénea dificilmente serdo
percebidos como elementos distintos’. O contraste pode ser obtido entre quaisquer
caracteristicas do objeto, como pela diferenca entre tons e semitons, cores quentes e frias, claros

e escuros, texturas, volumes, direcdes e ritmos’>.

As duas leis basicas de organizagdo e agrupamento sao proximidade e semelhanca. Os
elementos que estdo proximos entre si ou sdo semelhantes tendem a ser percebidos como uma
unidade, sendo que o agrupamento por semelhanga é mais forte do que por proximidade’®. Se
tivermos elementos igualmente espacados, mas com diferentes formas ou cores, serao
agrupados pelas caracteristicas que tém em comum, independentemente da proximidade. Outro
fator importante para formagdes de unidade ¢ o fechamento, pois a organizagdo tende
espontaneamente a unidade em todos fechados, inclusive unindo intervalos e estabelecendo
ligagdes’’. Elementos emoldurados por um friso, por exemplo, tendem a ser agrupados por

nosso cérebro.

Outro conceito importante ¢ o de continuidade ou continuac¢do, que ¢ uma sensacao
visual de que os elementos se sucedem seguindo uma ordem visual fluida ou ininterrupta, que
direciona nossos olhos em uma trajetoria determinada, pois percebemos partes sucessivas como
seguindo umas as outras. Existem varios fatores que determinam a dire¢do em uma composi¢ao,
entre eles a atragio exercida pelo peso dos elementos proximos’®. Nesse sentido, uma série de
elementos repetidos em sequéncia atrai o olhar em determinada direcao. A lei da continuidade
¢ utilizada pelos desenhistas industriais para fazer com que os olhos do observador sigam o
caminho que desejam. Isto pode ser usado no desenho de um produto para dirigir a atengdo do
usuario para pontos especificos, ajudando-o a compreender como algo deve ser operado e
induzi-lo a tomar as acdes corretas no uso, considerando que objetos bem concebidos tém

indicagdes visiveis de sua operagio”’.

E importante destacar trés fatos importantes: o que acontece em qualquer posi¢ao de um
padrdo € resultante da interagdo entre as partes e o todo; nosso cérebro sempre busca o equilibrio

e, assim como ocorre com for¢cas no mundo real, o equilibrio ocorre quando todas as forcas
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perceptivas se compensam e; por fim, as atragdes e repulsdes nos padrdes visuais sdo vistas
como propriedades reais dos objetos pelo observador, isto €, como se realmente existissem no
mundo real®’.

Entre as propriedades visuais de um objeto que realizam papel importante no equilibrio
esta o peso visual, que atua no mesmo sentido da gravidade, como ocorre no mundo fisico, mas
também atua em outras dire¢des, pois é influenciado pela localizagdo®!. Isto é muito importante,
pois 0 peso que um elemento tem na composi¢do se reflete na importadncia que tem na
identificacdo e reconhecimento de um objeto pelo observador. Entdo, podemos listar algumas
regras sobre o peso visual: (a) o maior objeto em um grupo tem maior peso visual que os demais;
(b) as cores claras conferem mais peso que as escuras; (¢) formas geométricas simples tem mais
peso que as complexas; (d) formas verticais tem mais peso que as obliquas; (e) a densidade de
uma massa em torno de seu centro aumenta o peso; (f) o peso € maior quanto maior a altura em

uma composi¢io®?.

Se o equilibrio ocorre quando as forgas visuais se compensam entre si, uma composi¢ao
equilibrada pode ser obtida dispondo pesos em localizac¢des, lados ou diregdes opostas, ou
utilizando elementos de diferentes tamanhos ou cores com diferentes pesos. Uma aplicacao
pratica desses principios € fazer a parte superior, que tem mais peso, menor para que seja
percebida como igual a parte inferior®®. Isto é praticado por escultores e tipografos ha séculos,
pois estes profissionais fazem as metades inferiores das esculturas, nimeros e letras maiores,
para equilibrar o maior peso da parte superior. Isto pode ser facilmente verificado, basta colocar
os numeros 3 e 8 ¢ a letra B na fonte Arial na posi¢do normal e de ponta cabega. Na posi¢ao

normal hé equilibrio. Na posi¢do virada a parte superior parece nitidamente maior.

Algo muito semelhante acontece com a simetria. A simetria ¢ o equilibrio em torno de
um ou mais eixos, que podem ter inumeras direcdes, sendo caracterizada por uma identidade
visual ou uma forte semelhanca entre ambos os lados®*. Em particular, a assimetria lateral é
dindmica e segue um vetor de peso que vai da esquerda para direita do campo visual, em que

tudo que est no lado direito parece mais pesado®. Entdo, as mesmas consideragdes feitas para

80 ARNHEIM, R. Arte e Percep¢ao Visual: Uma psicologia da visao criadora. Ed. Rev. Sao Paulo:
Cengage, 2022.

81 Ibidem.

52 Ibidem.

83 ARNHEIM, R. Arte e Percepcao Visual: Uma psicologia da visdo criadora. Ed. Rev. Sao Paulo:
Cengage, 2022.

84 GOMES FILHO, J.; Gestalt do objeto: sistema de leitura visual da forma. § ed. rev. e Amp. Sdo Paulo:
Escrituras, 2008.

