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Uma reveréncia especial e inicial é necessaria: nada seria possivel sem
a idealizacao, concretizacao e desenvolvimento da Ledo Propriedade Intelec-
tual pelo nosso saudoso fundador Milton Ledo Barcellos. Com estudo, tenaci-
dade, garra e perseveranca ele transformou o entdo denominado Escritério de
Propriedade Industrial Milton Ledo Barcellos, por ele iniciado, na Milton Ledo
Barcellos & Cia. Ltda., sociedade que se transmudou na Ledo Propriedade In-
telectual.

O DNA da Leao Propriedade Intelectual é formado, na data de hoje,
por 40 dedicados seres humanos que ndo apenas acreditam, mas também
vivem nossos valores e abracam nossos trés principais pilares que sustentam
nossas acoes cotidianas sempre em busca de aperfeicoamento: educacao,
procedimento e relacionamento. Um enorme muito obrigado a todos que
formam e transformam positivamente o DNA da Ledo nessa linda jornada
existencial.

Nada seriamos sem nossos valorosos clientes que confiam suas cria-
coes intelectuais aos nossos cuidados, assim como, ao mesmo tempo, com-
preendem o ambito evolutivo da livre concorréncia. Que compreendem o
complexo, mas ao mesmo tempo fascinante, sistema juridico e técnico que
envolve e orienta os direitos de propriedade intelectual. Que estao abertos
as propostas e aconselhamentos relacionados a identificacao, protecéo e po-
tencializacdo dos seus ativos intangiveis. Aos nossos clientes, que tanto nos
ensinam diariamente, que sdo responsaveis por estarmos celebrando 65 anos
de existéncia, nosso especialissimo muito obrigado!

Nossos amigos, nesses incluidos nossos parceiros, nossos colegas das
diversas areas do conhecimento e da area de propriedade intelectual em es-
pecifico e todos agueles que torcem e agem para que a Ledo Propriedade Inte-
lectual estejaem constante evolucdo fraterna, recebam nosso muito obrigado!



Nota de agradecimento especial ao Prof. Dr. Pedro Marcos Nunes
Barbosa que, ao saber sobre acomemoracao dos 65 anos da Ledo Propriedade
Intelectual, fez a fraterna e benvinda sugestao de realizacao da presente cole-
tanea. Nela, fizemos um recorte temporal e de conteldo, selecionando parte
da producao intelectual de integrantes da Ledo Propriedade Intelectual nos
ultimos cinco anos (2017-2022).



Por Norma Scherer Barcellos

Em esséncia

Numa verdadeira
Historia de amor
Vivida no ontem

E no hoje e no amanha

Em tempo presente
Conjugando energias
Vivenciando aventuras
De chegar e voltar

Em ritmo de dancar

Ledo sedutor
Soberano na busca do novo

Em movimento circular

Provocando
Inspirando
Envolvendo

Verdades e sentimentos

Caminhos de emocéao
E percepcao
Na escalada do horizonte
Gerando espacos de inovacao
Técnica
Cientifica

Humana



Novos olhares
Em dindmica harmonia

Vibrando e criando

No mistico espaco-tempo da Ledo

Nossa homenagem e gratiddo ao fundador da Ledo PI, Dr. Milton Ledo
Barcellos, que nos deixou em 2017, advogado e pessoa de invulgar visdo de
mundo, nobreza de coracao e pioneiro da Propriedade Industrial em nosso Es-
tado; e ao Dr. Milton Lucidio Ledo Barcellos que deu continuidade ao trabalho
do seu pai, com sua sabedoria e sensibilidade transformando a Ledo Pl num
centro avancado de Propriedade Intelectual reconhecido internacionalmente
pelo seu alto nivel de conhecimento e desempenho.

O sécio dedicado, culto e talentoso Gustavo Bahuschewskyj Correa
viabilizou o crescimento estavel.

O socio Luiz Alberto Rosenstengel trouxe a experiéncia impar na de-
safiadora drea de patentes.

O sécio Fabiano de Bem da Rocha possui uma mente privilegiada e é
extremamente competente no contencioso da propriedade intelectual.

O sécio Eduardo Augusto Faitarone do Sim veio, de modo fraternal,
formar o quinteto qualitativo e experiente da nossa amada Le&o PI.

Aequipedaledo Pl nossoagradecimento pelainteligéncia e dedicacéo.

Minha admiracido
Meu aplauso
Minha alegria
Meu carinho



Aline Souza Peres Advogada da Ledo Propriedade Intelectual. Coordenadora
do Departamento Judicial e de Solucdo Alternativa de Controvérsias. Gra-
duada em Direito pelo Centro Universitario Ritter dos Reis - UniRitter.

Daniela Lopes Ferreira Advogada da Ledo Propriedade Intelectual no De-
partamento de Marcas, Direitos Autorais e Contratos. Graduada em Di-
reito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS.

Eduardo Faitarone do Sim Socio da Ledo Propriedade Intelectual. Advoga-
do. Especialista em Direito da Propriedade Intelectual pela Pontificia Uni-
versidade Catodlica do Rio Grande do Sul - PUCRS. Graduado em Direito
pelo Centro Universitario da Regido da Campanha - URCAMP.

Eduardo Fischer Advogado da Ledo Propriedade Intelectual. Graduado em
Direito pelo Centro Universitario Ritter dos Reis - UniRitter.

Evelyn Verli Vianna Advogada da Ledo Propriedade Intelectual. Graduada
em Direito pela Universidade do Vale do Itajai - Univale.

Fabiano de Bem da Rocha Sdcio da Ledo Propriedade Intelectual respon-
sével pelo Departamento Judicial e de Solucdo Alternativa de Controvér-
sias. Advogado. Especialista em Direito da Propriedade Intelectual pela
Universidade de Buenos Aires e em Processo Civil pela Pontificia Univer-
sidade Catolica do Rio Grande do Sul - PUCRS. Graduado em Direito pela
PUCRS. Conselheiro Honorério e Ex-Presidente da Associacao Brasileira
dos Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI (Gestdes 2010-2011 e
2012-2013). Membro e Ex-Presidente da Comissdo Especial de Proprie-
dade Intelectual da OAB/RS (Biénio 2005-2006).

Gustavo Bahuschewskyj Correa Socio da Ledo Propriedade Intelectual res-
ponsavel pelo Departamento de Marcas, Direitos Autorais e Contratos.
Advogado e Agente da Propriedade Industrial. Mestre em Direitos Inte-
lectuais pela Universidade de Lisboa. Especialista em Direito do Consumi-



dor e Direitos Fundamentais pela Universidade Federal do Rio Grande do
Sul - UFRGS. Graduado em Direito pela Pontificia Universidade Catélica
do Rio Grande do Sul - PUCRS. Membro e Ex-Presidente da Comissao Es-
pecial de Propriedade Intelectual da OAB/RS (Biénio 2017-2018).

Isabela Magnanti Advogada da Ledo Propriedade Intelectual no Departamen-
to de Marcas, Direitos Autorais e Contratos. Especialista em Fashion Law
pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (em curso). Graduada em Direi-
to pela Pontificia Universidade Catélica do Rio Grande do Sul. - PUCRS.