8 Ibidem.



partes em diferentes alturas sdo aqui aplicaveis, sendo possivel contrabalangar elementos pela

sua disposi¢ao no conjunto.

O principio geral da Gestalt, que abrange todos os outros, ¢ o da pregnancia da forma®®,

também chamada lei da simplicidade. Esta lei basica da percepcdo visual ¢ definida por
Arnheim®’: “qualquer padrio de estimulo tende a ser visto de tal modo que a estrutura resultante
¢ tao simples quanto as condi¢des dadas permitem”. Em outros termos, o nosso cérebro tende
a organizar padrdes na configuracdo mais simples possivel. Um objeto com elevada pregnancia
¢ aquele que tem tendéncia espontanea para a forma mais simples, equilibrada, homogénea,
harmonica, unificada, clara e com minimo de complicacdo visual na organizagdo dos elementos

que a compdem®s.
5. LEIS E PRINCIiPIOS DA GESTALT APLICADOS AO METODO

A primeira conclusao ¢ que a forma deve ser analisada como uma totalidade, pois se
nosso cérebro a interpreta como um padrdo completo, imediatamente percebido e
compreendido, o que interessa ¢ o visual de conjunto da peca. E necessario olhar a pega como
um todo e verificar qual a percep¢ao global que provoca, sem se atentar aos elementos que a
compdem e, na sequéncia, fazer exatamente o mesmo com o desenho a que ¢ comparada, para
verificar se a percepcao global deste ¢ a mesma ou proxima. Somente apoOs estabelecidas as
percepcdes globais de uma forma intuitiva, podemos analisar os elementos que compdem a
forma em relagdo ao conjunto, a luz dos principios da Gestalt, para entender o motivo da

percepgao global.

Como nos ensina a Gestalt, para identificar um objeto ndo percebemos todos os detalhes
da forma e nos valemos das caracteristicas visuais preponderantes. No entanto, ¢ importante
evidenciar que os elementos sdo sempre analisados com relacdo ao padrdo geral a que
pertencem, nunca isoladamente. O fato dos elementos serem percebidos ou nao, bem como de
terem importancia ou nao no reconhecimento do desenho, podem depender de varias variaveis,
como as dimensdes e disposi¢cao no conjunto, as direcdes que seguem, se ha continuidade ou
ruptura de direcdo, se sdo percebidos como unidades ou elementos isolados, se sdo unidos por

fechamento, entre outras caracteristicas. Nesta afirmacao esta implicita uma hierarquia entre os
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elementos que compdem a forma e o fato de que nem todos tém a mesma importancia. Dessa
forma, se os elementos visuais preponderantes sdo os mesmos, diferencas nos elementos

secundarios ndo alteram a percepg¢ao global do desenho.

6. FLUXOGRAMA DO METODO

Abaixo é apresentado um fluxograma com as etapas do método de aferigéo de

originalidade em desenhos industriais.

Figura 1 - método de andlise de originalidade em desenhos industriais.

Determinar o setor )
mercadolégico Fazer busca de anterioridades

b v

Determinar qual é a
forma comum do
produto

Estabelecer quem é o consumidor usual do produto:
leigo ou profissional

v

Reconhecer quais

Determinar qual é a forma livre do produto
elementos sdo funcionais

4

Utilizando o teste da causalidade determinar Comparar o produto com a anterioridade mais préxima
se devem ser excluidos da anélise de verificar se a percepcdo global € a mesma
originalidade

v

Resultado: percepgdo global a8 mesma - original
percepgdo global diferente - sem originalidade




Fonte: Desenho do autor.

7. EXEMPLO DE APLICAGAO

Para ilustrar uma analise de originalidade em desenhos industriais foi escolhido
o registro de desenho europeu 06335642-0001 de 26/03/2019, para simular como
seria a analise no Brasil. Abaixo é reproduzido o desenho em perspectiva desse
registro.

Figura 2 - desenho em perspectiva.

Fonte: Registro 06335642-0001.

O primeiro passo € determinar qual é o setor mercadoldgico a que pertence o
produto e o ponto de vista a ser adotado na analise, se o ponto de vista de um
consumidor leigo ou profissional. O setor mercadolégico é o setor de calgados e se
trata de um produto para venda ao consumidor final, logo o ponto de vista a ser
adotado é o de um consumidor leigo. O segundo passo € fazer uma busca de
anterioridades para determinar o estado da técnica e selecionar a forma que é mais
proxima da forma apresentada para registro. A determinagdo do estado da técnica

também objetiva verificar quais s&o as formas comuns ou vulgares para o produto.

As anterioridades relevantes encontradas s&o apresentadas na Figura 3.



Figura 3 - Anterioridades relevantes.

Fonte: Composi¢cao do autor com imagens obtidas nos registros.

Na figura 4 sao descartados os desenhos cujas percepg¢des globais séo
incontestavelmente diversas. A comparacao é feita olhando para o desenho como um

todo e depois fazendo o mesmo com as anterioridades, sem focar em detalhes, para

ver se a percepgao € a mesma.

Figura 4 - Comparacéo entre o desenho e as anterioridades.



Fonte: Composi¢cao do autor com imagens obtidas nos registros.

Os trés desenhos que tém as percepgdes globais mais proximas sao mostrados
na Figura 5.

Figura 5 - Comparagéao entre o desenho e as anterioridades visualmente mais proximas.




Fonte: Composi¢cao do autor com imagens obtidas nos registros.

Na sequéncia é necessario estabelecer quais elementos sdo essencialmente
técnicos e funcionais, pois devem ser abstraidos na analise de originalidade. Os
elementos que tém funcdo sédo o botdo que faz a fixagdo da alga a gaspea e as
aberturas que permitem arejamento. No entanto, de acordo com o principio da
causalidade, tais elementos ndo tém como causa somente objetivos funcionais, pois
ha uma o6bvia preocupagao com o efeito ornamental que tem no conjunto, do que

decorre que nao sao essencialmente funcionais e devem ser considerados.

O estado da técnica mais préoximo permite verificar quais sdo as formas comuns
e vulgares nesse particular setor mercadologico. As anterioridades nos mostram que
este tipo de calgado tem uma gaspea arredondada, aberta posteriormente e vazada
em sua porgao anterior por aberturas circulares. Uma alga é fixada as laterais da
gaspea por botdes circulares. Ha uma série de aberturas alinhadas ao longo da porgéo
anterior da sola ou na lateral da gaspea adjacente a sola. Deve-se levar em
consideracao que estas caracteristicas sdo comuns a todas as anterioridades ao
averiguar o grau de originalidade exigido de um novo desenho. A conclusao é que a
originalidade a ser exigida é baixa. Na figura 6 sado confrontados o desenho e a

anterioridade mais proxima.

Figura 6 - Confrontacdo do desenho com a anterioridade mais préxima.

Fonte: Composicao do autor com imagens obtidas nos registros.

O ponto de novidade do desenho proposto compreende a utilizacdo de
aberturas circulares de diferentes diametros sobre a parte superior da gaspea,
fazendo com que sejam percebidas como diferentes grupos por similaridade e as



maiores se destacam pelo maior peso visual. Ha duas faixas de diferente textura na
periferia da gaspea, que emolduram e provocam o fechamento da regido com as
aberturas circulares. Além disso, ha uma série de aberturas circulares de diametro
decrescente alinhadas igualmente espagadas em dire¢ao a ponta do calgado. Por fim,
ha uma regido de diferente textura na lateral da sola e, ainda, uma padréo de
circunferéncias dispostas em linhas radiais dentro do calgado. Estes elementos sao

destacados na Figura 7.

Figura 7 - Elementos novos introduzidos pelo desenho.

texturizado ) L linhas de circunferéncias
/ circunferéncias com de diferentes diametros

circunferéncias
alinhadas

Fonte: Composicao do autor com imagens obtidas nos registros.

Considerando a realidade deste setor, em que varios desenhos semelhantes
existem, o grau de diferenciagéo exigido para um desenho novo ser original € baixo.
Como ha uma uniformidade nos calgcados existentes, em que todos apresentam
caracteristicas em comum, pequenas diferengas ja seriam percebidas como distintivas
por um consumidor usual do produto, que ndo confundiria os calgados. Em concluséo,

apesar da percepcao global ser proxima, ha originalidade e a forma seria registravel.
8. CONCLUSAO

A aferigdo de originalidade em desenhos industriais € um processo complexo.
Uma analise de registrabilidade envolve determinar o setor mercadologico a que
pertence o produto, o consumidor usual que deve ser considerado, as caracteristicas
que sao essencialmente funcionais e devem ser abstraidas e, por fim o estado da
técnica mais proximo, que propiciara informagdes de quais formas sao comuns no
produto e o grau de diferenciagdo que deve ser considerado para determinar a

originalidade.



Ja em uma anadlise de contrafacdo € necessario: determinar o setor
mercadoldgico a que pertence o produto e o ponto de vista a ser adotado na analise;
determinar que elementos sdo essencialmente funcionais e ignora-los na
comparagdo; fazer uma busca de anterioridades e encontrar a anterioridade
visualmente mais proxima do produto acusado e, por fim; adotar o grau de
diferenciagao que tem do produto acusado como limiar de originalidade que deve ser

superado pelo produto acusado.