Kamille Trindade Machado Advogada da Ledo Propriedade Intelectual.
Coordenadora do Departamento de Marcas, Direitos Autorais e Contra-
tos. Mestranda em Propriedade Intelectual pelo Instituto Federal do Rio
Grande do Sul = [FRS/PROFINIT. LLM em Direito Empresarial pela Fun-
dacdo Getulio Vargas - FGV. Graduada em Direito pela Pontificia Univer-
sidade Catolica do Rio Grande do Sul - PUCRS.

Luana Cristina de Souza Garcia Mestre em Fitotecnia pela Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul - UFRGS. Graduada em Agronomia pela Uni-
versidade Federal do Parand - UFPR. Integrante da equipe técnicada Ledo
Propriedade Intelectual.

Luiz Alberto Rosenstengel Socio da Ledo Propriedade Intelectual respon-
savel pelo Departamento de Patentes, Desenhos Industriais e Softwares.
Engenheiro Mecanico e Agente da Propriedade Industrial. Especialista
em Propriedade Intelectual pela Universidade Federal do Rio de Janeiro -
UFRJ/ Organizacao Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI. Gradua-
do em Engenharia Mecéanica e de Operacdes pela Universidade do Vale do
Rio dos Sinos - Unisinos. Ex-Examinador de Patentes do Instituto Nacio-
nal de Propriedade Industrial - INPI.

Maria Claudia Nunes Pinheiro Coordenadora do Departamento de Paten-
tes, Desenhos Industriais e Software da Ledo Propriedade Intelectual.
Mestre em Propriedade Intelectual pela Universidade de Turim. Especia-
listaem Gestdo de Projetos pela Unido Pioneira de Integracdo Social. Gra-
duada em Gestao de Marketing pela ICESP.



Milton Ledo Barcellos [n memoriam - Socio Fundador da Ledo Propriedade
Intelectual. Advogado e Agente da Propriedade Industrial. Jubilado pela
Ordem dos Advogados - Seccional Rio Grande do Sul. Graduado em Direi-
to pela Pontificia Universidade Catélica do Rio Grande do Sul.

Milton Lucidio Ledo Barcellos Sécio da Ledo Propriedade Intelectual. Ad-
vogado e Agente da Propriedade Industrial. Doutor e Mestre pela Ponti-
ficia Universidade Catodlica do Rio Grande do Sul - PUCRS. Especialista
em Direito Internacional e da Integracdo pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul - UFRGS. Graduado em Direito pela PUCRS. Membro Fun-
dador e Ex-Presidente da Comissdo Especial de Propriedade Intelectual
da OAB/RS (Gestbes 1999-2000, 2001-2003 e 2004-2005). Ex-Presi-
dente da Seccional Sul da Associacdo Brasileira dos Agentes da Proprieda-
de Industrial - ABAPI (Biénio 2006-2007).

Norma Scherer Barcellos Socia da Ledo Propriedade Intelectual. Agente da
Propriedade Industrial. Bacharel e Licenciada em Filosofia pela Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. Graduada em Direito pela
Universidade do Vale do Rio dos Sinos = UNISINOS.

Romulo H. Schnitzer Vale Advogado da Le&o Propriedade Intelectual no De-
partamento de Marcas, Direitos Autorais e Contratos. Graduado em Direito
pela Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul - FADERGS.
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Prof. Dr. Pedro Marcos Nunes Barbosa)

Zygmunt Bauman se referia a contemporaneidade como a era do tran-
sitorio, quica da prevaléncia da légica do descartavel ou do fugaz. Joseph Alois
Schumpeter, por sua vez, ventilou que a destruicao criativa e a obsolescéncia
marcariam o periodo desenvolvimentista do século XX em diante. Para ser
mais preciso, poucas sao as histoérias que superam meio século do existir e do
prosperar. Se de um lado é dificil recusar que ambos os génios da sociologia e
da economia estavam certos, isto ndo significa dizer que todas as estruturas
societdrias, seus servicos e produtos tenham um destino marcado por um bre-
ve hiato temporal.

Fato é que hé& sociedades de pessoas que superam as estatisticas, as
abrasodes intestinas e que perduram por muito tempo, e o interessante do cla
“Ledo” é exatamente aforma coma qual conquistaram forjar sua histéria. Muito
alémde constituir o mais relevante centro privado da coercdo e tutela dos direi-
tos de propriedade intelectual no sul do Pais, a familia Ledo se distanciou tanto
da infamia, quanto da classificacdo do que seja incognito. Alias, tal trajetéria
€ marcada por duas caracteristicas centrais: (a) o cuidado corporativo, e (b) a
cordialidade na exogenia relacional.

Olhando para si, (a) hd marcante contraste entre os seres humanos
que laboram na Ledo. A se comparar com boa parte dos escritérios patricios
de Propriedade Intelectual, ¢ comum que as pessoas construam uma carreira
estavel e longinqua na Ledo, exatamente pelo fato de que impera uma energia
da cooperacdo, e jamais a da exploracdo. Nisto reside a distincdo entre relacoes
de escopo, com aquilo que se denomina de relacdes de permuta. Ademais, (b)
se algumas das maisons da Propriedade Intelectual nacionais ndo edificaram
uma reputacdo da leveza e da urbanidade, tal € uma das caracteristicas mais
impactantes da Ledo. Quando representam seus clientes a Ledo é vista como

leal e valorosa; e, por sua vez, quando atua como ex adversa, a critica emanada
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pela Ledo contrapde sem magoar. Raras sdo as unides de pessoas que lutam
com classe e respeito na rivalidade sadia que marca o labor juridico e o admi-
nistrativo.

O alto renome “Le&o” é hoje associado a cultura académica e do bom
ethos profissional. Contrariando aquela méxima de que o filho de Pelé costuma
ser o Edinho, a fidalguia dos Ledo Barcellos gerou uma nova fase administrati-
va que conseguiu superar a matriz de um lindo projeto - o que retne a quali-
dade do ser com a do bem fazer. Com (i) labores citados pelo Supremo Tribunal
Federal, (i) com aulas e palestras emanadas nas Universidades e Congressos
mais relevantes (no pais e fora dele também), muito além de defender pautas
caras aos titulares de propriedade intelectual, (iii) € marcante a maneira hu-
manistica e includente das ideias caras a Ledo.

Que o leitor forme seu proprio entendimento lendo algumas produ-
coes intelectivas e estéticas desta obra coletiva, que tangencia a politica pu-
blica de inovacao, a economia e o direito adjetivo/substantivo do direito da
propriedade intelectual.

Pedro Marcos Nunes Barbosa

Professor de Propriedade Intelectual do Departamento de Direito da PUC-Rio
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A digna profissao de Agente da Propriedade
Industrial e a Associacao Brasileira dos Agentes
da Propriedade Industrial

por Milton Ledo Barcellos

Com saudade, lembro-me, hd muitos anos atrés, minha nomeacao como
Agente da Propriedade Industrial pelo ex-ministro da Industria e Comércio Egi-
dio Mychaelsen, Gaticho de nosso querido Estado do Rio Grande do Sul.