Na comparagédo visual propriamente dita, os principios e conceitos da
psicologia da percepgao das formas (Gestalt) sdo de grande utilidade para determinar
a hierarquia entre os elementos da composicdo, para estabelecer quais sdo as
caracteristicas visuais preponderantes e quais sdo acessorias e para mimetizar como

a forma é percebida pelo consumidor usual do produto.
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irregistravel em principio registraveis



INTRODUGAO

As caracteristicas ornamentais de produtos industriais tém grande
importancia na atracdo e seducdo do consumidor, sendo muitas vezes
responsaveis pela escolha de um produto em detrimento de outros de mesma
qualidade e funcionalidade. Isto ocorre porque a forma € imediatamente
percebida, precedendo quaisquer consideragdes conscientes sobre preco e
qualidade, predispondo o consumidor a adquirir o produto quando satisfaz as

suas preferéncias.

Nesse contexto, a aparéncia do objeto caracteriza um diferencial
competitivo, que tem valor econémico e necessita ser protegido. Esta protegéo
€ obtida através de um registro de desenho industrial no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI), que proporciona exclusividade sobre a forma
registrada. No entanto, ndo é qualquer forma que é registravel, somente formas
novas e originais. Verificar se um desenho é novo é facil, pois basta que tenha
diferengas com o que existia anteriormente. De modo diverso, determinar se um
desenho ¢é original € algo muito mais complexo, pois as diferengas devem ser
suficientes para conferir identidade visual propria ao objeto. Para ser
considerado original, ndo pode haver possibilidade de o desenho ser confundido

com os anteriores. De acordo com a lei: a configuragéo deve ser distintiva.

Nesse ponto reside a dificuldade, pois & necessario determinar o quanto
um desenho precisa ser diferente de outro para ser considerado distintivo. Esta
nao é uma tarefa facil, pois envolve responder uma série de perguntas: Pelo
ponto de vista de quem vai ser feita a analise? Como levar em consideracio a
forma comum ou vulgar do produto? E a forma obrigatéria? O que sao elementos
essencialmente técnicos ou funcionais? Como devem ser tratados? Cada setor
mercadoldgico exige um diferente grau de originalidade? Como incluir isto na
analise? Quais sao os critérios para fazer a comparagao visual entre os
desenhos? Como criamos a percepgao da forma de um objeto? Existe uma

hierarquia entre elementos? Quais elementos sao visualmente preponderantes?

As ultimas perguntas acima tém relagao direta com o conceito de imitagao,
pois imitar € reproduzir as caracteristicas visuais preponderantes de um desenho

e fazer alteragcdes em caracteristicas secundarias. Isto &, considera-se imitagao



todo desenho que apresenta diferencas com o desenho registrado, mas nao é
distintivo, ou seja, que carece de originalidade. Isto torna a analise de
originalidade importante também para determinar se o registro esta sendo
violado, pois a prote¢cdo ndo se limita ao desenho registrado, mas alcanga todas
as imitagdes. Dificilmente um copiador reproduz um desenho de forma idéntica,
sempre faz modificagdes em caracteristicas secundarias para confundir o
consumidor. Entdo, determinar se algo € uma imitagéo é fazer uma analise de

originalidade do desenho.

Deste modo, o método revelado neste guia encontra utilidade em dois
momentos: na analise de registrabilidade de um desenho e na analise de

contrafagao de um registro.



REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL - O QUE E?

E um titulo que proporciona exclusividade sobre a forma ornamental de

um objeto ou um conjunto ornamental de linhas e cores aplicadas sobre um

objeto. Abaixo vemos exemplos de formas registradas no INPI.




REQUISITOS:

1- CARATER INDUSTRIAL

Capaz de ser repetido sem sofrer alteracdes de forma.

2- NOVIDADE

Apresentar diferencas com o que ja existia

3- ORIGINALIDADE
Apresentar visual proprio que ndo se confunde com o que existia antes.

Quanto maior a diferenga com a forma comum, maior a originalidade.
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COMUM NOVAS E ORIGINAIS

Na maioria das vezes as formas ndo serdo tao diferentes como no

exemplo acima. Na realidade podem ser muito parecidas.

A dificuldade é determinar o quanto uma forma tem que ser diferente de

outra para ser original.

PARA QUEM DEVE SER ORIGINAL?

O ponto de vista a ser adotado é do consumidor usual do produto. O
consumidor usual do produto pode ser um consumidor leigo — que é
aquele que compra o produto sem dar maior atencao a detalhes e sem
dedicar muita atencéo a forma — ou pode ser um consumidor profissional
— que conhece os produtos existentes no mercado e faz uma analise mais
atenta e demorada. Para saber qual é o consumidor usual, € preciso
determinar qual é o setor do produto e se atentar ao comportamento deste
consumidor, o que depende se € um produto comum, se € de alto valor, se
€ uma tendéncia de moda, se € item de colecionador, etc. O objetivo é
determinar se o consumidor esta comprando por impulso, ou se conhece o

produto e vai ter maior atengéo na hora da compra. O consumidor leigo ndo



percebe pequenas diferengas e ndo distingue produtos muito semelhantes,
enquanto o consumidor profissional € mais atento e percebe estas
diferengas. Na pratica isto significa que as diferengas para que algo seja

original pela 6tica do consumidor leigo tem que ser maiores.

ESTA TUDO PROTEGIDO EM UM DESENHO INDUSTRIAL?

NAO. Nem todas as caracteristicas externas de um produto estdo

protegidas. O registro nao protege as caracteristicas necessarias,

comuns ou vulgares e as que sao essencialmente técnicas ou

funcionais. Elementos com estas caracteristicas devem ser ignorados na

analise.

1- FORMAS COMUNS OU VULGARES

Entram nessa categoria formas geométricas basicas. Ninguém pode
ter exclusividade sobre um cubo ou cilindro, pois isto diminuiria o repertério
de formas disponiveis a todos os desenhistas. Seria como alguém ter
exclusividade sobre as letras do alfabeto. Nos dispensadores de alcool

abaixo, a forma cilindrica n&o é exclusiva de nenhum registro.
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Também sio consideradas comuns as formas usualmente utilizadas
no produto. Um monitor de computador poderia ter uma forma circular ou

oval, mas a forma comum é retangular.



Forma comum Forma incomum

Nos monitores abaixo a forma retangular da tela € comum a todos, o que

os diferencia sdo as formas das bases.

Ninqguém tem exclusividade sobre a forma retangular da tela, pois é

comum no produto. Se todos os desenhos tém um elemento com uma

forma comum e a diferenciacéo é feita apenas pela forma da base, significa
que a originalidade neste setor € baixa e que pequenas diferencas ja sao
suficientes para que o desenho seja percebido como distintivo.

Importante destacar que mesmo formas geométricas basicas podem ser
consideradas originais em objetos em que nunca foram aplicadas, por
exemplo, a forma circular em telefones celulares (como representado

abaixo).



Para determinar qual forma é comum ou vulgar em um produto é
necessario saber quais eram as formas que existiam antes. Para tanto, faz-

se uma busca para determinar o estado da técnica do produto.

2- FORMA NECESSARIA

A forma necessaria € aquela que o objeto obrigatoriamente tem que
ter, o que pode ocorrer por ser determinada por uma norma técnica ou lei,
ou ser inerente ao produto.

Por exemplo, existem categorias de veiculos e para um veiculo ser
considerado como pertencente aquela categoria tem que apresentar a
configuracédo geral que define a categoria: sedan, Hatchback, SUV, pick-
up, etc. Todos os Hatchback ndo tém porta-malas separado e a porta
traseira abre para cima para dar acesso ao compartimento de carga dentro
do préprio corpo do veiculo. Um veiculo que fuja dessa configuracao geral

nao sera considerado um Hatchback, entdo esta forma é necessaria por

questdes mercadologicas.

|

De mesmo modo, uma tomada tem que seguir a norma brasileira, que

determina qual € a forma necessaria.
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3- FORMA ESSENCIALMENTE TECNICA OU FUNCIONAL

Um desenho industrial pode e normalmente tem elementos funcionais,
mas a forma nao pode ser decorrente apenas da funcao que realiza, deve
ter sido determinada também por um efeito ornamental pretendido. Uma
forma decorrente somente da fungéo € irregistravel, como no exemplo
abaixo, em que vemos uma série de produtos em que ndo ha qualquer

preocupacao com o visual.




Na figura abaixo vemos dois exemplos do mesmo tipo de produto: um
gancho para pendurar objetos, como casacos, bolsas e similares. No

produto da esquerda a forma é determinada apenas pela funcao, ¢ uma

fita metalica em que uma extremidade € dobrada para formar um gancho
para pendurar objetos e a outra € dobrada para permitir fixacdo a uma
porta. De modo diverso, no produto da direita, os elementos tém funcgao, ja
que a base se destina a fixacdo por parafusos a uma superficie e os
ganchos se destinam a penduramento de objetos, no entanto, a escolha da
forma eliptica da base e as curvaturas dos ganchos e de suas extremidades
arredondadas tem objetivos ornamentais, sdo escolhas inuteis do ponto de

vista funcional.

funcional e
ORNAMENTAL

funcional

Se uma forma é no geral ornamental, mas tem elementos
essencialmente funcionais, estes elementos devem ser ignorados na
analise de originalidade. Por exemplo, em uma chave de porta, a porgcéo
com os dentes € determinada somente pelo segredo da fechadura e deve

ser ignorada ao procurar originalidade.



D)

AR A
5y 12

L)

funcional

Entdo, sempre ao analisar um desenho é imprescindivel identificar quais
elementos séo funcionais e verificar se tem também um carater ornamental.
Se sdo funcionais e ornamentais, devem ser considerados. Em uma faca
tanto o cabo como a lamina tém fungao (permitir a pega e cortar), mas a
forma destes elementos também pode levar em conta efeitos ornamentais
na aparéncia do produto. Caso contrario ndo existiria nenhum registro de

desenho industrial da faca.

CADA SETOR EXIGE UM DIFERENTE GRAU DE ORIGINALIDADE?