Naqguela época tinhamos como érgao operante o Departamento Nacio-
nal da Propriedade Industrial, conhecido como DNPI, onde eram tramitados os
pedidos e registros de marcas, patentes de Invencao, Modelos de Utilidades, Mo-
delos Industriais, etc, sem pagamento de quaisquer taxas federais e cujas publica-
coes dos despachos relativos aos processos eram feitas no Didrio Oficial, secéo I,
diariamente, exceto aos sédbados e domingos. Dava gosto de ver tais publicacoes;
servicos de primeirissima qualidade. Isto se vao décadas. Presentemente, temos
uma Revista da Propriedade Industrial, com publicacdes SEMANAIS, somente.

Lembro com carinho do César Abruzi, meu amigo de muitos anos, que
eraodelegado Regional do Departamento Nacional da Propriedade Industrial,
que sempre me dizia da importancia do Agente da Propriedade Industrial.

Agueles dizeres amigos para exercicio da profissdo muito guiaram meu
estagio na area como profissional dando aos clientes o maximo que eu poderia
dar no exercicio de uma profissdo que muito me honra, abrindo caminho para
os meus filhos e esposa que, filésofa formada, fascinada por Direitos Autorais,

voltou a Academia para se graduar em Direito e agregar valor para todos noés.

Em 1970, com o advento da Lei n? 5.648, foi criado o Instituto Na-

cional da Propriedade Industrial = INPI, com finalidade principal, conforme
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art. 2°da Lein® 5.648/70, de executar ‘as normas que regulam a propriedade in-
dustrial, tendo em vista a sua funcdo social, econémica, juridica e técnica”. Logo
apos, em 1971, tivemos o Cédigo da Propriedade Industrial instituido pela Lei
n®5.772/71, sendo que atualmente vigorada Lein® 9.279/96.

No ano de 2004, em comemoracdo do Dia Mundial da Propriedade
Intelectual (26/04), o Diretor em exercicio do Escritdrio de Marcas e Patentes
dos Estados Unidos da América (USPTO) Jon Dudas relatou que mais de 50%
das exportacoes feitas pelos EUA dependem de alguma forma de protecao de
propriedade intelectual.

Se por um lado tenho a pretensado de dizer que sempre soube da impor-
tanciadapropriedade intelectual, nelainserida a propriedade industrial, por outro
lado tenho a humildade de reconhecer que nunca imaginei que tal direito de pro-
priedade fosse ganhar tamanho relevo em um contexto nacional e internacional.

Mas esses dados e sequéncia de leis nacionais e internacionais, cada
vez mais influenciadas por jogos de interesses econdmicos, servem apenas
pararessaltar aimportancia que deve ser atribuida a digna profissdo de Agen-
te da Propriedade Industrial.

Somos nds, agentes, que, dentro de um complexo sistema atributivo
de direitos sobre patentes, desenhos industriais (antigos desenhos e modelos
industriais), marcas e indicacbes geograficas, garantimos a efetivacdo e segu-
ranca do direito de propriedade industrial aos nossos clientes e, por extensao,
buscamos o cumprimento do disposto em nossa Carta Magna quanto a obser-
vancia dos interesses sociais e o desenvolvimento tecnolégico e econdmico do

nosso Brasil.

Temos, como Agentes da Propriedade Industrial, a obrigacdo profis-
sional, ética e patriota de difundir, propagar e proteger os direitos de proprie-
dade industrial da melhor forma possivel, de modo que os nossos conhecimen-
tos sobre a legislacao aplicadvel devem ser profundos.

Tenho muito orgulho da profissédo de Agente da Propriedade Indus-

trial, pois me considero um elo entre um dos mais nobres direitos, que é o de



propriedade, e o seu detentor ou pretenso detentor, colaborando ativamente
para a protecao e exercicio de direitos oriundos desta propriedade, chamada

de imaterial.

Hoje, com 85 anos, ainda me fascino pela defesa dos direitos de pro-
priedade industrial, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial, mas
agora mais como expectador do que como ator.

No entanto, vejo com grande pesar a vulgarizacido desta digna profis-
sao de Agente da Propriedade Industrial, de modo que desejo que seja res-
gatada a valorizacdo do Agente, visto como aquele profissional conhecedor
profundo das leis e mecanismos administrativos relativos aos direitos da pro-

priedade industrial.

E é nesse ponto que gostaria de contribuir com a ABAPI, no sentido de
envidar esforcos no fortalecimento da mesma como entidade de classe na de-
fesa dos interesses dos associados e em prol da ética e qualidade dos servicos
prestados na &rea da propriedade industrial.

A Associacao Brasileira dos Agentes da Propriedade
Industrial - ABAPI

A Criacado da ABAPI, em 1948, cujo inesquecivel e admiravel amigo ja
falecido Dr. Custédio de Almeida é sécio-fundador e da qual atualmente sou
socio remido, representa um dos importantes passos associativos dados em
prol da propriedade industrial em nosso Pais.

A atuacdo da ABAPI é fundamental, de modo que deveria ser elevada
aumaorganizacao “estilo” Ordem dos Advogados do Brasil, onde todos os pro-
fissionais devessem ser filiados para possibilitar a atuacao no INPI.

Grandes passos ja foram dados com a criacao de seccionais trazendo a
ABAPI mais proxima dos associados fora do eixo Rio-Sao Paulo, difundindo mais

a associacao e, conseqlientemente, aumentando o seu quadro associativo.

Mas a ABAPI também possui problemas que devem ser resolvidos,

Ccomo 0s processos ético-disciplinares que devem ser solucionados com maior
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rapidez e as punicoes efetivamente aplicadas, de modo a mostrar paratodos os
associados que o comportamento ético e profissional ainda deve ser o artigo
primeiro dos Agentes da Propriedade Industrial.

Volto a questao da evolucao da ABAPI para um érgao de classe no for-
mato da OAB, CREA etc, tendo em vista que existem diversas infracoes éticas
e disciplinares que sdo cometidas por agentes da propriedade industrial que
nao sao associados a ABAPI, as quais sdo reguladas, averiguadas e processa-
das tdo somente pelo Codigo de Conduta Profissional do INPI (AN 142/98),
cujos problemas de execucao de servicos ja sdo conhecidos de todos.

E evidente que tal sugesto passa por questées politicas e atividade le-
gislativanacional, mas ¢ algo de fundamentalimportancia paraafuturarepresen-
tatividade e real expansao da ABAPI em nossa area cada vez mais competitiva e
tendente a priorizar o poder econdémico em detrimento da qualidade técnica.

A confraternizacado, uniao, qualidade e transparéncia de todos os asso-
ciados da ABAPI sdo fatores que estiveram presentes na sua fundacao, histéria
e vejo que hoje permanecem como o norte orientador das suas atividades.

Respeito o posicionamento daqueles que acham, por seus diversos
motivos, que a ABAPI ndo deve representar uma Unica entidade de classe res-
ponsavel pelos profissionais que atuam perante o INPI. No entanto, discordo
veementemente daqueles que pensam como eu, mas por outro lado, enten-
dem ser este objetivo inatingivel na pratica: As historias de sucesso sao feitas
por atitudes ousadas e persistentes!

Continuemos unidos, transparentes, concisos e ousados: Esta é a ABAPI
para a qual todos devemos nos dedicar e esta € a ABAPI a qual a todos nés deve
atender!

“Neminem laedere” é o principio ético que deve nortear o comporta-
mento profissional de todo Agente.

Tenho certeza que a Ledo Propriedade Intelectual mantém esse com-
promisso com a ética e avontade sempre crescente de prestar cada vez melho-
res servicos aos seus clientes e a sociedade.
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Cumulacao de Direitos de Propriedade Intelectual

por Milton Lucidio Ledo Barcellos

Escrever um artigo a ser inserido em coletanea organizada no ambito
da OAB Nacional é um imenso prazer e ao mesmo tempo uma grande respon-
sabilidade perante os pares. Em frase oportuna atribuida a John Rockfeller e
que reflete algumas das principais bases de conhecimento para a atuacdo na
advocacia através do necessario estudo e que se conecta ao enfoque do pre-
sente artigo, destaca que “todo direito envolve uma responsabilidade; toda
oportunidade, uma obrigacio e toda posse, um dever’!. Fica aqui também o
agradecimento especial ao Conselheiro Federal da OAB, advogado, pianista e
compositor Ricardo Bacelar Paiva pelo carinhoso convite.

O debate académico, empresarial e judicial a respeito da possibilidade
de cumulacao de direitos de propriedade intelectual ndo é novo. Como corre-
tamente afirmado por Reto Hilty, Diretor do Instituto Max-Planck para Pro-
priedade Intelectual e Direito da Concorréncia, é largamente aceito atualmen-
te que um real conflito de interesses entre a propriedade intelectual e o direito
da concorréncia ndo existe per se, sendo que os seus objetivos em realidade
sdo similares e até mesmo alinhados?.

T https://library.brown.edu/create/rock 50/the-credo-of-john-d-rockefeller-jr/, acesso em 20.09.2017,
traducao livre.

2HILTY, Reto M. Individual, Multiple and collective ownership: what impact on competition? In
ROSEN, Jan (organizador). Individualism and Collectiveness in Intellectual Property Law. Edward
Elgar, Cheltenham/UK:2012, p. 3.
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Diversos autores brasileiros tratam com propriedade da cumulacéo
de direitos de propriedade intelectual sobre uma mesma criacao intelectual e
estabelecem marcos hermenéuticos importantes©.

O objetivo do presente estudo € revisitar alguns autores nacionais e
internacionais para tratar de trés eixos principais envolvendo a cumulacdo de
direitos de propriedade intelectual.

O primeiro deles estd relacionado com as hipéteses de cumulacao,
preenchimento de requisitos para cada espécie de direito e o norte hermenéu-
tico diverso quando tratamos dessas diferentes espécies de direitos de pro-
priedade intelectual.

O segundo eixo visa demonstrar as situacdes mais comuns de cumula-
cao de direitos de propriedade intelectual e o seu tratamento.

Por fim, trata-se dos efeitos da cumulacao de direitos em relacdo ao
detentor e ao mercado, analisando brevemente os seus impactos no ambiente
social-concorrencial.

Conclui-se que a cumulacdo de direitos de propriedade intelectual é
uma realidade posta com a qual a sociedade em geral e os estudiosos em es-
pecifico devem lidar compreendendo a esséncia de cada espécie de direito de
propriedade intelectual como inserida em um contexto contemporaneo, con-
correncial, digital e com fatores de discrimen® diversos muitas vezes equivo-
cadamente aplicados que tornam miopes as premissas e consequentemente
contaminam a forma de interpretar os requisitos, limites (intrinsecos e extrin-
secos) e exercicio efetivo de direitos de propriedade intelectual cumulativos.

3Ver: MORO, Maité Cecilia Fabbri in Marcas Tridimensionais, Ed. Saraiva, Sdo Paulo, 2009; BAR-
BOSA, Denis Borges. Uma introducéo a propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010;
SILVEIRA, Newton. Direito de autor no desenho industrial. Sdo Paulo, RT, 1982. PORTO, Patricia. Li-
mites a sobreposicao de direitos de propriedade intelectual. Sao Paulo, RABPI 109, NOV/DEZ 2010,
p. 3-15, entre outras obras e autores de destaque no cenério brasileiro que abordam o desafiador
tema da cumulacao de direitos de propriedade intelectual sobre uma mesma criacdo intelectual.

4Conforme definido por FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. 3. ed. Sdo Paulo: Re-
vista dos Tribunais, 2008, p. 287.

5Conforme definido por Celso Bandeira de Mello in Contetido Juridico do Principio da Igualdade.
S&o Paulo, Malheiros, 2003.



Algumas hipéteses de cumulacao de direitos
de propriedade intelectual

As hipoteses de cumulagdo de direitos de propriedade intelectual mais
usuais envolvem direitos sobre marcas, desenhos industriais e direitos auto-
rais, envolvem também direitos autorais e patentes, mas também sao verifica-
das em outras situacdes de cumulacdo envolvendo, por exemplo, patentes de
modelo de utilidade e de invengao, assim como entre estas e cultivares.

Diferentemente do afirmado por Andrew Beckerman-Rodaué de
modo geral a respeito da esséncia dos direitos de propriedade intelectual estar
vinculada como um todo a teoria utilitarista ao invés de teorias de direito na-
tural e do trabalho, entende-se que a base juridica e hermenéutica dos direitos
de propriedade industrial difere da base juridica e hermenéutica dos direitos