SIM. A originalidade que deve ser procurada depende do setor
mercadoldgico em que se insere o produto. Quanto mais produtos
semelhantes existem em um mercado, menor a originalidade que deve ser
exigida de um produto novo para ser registrado. Isto esta relacionado com
a maior ou menor dificuldade que o desenhista tem de diferenciar o produto
dos demais e, em ultima analise, ao grau de liberdade que tem para criar o
produto. Existem produtos em que o numero de modificacdes possiveis &
limitado, pelas caracteristicas que fazem com pertenga aquele género e
pelas que sdo comuns e procuradas pelo consumidor.

Por exemplo, o calgado conhecido como Clog tem uma parte superior
arredondada aberta atras, disposta sobre uma sola espessa, esta é a
forma necessaria para ser considerado um Clog. Além disso, € comum
utilizar aberturas circulares e trapezoidais na composicdo, sendo
empregadas em varios calgados. Isto faz com que a originalidade a ser
exigida de um calgcado novo nesse particular nicho de mercado seja

pequena.




ORIGINALIDADE E CONTRAFAGCAO

Determinar se um desenho apresenta originalidade €& importante
também para verificar se esta violando um registro, pois este protege néo
somente da reprodugdao exata da forma registrada, mas também de
imitagdes. Uma imitacdo € uma forma que apresenta diferengas, mas nao
sdo suficientes para que seja percebida como diversa pelo consumidor
usual do produto. Ent&o, imitagcéo € toda forma sem originalidade.

ANALISE DE CONTRAFAGAO

A analise de contrafacdo também é realizada a partir do ponto de vista
do consumidor usual do produto e também €& necessario ignorar as formas
necessarias, comuns ou vulgares e essencialmente técnicas e funcionais.
A busca do estado da técnica é realizada para determinar quais séo as
formas comuns do produto, mas também para encontrar a anterioridade
visualmente mais préxima da forma registrada. O contexto do setor
mercadoldgico do produto € levado em consideragdo comparando a forma
registrada com a anteriodade mais proxima e com a forma acusada de
contrafagdo, considerando-se que ocorre contracdo quando a forma
acusada tem uma similaridade maior com a forma registrada do que o

estado da técnica mais préximo.

acusada
aMerioridade

nterioridade

registrada

registrada

nao ha originalidade ha originalidade
CONTRAFACAO NAO HA CONTRAFACAO



Abaixo vemos um exemplo real.

Anterioridade

Forma acusada

No desenho acima vemos que a forma acusada esta visualmente mais
longe da forma registrada do que a anterioridade, do que decorre que

apresenta originalidade e nao infringe o registro.

PERCEPGAO DAS FORMAS

A forma de um desenho deve ser analisada como um todo indivisivel,
porque o que se procura € a originalidade do conjunto e ndo de suas partes,
que podem até ser conhecidas. Além disso, o consumidor usual do produto
capta a forma de imediato e simultaneamente aprende o padrao global,
reconhecendo o objeto por suas caracteristicas visuais preponderantes. A
psicologia da percepgado das formas nos ensina que nado vemos partes

isoladas, mas as relacdes entre os elementos que compdem o padréao.



Assim, nunca devemos analisar um elementos isolado, mas sempre

verificar sua relagcdo com o todo.

PRINCIPIOS BASICOS

Ha uma série de principios basicos que sio uteis ao comparar a forma

de objetos.

1- CONTRASTE

A primeira condi¢ao para detectar a relagao entre os elementos € que
haja contraste. O contraste pode se referir a diferenga entre qualquer
caracteristica da forma, como entre tons e semitons, cores quentes e
frias, claros e escuros, elementos pequenos e grandes, diregbes e ritmos e
outros.

Na figura seguinte vemos um frasco de perfume em que ha contraste
entre a tampa texturizada e o corpo liso, bem como entre o volume maior

do corpo e o volume menor da tampa.

CONTRASTE

MENOR ——TEXTURIZADO

LISO
MAIOR ——

O contraste pode facilitar ou dificultar a percep¢éo de um elemento como
autdbnomo, bem como pode ser utilizado para dar destaque a um elemento.
Abaixo vemos a marca da Coca cola, em que o contraste entre o fundo e

as letras enfatiza a informagéao a ser transmitida.
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2- LEIS DE SEGREGAGAO E UNIFICAGAO

A questao é determinar porque alguns elementos séao percebidos como

isolados e outros como uma unidade.

AGRUPAMENTO POR PROXIMIDADE

Elementos préoximos tendem a ser percebidos como uma unidade.

Abaixo vemos circunferéncias agrupadas em trés grupos pela proximidade.

UNIDADE

AGRUPAMENTO POR SEMELHANCA

Elementos semelhantes tendem a ser percebidos como uma unidade.
Na proxima figura vemos agrupamento por semelhanca e também vemos
que a semelhanca é mais forte que a proximidade. Embora as distancias
entre os quadrados sejam iguais, vemos dois grupos devido as cores de

cada um.



1° GRUPO 2° GRUPO

FECHAMENTO

A organizacgao tende espontaneamente a unidade em todos fechados,
inclusive unindo intervalos e estabelecendo ligagdes. Se nas
circunferéncias do exemplos anterior introduzirmos mais duas entre duas
linhas obtemos unificagao por fechamento, passamos a ver um quadrado

no lado esquerdo.