¢ Beckerman-Rodau, Andrew, The Problem with Intellectual Property Rights: Subject Matter Ex-
pansion (September 10, 2010). Yale Journal of Law & Technology, Vol. 13, No. 35, 2010; Suffolk
University Law School Research Paper No. 11-14. Disponivel em SSRN: https://ssrn.com/abst
tract=1754781. O autor afirma que “Intellectual property rights, like property in general, are based
on a utilitarian theory rather than a natural rights or labor theory. Pursuant to a utilitarian theory,
underlying policy concerns determine whether something is legally designated as property” (p. 44).
Entende-se que tal posicionamento decorre da compreenséo da propriedade industrial no contexto
estadunidense (a qual alinha-se como direito funcional condicionado também aqui no Brasil e ou-
tros paises), assim como uma compreensdo do copyright literalmente vinculado a sua origem esta-
dunidense como “direito de copia” e ndo como entende-se no Brasil (natureza vinculada aos direitos
morais de autor e, portanto, expressdo da personalidade do mesmo) e demais paises que adotam
o sistema do droit Dauteur. Ou seja, no sistema estadunidense o norte hermenéutico envolvendo
todos os direitos de propriedade intelectual possui uma razao de existir utilitarista, impulsionando
e iluminando como premissa fundamental para a compreensao dos limites intrinsecos e extrinsecos.
Jano direito brasileiro tal generalizacao néo se verifica, de modo que as razdes fundantes da pro-
priedade industrial e do direito autoral diferem, onde hd uma predominancia harmonica das teorias
utilitarista e do plano social em relacdo aos direitos de propriedade industrial, mas uma clara razao
fundante vinculada a expressao da personalidade do autor na drea de direitos autorais, gerando a in-
cidéncia de carga clara de teoria de direito natural na drea de direitos autorias que ndo se verifica na
area de propriedade industrial. Para maior aprofundamento ver: BARCELLOS, Milton Lucidio Ledo.
Propriedade Industrial & Constituicdo - As teorias preponderantes e sua interpretacdo na realidade
brasileira. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007; BARCELLQOS, Milton Lucidio Ledo. Premissas
hermenéuticas para a compreensao do plégio e sua relacdo com o direito autoral in BARCELLOS,
Milton Lucidio Ledo e PITHAN, Livia Haygert. Integridade na pesquisa e propriedade intelectual na
universidade. Porto Alegre, EDIPUCRS, 2016, p. 165-179; ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva. Obras pri-
vadas beneficios coletivos. Porto Alegre, Sergio Antonio Fabris Editor, 2008.
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autorais. Veja-se que tal distincdo é fundamental para compreender melhor as
possibilidades de cumulacao as quais denomino de cumulacoes internas entre
direitos de propriedade industrial e as possibilidades de cumulacdo inter-rela-
cionais envolvendo direitos de propriedade industrial e direitos autorais (am-
bos claramente pertencentes ao género propriedade intelectual).

Com efeito, cumpre destacar o entendimento de que o tratamento in-
dividualizado das espécies de direitos de propriedade intelectual é fundamen-
tal. Ou seja, 0 agrupamento e, ao mesmo tempo, a padronizacio de conceitos
pelo simplério fundamento de tratar-se de bens imateriais, € equivocado e
conduz a dissintonias hermenéuticas indesejadas’.

Software x Patentes

Apds intenso debate arespeito da protecdo ideal para as criacoes inte-
lectuais consistentes em programas de computador®, houve uniformidade mi-
nima internacional” no sentido de que o programa de computador como tal (ou
emsi) deve ser protegido através de equiparacdo as obras literarias e, como tal,
seu codigo fonte, telas, icones e arquitetura do programa estao protegidos por
direito autoral, conforme legislacdo brasileira em vigor1©.

No entanto, extensadiscussao foi travada sobre a possibilidade de pro-
tecdo de invencdes envolvendo ou implementadas através de software pelo

7 A mudanca do conceito de propriedade intelectual que era considerada como sinénimo de direi-
tos autorais e, p6s Convencao para o Estabelecimento da OMPI, passou a abranger a propriedade
industrial, muito além de ser um simples agrupamento de direitos com base na sua natureza ima-
terial, traz consequéncias indesejadas do ponto de vista da abordagem generalista. Portanto, de
extrema relevancia nao buscar o “conceito de propriedade intelectual’, mas sim, realizar uma abor-
dagem conceitual e de origens de cada uma das espécies de direitos de propriedade intelectual
(ou, ainda, de Direitos Intelectuais) justamente paraevitar a adocdo de premissas equivocadas que
contaminam o desenvolvimento do raciocinio e conclusoes.

8 Diferentemente da conceituacdo técnica que diferencia software de programa de computador,
aqui utiliza-se o termo software como sindnimo de programa de computador e vice-versa.

? Art. 10.1 do Acordo sobre Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio -
ADPIC (TRIPS) incorporado no direito brasileiro através do Decreto n® 1355 de 30/12/1994:
“1. Programas de computador, em cédigo fonte ou objeto, serdo protegidos como obras literarias
pela Convencao de Berna (1971)”

10ei 9609/98 (Lei do Programa de Computador) e Lei 9610/98 (Lei de Direitos Autorais).



sistema de patentes. Ou seja, cumulacdo de protecdo via programa de com-
putador e a protecao pelo sistema de patentes. Ja ha consolidada bibliografia
nacional e internacional, autoridades de registro e judicidrio reconhecendo
que é perfeitamente possivel a obtencao de protecao via sistema de patentes
parainvencoes relacionadas a ou implementadas por softwares, diferenciando
aprotecao via direito autoral (codigo fonte, telas, arquitetura do programa) da
protecdo via sistema de patentes (solucdo de problema técnico através de mé-
todo/processo/etapas performadas pelo software) ™.

Em resumo e exemplificativamente, o método de compactacdo e des-
compactacao de arquivos (tipo o programa “zip”), preenchendo os requisitos
de patenteabilidade? ¢ suscetivel de obtencio de protecdo via patente de
invencado!3. Apesar de se tratar essencialmente de um programa de compu-
tador com linhas de programacao/codigo fonte, arquitetura e telas, a(s) so-
lucdo(des) técnica(s) que ele proporciona pode(m) ser descrita(s) e reivin-
dicada(s) como processo/método no formato de um pedido de patente. Tal
fato ndo retira a protecao de direito autoral via Lei 9609/98 para os progra-
mas originais'* e aplicacio subsididria expressamente reconhecida®® da Lei
9610/98.

1 Para aprofundamento sobre as invencdes envolvendo ou implementadas por software Paten-
tes): ABRANTES, Antonio Carlos Souza de. Desmistificando as patentes de software. RABPIn? 73,
Rio de Janeiro, NOV/DEZ de 2004, p. 09-23, entre outros. Para aprofundamento sobre protecao
de programas de computador em si (Direito Autoral): PEREIRA, Elizabeth Dias Kanthack. A prote-
¢aojuridica do software no Brasil. Curitiba, Jurua Editora, 2009, entre outros.

2 Arts. 8, 10, 18 e 24 da Lei da Propriedade Industrial ne 9279/96.

13 |gualmente lembrando-se que por forca do art. 27.1 do ADPIC (TRIPS) ndo pode haver discri-
minacao quanto a possibilidade de protecdo via sistema de patentes, que assim dispde: Artigo 27
- Matéria Patentedvel - 1. Sem prejuizo do disposto nos pardgrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invencdo, de
produto ou de processo, em todos os setores tecnoldgicos, serd patentedvel, desde que seja nova, envolva
um passo inventivo e seja passivel de aplicacdo industrial. Sem prejuizo do disposto no pardgrafo 4 do
Artigo 65, no pardgrafo 8 do Artigo 70 e no pardgrafo 3 deste Artigo, as patentes serdo disponiveis e 0s
direitos patentdrios serdo usufruiveis sem discriminacdo quanto ao local de invencéo, quanto a seu setor
tecnoldgico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente.

1 Aqui adota-se o requisito de originalidade da Lei 9610/98 previsto implicitamente no art. 72

15 Lei 9609/98: Art. 22 O regime de protecdo a propriedade intelectual de programa de computador é o
conferido ds obras literdrias pela legislacdo de direitos autorais e conexos vigentes no Pais, observado o
disposto nesta Lei.
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Temos, entdo, uma cumulacdo de direitos sobre uma mesma criacao
intelectual, desde que preenchido o requisito de originalidade e nao inserido
nas proibicoes legais (Direito Autoral), cujo registro no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial - INPI é facultativo com efeitos declaratorios, e desde
que preenchidos também os requisitos e condicbes de patenteabilidade (Pa-
tente), cujo processo administrativo para protecdo no INPI é obrigatério com
efeitos constitutivos/atributivos.