Um friso que contém certo numero de elementos faz com que estes
elementos sejam percebidos como uma unidade.

Isto pode ser ilustrado com os botdes de um controle remoto. Eles sao
agrupados por proximidade, por semelhanga ou por fechamento. De cima
para baixo: os quatro botdes de cima apresentam a mesma forma, mas sao
percebidos como dois grupos por proximidade (duas linhas); tudo que esta
dentro do friso quadrado é percebido como uma coisa sO; ha botdes
agrupados em trés colunas por semelhancga; ha dois botdes com a mesma
forma, que séo percebidos como entidades separadas devido as diferentes
cores, confirmando a preponderancia da semelhanca sobre a proximidade;
quatro botdes agrupados por proximidade, e; quatro botbées agrupados em
duas colunas por semelhanca. O préprio contorno do controle faz com que

tudo seja percebido como uma pecga unica por fechamento.



- proximidade
#—proximidade

— fechamento
—semelhanca

semelhanca — semelhanga

— semelhancga

1+ proximidade

semelhanca-| — semelhanga

™~ fechamento

CONTINUIDADE

E a sensacédo visual de que os elementos se sucedem seguindo uma
ordem visual fluida ou ininterrupta, que direciona nossos olhos em uma
trajetéria determinada, pois percebemos partes sucessivas como seguindo
umas as outras. Abaixo vemos como a repeticdo cria uma senzagao de

direcao.

Em um desenho industrial a continuidade é frequentemente utilizada
para para fazer com que os olhos do observador sigam o caminho

desejado, para tanto os elementos sao dispostos em uma sequéncia



continua que atrai naturalmente o olhar do observador. Isto pode ser usado
no desenho para dirigir a atengao do usuario para pontos especificos, na

préxima figura vemos como os comandos dos equipamentos seguem uma
continuidade.

PESOS VISUAIS

Existe uma hierarquia entre os elementos que compdéem um desenho.

Nem todos tem 0 mesmo peso na composigao.

Em regra:

O maior objeto em um grupo de objetos tem mais peso;




As cores escuras conferem mais peso que as claras;

menor
peso

maior
peso

O que atrai o olhar primeiro sdo as cores mais escuras na cadeira acima.

Isto fica mais evidente comparando a percep¢ao das duas cadeiras abaixo.

maior peso menor peso

Um objeto isolado tem mais peso;




Formas geométricas simples sao mais pesadas;

maior peso

Formas verticais sao mais pesadas que as obliquas;




Embora as trés hastes acima tenham o mesmo tamanho, a haste vertical

parece maior.

A densidade de uma massa em torno de seu centro aumenta o peso;

O peso é maior quanto maior a altura em uma composicgao.




Entdo, uma composigcdo equilibrada pode ser obtida dispondo pesos em
localizacbes, lados ou direcbes opostas, ou utilizando elementos de diferentes
tamanhos ou cores com diferentes pesos. Por exemplo, escultores e tipdgrafos
fazem a metade de cima menor para compensar o maior peso que esta metade
tem. Abaixo isto € demonstrado virando de ponta cabeca numeros e letras. Na

posicao normal ha equilibrio e na invertida a parte superior se destaca.

Algo semelhante ocorre com a simetria, que € o equilibrio em torno de
um ou mais eixos (horizontal, vertical ou com qualquer inclinagao),
caracterizada por uma identidade visual ou uma forte semelhanga entre
ambos os lados. A simetria lateral € dinAmica e segue um vetor de peso

que vai da esquerda para direita do campo visual, em que tudo que esta no

lado direito parece mais pesado.

PREGNANCIA

O principio basico da percepc¢ao das formas € a lei da simplicidade ou
pregnancia, que diz que o0 nosso cérebro tende a organizar padrées na

configuragdo mais simples possivel. Se temos as quatro circunferéncia



abaixo, nosso cérebro vai organizar o padrdo do modo mais simples

possivel, percebendo um quadrado, ndo um losango ou uma forma

irregular.
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APLICAGAO NA ANALISE DE DESENHOS

As formas devem ser analisadas como um todo, verificando a
percepcao global dos desenhos, para determinar se sao iguais.

A percepcgéao global é resultante da configuragao geral do desenho, das
simetrias entre elementos, do peso visual de cada elemento no conjunto,
nas posicdes que ocupam e nas interagcbes com o restante, nos
fechamentos na forma, nas repeticoes e continuagdo em que os elementos
sao dispostos, nas diregoes resultantes, nas formas como sao agrupados.
Se uma forma reproduz estas caracteristicas de outra, ndo vai ser

percebida como diversa e carece de originalidade.

EXEMPLO DE ANALISE

Para exemplificar a analise de originalidade foi escolhido um registro
europeu de calgado, que sera analisado como se fosse requerido o registro

no Brasil.