Mais uma vez importante reiterar o diferente nascedouro histérico e
de objetivos do sistema de patentes e de protecdo autoral de programas de
computador. O primeiro, um sistema secular imperfeito de incentivos para,
do ponto de vista econdémico, corrigir falhas de mercado®, mas que possui
beneficios de eficiéncia social, econdmica e tecnolodgica ja comprovados em
diferentes setores da técnical’. O segundo, obviamente mais recente, outro
sistema imperfeito porque “equipara” uma criacédo intelectual com esséncia

16 Diversas sdo as criticas ao sistema de patentes quanto a sua capacidade de efetivamente
desempenhar as funcdes da cldusula finalistica condicional e de eficacia imediata prevista no
art. 5, XXIX da CRFB de 1988 e relacionada ao interesse social, desenvolvimento econdmica e
tecnoldégico. Tais criticas ndo desautorizam o sistema como um todo, mas demonstram os sin-
tomas de uma forma de protecdo que elege fatores de discrimen em dissintonia com as atuais
tecnologias, igualando o que nao pode ser igualado e, portanto, gerando eficacia contida (e até
mesmo desestimulos) em algumas areas tecnoldgicas. Para maior aprofundamento a respeito
das idiossincrasias do sistema de patentes ver: BARCELLOS, Milton Lucidio Le&o. Limites e
possibilidades hermenéuticas do principio da igualdade no sistema de patentes brasileiro. Tese
de Doutorado defendida e aprovada na PUCRS com nota maxima e voto de louvor unanime
da banca como requisito parcial para a obtencao do titulo de Doutor em Direito pela PUCRS
(2010), disponivel em: https://www.academia.edu/3264495/LIMITES_E_POSSIBILIDADES_
HERMEN%C3%8AUTICAS_DO_PRINC%C3%8DPIO_DA_IGUALDADE_NO_DIREITO_DE_
PATENTES_BRASILEIRO; BESSEN, James; MEURER, Michael. Patent Failure: How Judges,
bureaucrats, and lawyers put innovators at risk. Princeton: Princeton University Press, 2008,
entre outros.

7 Para aprofundamento ver: BARBOSA, Denis Borges. Uma introducdo a propriedade intelectu-
al. 2. ed. Séo Paulo: Lumen Juris, 2003; CARVALHO, Nuno Pires de. A estrutura dos sistemas de
patentes e marcas - Passado, presente e futuro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009; POSNER, Ri-
chard A. e LANDES, William M. The economic structure of intellectual property law. Londres, The
Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachussetts, and London, England,
2003; BURK, Dan L.; LEMLEY, Mark A.. The patent crisis and how the Courts can solve it. Chicago:
The University of Chicago Press, 2009, entre outros.


https://www.academia.edu/3264495/LIMITES_E_POSSIBILIDADES_HERMEN%C3%8AUTICAS_DO_PRINC%C3%8DPIO_DA_IGUALDADE_NO_DIREITO_DE_PATENTES_BRASILEIRO
https://www.academia.edu/3264495/LIMITES_E_POSSIBILIDADES_HERMEN%C3%8AUTICAS_DO_PRINC%C3%8DPIO_DA_IGUALDADE_NO_DIREITO_DE_PATENTES_BRASILEIRO
https://www.academia.edu/3264495/LIMITES_E_POSSIBILIDADES_HERMEN%C3%8AUTICAS_DO_PRINC%C3%8DPIO_DA_IGUALDADE_NO_DIREITO_DE_PATENTES_BRASILEIRO

técnica (redacdo criativa ou ndo de linhas de programacao para desempe-
nhar finalidades técnicas®®) com obras literarias para fins de protecao’.

Obviamente que a adequacao do novo (programa de computador) ao
“velho” (sistema de patentes e direito autoral) é carregada de imperfeicdes
porque nenhum dos sistemas foi essencialmente desenvolvido para alber-
gar esse tipo de criacdo intelectual, gerando dissintonias quando verifica-se
a cumulacdo desses dois direitos de propriedade intelectual sobre a mesma
criacdo intelectual.

Frise-se, ainda, a possibilidade clara de protecao de direito autoral como
obra literdria ao texto original contido, por exemplo, em um pedido de patente.
Tal possibilidade ndo é excluida pelo sistema quando o texto inserido em um pe-
dido de patente, enquanto expressao da personalidade do seu autor, preenche
o requisito de originalidade. Deve-se, porém, ter muita cautela nesta afirmacao:
aqui referindo-se apenas aqueles textos marcados pela originalidade e que,
exemplificativamente, equiparam-se a um artigo cientifico publicado ou n3o0%°.

Direito Autoral x Marca Tridimensional x Desenho
Industrial

Como bem destacado por Maité Cecilia Fabbri Moro?!, a possibilidade
de cumulacdo da protecao por direito autoral, marca tridimensional e desenho
industrial esta diretamente relacionada ao cumprimento dos requisitos neces-

® Para o conceito legal ver art. 12 da Lei 9609/98.
YVer art. 22da Lei 9609/98.

20Essaressalva adicional de possibilidade de cumulacdo de direito autoral com direito de patentes
visa também demonstrar que muitos pedidos de patente sdo oriundos de trabalhos de conclusao
de curso (monografias de graduacéo e especializacdo, dissertacoes de mestrado, teses de douto-
rado, entre outros) que incorporam textos do mesmo autor/inventor em seus pedidos de patentes,
onde a protecdo de direito autoral nasce com a expressao do texto em qualquer suporte (registro
opcional declaratério), mas somente havera protegao da eventual aplicacdo/solucao técnica da
criacao intelectual contida na monografia, dissertacao ou tese se houver um pedido de patente
especifico no INPI (processo administrativo obrigatorio atributivo).

21MORO, Maité Cecilia Fabbri. Marcas Tridimensionais - Sua protecdo e os aparentes conflitos
com a protecao outorgada por outros institutos da propriedade intelectual. Sdo Paulo: Ed. Saraiva,
2009, p. 245.
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sérios para obtencdo da protecao via cada uma das espécies mencionadas de
direitos de propriedade intelectual.

Destaca-se que a marca, na atualidade do mercado de consumo, de-
sempenha papel diferente das patentes e dos direitos autorais, conforme des-
tacam Posner e Landes??, de modo que salta aos olhos que as diferentes pro-
tecodes cumulativas (marca tridimensional, desenho industrial e direito autoral)
sobre uma mesma criacao intelectual geram direitos especificos diversos, com
requisitos, prazos e limites de demarcacao e exercicio funcional da proprieda-
de (ou do direito sobre a criacéo intelectual na acepcao da corrente dos Direi-
tos Intelectuais em contraponto a Propriedade Intelectual) diferentes entre si.
Ora, essa esséncia da marca baseada na repressao a concorréncia desleal e a
clara, indissociavel e atual funcdo que adere aos interesses especificos da dou-
trina consumerista, traz consigo uma compreensao especifica do bem juridico
tutelado baseado no direito sobre determinada marca.

Pode-se dizer, em resumo, que tais espécies de direitos, quando ana-
lisada a possivel triplice cumulagdo, visam sinais distintivos (natureza de dis-
tinguir um produto ou servico no mercado de outro igual ou similar, inclusive
quanto a suaorigem), estética “pura” (criacdes artisticas que expressam a per-
sonalidade do autor) e estética aplicada (forma plastica ornamental de um ob-
jeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores aplicado a um produto passivel
de reproducdo em série).

Apesar de incipientes em nossos Tribunais, diversos sao os exemplos
de casos em tramite e j& julgados. Um dos casos que merece andlise por enten-
der-se equivocado na premissa hermenéutica adotada na fundamentacéo do

22| ANDES, William e POSNER, Richard. The economic Structure of intellectual property law. The
Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachussetts, and London, England,
2003, p. 166, afirmando que: “Marcas sdo uma forma distinta de propriedade intelectual em rela-
¢ao as patentes e direitos autorais. Em alguns aspectos o direito de marcas se aproxima do direito
da concorréncia (de fato, de um ponto de vista técnico, o direito de marcas é parte da secao do
direito da concorréncia conhecido como ‘concorréncia desleal’) do que do direito de propriedade,
pensando que existe uma passagem consideravel e a economia bésica da propriedade continua
sendo relevante. Nao apenas o direito de marcas é altamente ameno para anélises econdmicas,
mas também a protecao legal das marcas possui uma eficiéncia mais racionalmente segura do que
aprotecao legal de trabalhos inventivos e expressivos” (traducao livre).



voto que seguiu o parecer do ministério publico em processo penal por supos-
ta violagao de direito autoral de personagem aposto em camisetas, existindo
também protecdo dos personagens via registro como marcas especificas, é o
Habeas Corpus ne 145.131-PR (STJ), de relatoria do Ministro Napoledo Nunes
Maia Filho.

O fundamento que motivou a extincdo da punibilidade pela decadén-
ciado direito de propor queixa foi baseado no fato de que o aproveitamento
industrial (aposicdo dos personagens em camisetas produzidas sem autori-
zacao do autor ou titular dos direitos e em série) e a existéncia de registros
de marcas sobre tais personagens, afastam a protecao por direito autoral e
deve ser analisada a existéncia ou ndo de conduta tipica sob o manto da nor-
ma atinente a marcas, fundamentando legalmente a decisdo no art. 82, VIl da
Lei 9610/9825.

Comodevido respeito a tese vencedora e a interpretacdo do parquet
seguida pelo STJ que, em decorréncia da ndo aplicacao da tipificacdo penal
do art. 184, §§ 12 e 22 (acdo penal publica incondicionada com pena entre
2 e 4 anos de reclusdo), entendeu como aplicavel apenas a tipificacdo penal
inserida no art. 190, | (acdo penal privada com pena de um a trés meses de
detencdo ou multa), tal fundamento ndo se justifica adequadamente. Isso
porgue a aposicao da integra de personagem autoral em uma camiseta nao
representa “ideia contida naobra”, mas sim na propria obra autoral. Portanto,
partindo-se de premissa conceitual equivocada, gerou-se um resultado pra-
tico indesejado. Aqui, um claro indicio da ainda incipiente compreensao das
diferentes espécies de direitos de propriedade intelectual e seus limites in-
trinsecos e extrinsecos, a qual prejudica a visdo da criacdo intelectual e suas
possibilidades de protecao.

Por outro lado, exemplificativamente, verifica-se norte hermenéutico
desejavel em recente caso julgado pela Suprema Corte da Suica sobre a pos-
sibilidade de cumulacdo (overlapping) de direitos de propriedade intelectual

23ei 9610/98: Art. 82 Ndo sdo objeto de protecdo como direitos autorais de que trata esta Lei: (...) VIl - o
aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras.
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sobre uma mesma criacdo intelectual no caso Max, Binia + Jackob Bill Foun-
dation vs. Horgenglarus furniture factory limited julgado em 12.07.2017%4,
no qual héa claro reconhecimento da possibilidade de cumulacdo da protecéo
de direito autoral e desenho industrial para uma banqueta. Destaque deve ser
dado para o seguinte trecho do acérdao (p. 07/08) que define o corte herme-
néutico da possibilidade de cumulagao:

“Um trabalho de arte aplicada sé pode ser protegido por di-
reitos autorais se o design artistico de um item artesanal atende in-
discutivelmente e claramente a condicdo de singularidade sob a lei
de desenhos industriais (artigo 2, paragrafo 1, DesA). Para a singula-
ridade do design, as pessoas que estdo imediatamente interessadas
em comprar esse produto devem acreditar que o design se destaca
substancialmente de produtos conhecidos anteriormente (BGE 134
11547 E.2.2p.550; 133111 189 E. 5.1.1; cf . também BGE 134 111 205
E. 6). A medida que as obras de arte aplicada sdo moldadas pelo uso
pretendido, o fator decisivo é que o design artistico dentro do con-
texto deste objetivo deve ser tdo claramente diferente que pareca ser
Unico’?® (traducao livre).

Fato é que outras hipoteses de cumulacdo de direitos de propriedade
intelectual?® sobre a mesma criacdo intelectual ocorrem com frequéncia e séo

24 [ntegra do acérdao disponivel em: http://www.mll-legal.com/fileadmin/redaktion/PDF-Artikel_
etc/Max_Bill_Decision_12July2017.pdf, acesso em 22.09.2017.

2>Trecho original do texto em inglés: “A work of applied art can therefore only be protected by co-
pyright if the artistic design of a handcrafted item indisputably and clearly meets the condition of
uniqueness under design law (Art. 2 para. 1 DesA). For uniqueness of design, the persons who are
immediately interested in buying such a product must believe that the design stands out substan-
tially from previously known products (BGE 134 111 547 E. 2.2 p. 550; 133 Il 189 E. 5.1.1; cf. also
BGE 134 111 205 E. 6). As works of applied art are shaped by their intended use, the decisive factor is
that the artistic design within the context of this purpose must be so clearly different that it appears
to be unique”.

26 Casos como a garrafa do Yakult, a embalagem do Toblerone, das desafiadoras marcas néo tra-
dicionais ndo limitadas as marcas tridimensionais (marcas de posicao, movimento, entre outras),
entre diversos outros casos envolvendo outras criacdes intelectuais e suas possiveis protecoes
por mais de uma espécie de direito de propriedade intelectual podem e devem ser cada vez mais
abordados para uma melhor compreensao dos limites e possibilidades de cumulacédo de direitos
de propriedade intelectual.


http://www.mll-legal.com/fileadmin/redaktion/PDF-Artikel_etc/Max_Bill_Decision_12July2017.pdf
http://www.mll-legal.com/fileadmin/redaktion/PDF-Artikel_etc/Max_Bill_Decision_12July2017.pdf

objeto de estudos aprofundados, mas dado o recorte de pesquisa ora proposto
nao serao abordados em sua amplitude.