O primeiro passo é determinar qual € o setor a que pertence o produto.
Este produto se insere no setor de calgcados, mas, de forma mais
especifica, € um clog. Os clogs se tornaram tendéncia de moda e
proliferaram no mercado. A forma necessaria para um calcado ser
reconhecido como um clog s&o um solado espesso e uma gaspea com
formas arredondadas que cobre apenas a parte anterior do pé do usuario.
Todos os calgcados desta espécie tem estas caracteristicas em comum e

isto deve ser levado em consideragao ao avaliar a originalidade.



O segundo passo ¢ estabelecer qual € o ponto de vista a ser adotado
na analise, se o de um consumidor leigo ou profissional. Estes calgados
sao tendéncia de moda, tem um publico muito especifico, que conhece os
modelos existentes no mercado, as suas caracteristicas e espera o
langamento de modelos novos que s&o variantes dos antigos. Ent&o, o
ponto de vista a ser adotado € de um consumidor profissional.

O proximo passo € reconhecer que elementos no produto sao

funcionais e verificar se sao essencialmente técnicos. A pele no interior

do calgcado visa aquecer o pé do usuario e o solado tem a funcédo de
propiciar atrito e tracao contra o solo. No entanto, embora estes elementos
tenham funcéao técnica, também tem finalidades ornamentais claras. A pele
e disposta cobrindo o interior e toda a borda da gaspea, sobressaindo-se
além dos limites desta, formando um acabamento estético. O solado
compreende uma série de elementos geométricos dispostos formando um
padrao, que tem evidente propdsito ornamental. Entdo, estes elementos

devem ser considerados na analise de originalidade.

Funcionais
e ornamentais

Na sequéncia € feita uma busca do estado da técnica, para
estabelecer quais sao as formas comuns para o produto, que
juntamente com a forma necessaria para o calgado ser considerado um
clog, delimita a liberdade que o desenhista tem na concepg¢ao do calgado.

Quanto maior a liberdade que o desenhista tem maior a originalidade que



deve ser exigida. Além da forma geral comum ao tipo de calgado, séo
comuns aberturas circulares dispostas sobre a gaspea arredondada e
aberturas trapezoidais dispostas ao longo das laterais do solado. O estado
da técnica também compreende tamancos que apresentam uma faixa de

pele saliente na borda da abertura do calgado.

A comparacéao deve ser feita com a forma visualmente mais proxima.

O que é feito na sequéncia.



A forma geral é a mesma, mas esta forma é inerente ao tipo de
calgcado. As aberturas circulares e trapezoidais foram substituidas por
rebaixos com estas mesmas formas, mas estes elementos sao comuns
no produto. Foram introduzidas regibées texturizadas, que sido pouco
perceptiveis devido ao baixo contraste.

O padrao da sola foi alterado. Na anterioridade € composto por trapézios
circundando e agrupando por fechamento retangulos, divididos por
semelhanca e proximidade em dois grupos. No solado do desenho
analisado, os retangulos sao substituidos por formas curvas inclinadas para
o centro. Devido a dimensao em relacdo ao restante, esta area tem maior
peso visual e altera a percepcao global do padrao da sola. A principal

alteracdo é a substituicdo da alga com botdes e a introdugdo na mesma



area de pele, A alca é uma caracteristica visual preponderante na
anterioridade, pela sua dimenséao e posigao no conjunto, que faz com que

se destaque.
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Considerando que a forma geral de um clog € necessaria para o calgado ser
percebido como pertencente a este género, as aberturas circulares sobre a
gaspea arredondada e as aberturas trapezoidais ao longo da lateral anterior do
solado sao comuns neste tipo de calgcado e, ainda, que o consumidor usual é
mais atento e conhecedor dos modelo existentes, as modificagdes sao
suficientes para que nao seja confundido e o desenho analisado apresenta
originalidade.

Para finalizar sdo apresentados dois fluxogramas com a sequéncia de passos
para realizar analise de originalidade para um desenho novo e em um caso de

contrafagao.



Analise de registrabilidade:

‘ Determinar o setor o
mercadolégico Fazer busca de anterioridades

Determinar qual é a
forma comum do
produto

Estabelecer quem é o consumidor usual do produto:
leigo ou profissional

Reconhecer quais

Determinar qual é a forma livre do produto
elementos sdo funclonais

v

Utilizando o teste da causalidade determinar Comparar o produto com a anterioridade mais préxima
se devem ser excluidos da andlise de verificar se a percepclio global é a mesma
originalidade

Resultado: percepgdo global a mesma - original

percep¢do global diferente - sem originalidade




Analise de contrafacgao:

forma registrada

Determinar o setor
L mercadolégico Fazer busca de anterioridades
i f Deter | é
Estabelecer quem £ o consumidor usual do produto: furmr::‘:n?:r:\-do‘

leigo ou profissional
L - produto

Reconhecer quais Determinar qual & a forma livre do produte

elementos sao funcionais
k N
Utilizando o teste da causalidade determinar Comparar o produto acusado com a
se devem ser excluidos da analise de antenoridade mais proxima
originalidade
L

[ Comparar o produto acusado com a

[commaﬂol