Cultivares e Patentes

Como sempre sdo desafiadores os casos praticos que envolvem a pos-
sibilidade de cumulacao de direitos de propriedade intelectual, a possibilidade
de cumulacdo da protecdo de cultivares?’ e da protecdo via sistema de paten-
tes ndofoge aregra.

Recentemente o TJRS julgou caso especifico sobre o tema e de re-
percussdo internacional, onde foi reconhecida, por maioria, a possibilidade
de cumulacdo da protecao, reconhecendo-se as diferencas existentes entre
0s sistemas protetivos, conforme resumidamente asseverou o Relator dos
Embargos Infringentes Desembargador Luis Augusto Coelho Braga?®:

“No caso em exame, tenho que poderiamos examinar a
questao da variedade vegetal, tratada somente da Lei de Protecao
de Cultivares, como também reconhecer a incidéncia da Lei das Pa-
tentes e, ai, acompanhar os votos vencedores na fundamentacao de
aplicacao desta lei, pois tenho que os processos de manipulacao e
materiais genéticos que apresentem caracteristica ndo alcancaveis
em condicbes naturais (inventividade) sdo protegidos pela Lei de
Propriedade Industrial (Lein® 9.279/1996), conquanto a Lei de Cul-
tivares ( Lei n® 9.456/1997) tem protegido as novas variedades de
planta (cultivares)”.

Relevante notar que este caso e esta possibilidade de cumulacdo em
concreto possui outras particularidades tratadas pontualmente pelos votos

271ei 9456/97, aqual conceitua cultivar em seu art. 32, IV como: “IV - cultivar: a variedade de qual-
quer género ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguivel de outras cultivares co-
nhecidas por margem minima de descritores, por sua denominacao prépria, que seja homogénea
e estavel quanto aos descritores através de geracoes sucessivas e seja de espécie passivel de uso
pelo complexo agroflorestal, descrita em publicacdo especializada disponivel e acessivel ao publi-
co, bem como a linhagem componente de hibridos;”

28 TJRS, 32 Grupo Civel, Relator Des. Luis Augusto Coelho Braga, Embargos Infringentes
n® 70064202831, DJ de 26.10.2015.

35



36

vencidos em longo acérdao de 130 laudas, assim como pela doutrina e que me-
recem estudo especifico apartado?’.

Teoria da Unidade da Arte e Teoria da Dissociabilidade

Diga-se que a base hermenéutica sobre a possibilidade de cumula-
cdo ou ndo de direitos de propriedade intelectual sobre uma mesma criacao
intelectual possui duas teorias tradicionais que sdo iluminadas por problemas
conceituais e praticos como o advertido por Alison Firth de que o direito sobre
desenhos industriais as vezes é chamado de Cinderella da propriedade inte-
lectual porque possui zonas cinzentas de conexao com o direito de patentes,
direitos autorais e direito sobre marcas®°.

Maité Cecilia Fabbri Moro®! traz a adequacao das teorias da unida-
de da arte e da dissociabilidade para a realidade brasileira, destacando suas
origens francesa (unidade da arte com o reconhecimento da possibilidade de
cumulacdo de protecoes de direito autoral e desenho industrial sobre amesma
criacdo intelectual) e inglesa (dissociabilidade com a impossibilidade de cumu-
lacdo de protecdo).

Paula Maria Tecles Lara acrescenta e destaca que “Paraateoriadauni-
dade da arte, a protecdo autoral incidiria sobre as obras de arte como género,
nao havendo diferencas entre Belas Artes e Artes Menores, pois todo tipo de

29 Para aprofundamento ver: BRUCH, Kelly Lissandra. Limites do direito de propriedade indus-
trial de plantas. Dissertacado de Mestrado apresentada no PPG em Agronegécios da UFRGS como
requisito parcial a obtencédo do Titulo de Mestre em Agronegocios, 2006, disponivel em https://
www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/8148/000569033.pdf?sequence=1; PLAZA, Chars
lene Maria de Avila. Das patentes aos royalties: o caso da soja transgénica Monsanto. PIDCC,
Aracaju, Ano Il, Edicdo n® 03/2013, p. 001-040, junho/20183, disponivel em http://pidcc.com.br/
artigos/032013/edicao_0301.pdf; BARBOSA, Denis Borges. Dois estudos sobre os aspectos jurie
dicos do patenteamento da tecnologia roundup ready no Brasil: A questdo da soja transgénica. PI-
DCC, Aracaju, Ano I, Edicao n® 07/2014, p. 330-468, outubro/2014, disponivel em http://pidcc.
com.br/artigos/072014/16082014.pdf. Entre outros.

SOFIRTH, Alison. Signs, surfaces, shapes and structures - the protection of product design under
trade mark law in DINWOODIE, Graeme B. and JANIS, Mark D. Trademark law and theory - a
handbook of contemporary research. Chaltenham/UK: Edward Elgar, 2008, p. 498.

S10b.cit., p. 216-224.


https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/8148/000569033.pdf?sequence=1
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/8148/000569033.pdf?sequence=1
http://pidcc.com.br/artigos/032013/edicao_0301.pdf
http://pidcc.com.br/artigos/032013/edicao_0301.pdf
http://pidcc.com.br/artigos/072014/16082014.pdf
http://pidcc.com.br/artigos/072014/16082014.pdf

manifestacdo artistica seria encarada como criacdo do espirito humano, capaz
de ser protegida pelo Direito Autoral”®?,

Da andlise do sistema juridico brasileiro, apesar de implicitamente e
sem énfase para uma opcdo doutrindria ou outra, verifica-se uma clara inclina-
cdo auma teoria que se aproxima da teoria da unidade da arte respeitando-se
0s requisitos especificos de cada espécie de direito de propriedade intelec-
tual, assim como a extensao do direito especificamente demarcada por cada
espécie. Em similar compreensao, destaca Maité Cecilia Fabbri Moro que “..a
cumulacao de protecdes nesses casos é perfeitamente possivel, desde que a
obra preencha todos os requisitos para cada uma dessas protecoes e que, no
caso do desenho industrial, o titular a pleiteie”®3.

Fundamental ressaltar, por exemplo, que o requisito da originalidade
para a protecao de direito autoral é diferente do requisito da originalidade
para a protecdo de desenho industrial, de modo que essa simples constatacdo
(6bvia, mas pouco repetida e entendida) demonstra que o tratamento e analise
dos requisitos deve ser feita de modo independente sobre a mesma criacao
intelectual. Nesse sentido, as ressalvas do ordenamento juridico brasileiro es-
tdo aqui mais conectadas com o exercicio do direito (situacdes de abuso, entre
outras) do que propriamente com a possibilidade de cumulacéo.

Os impactos da cumulacao de direitos no mercado

O primeiro impacto evidente da possibilidade de cumulacdo de direi-
tos sobre criacbes intelectuais manifesta-se em duas vertentes: a) com a pro-
tecdo cumulada ha uma maior extensdo do direito de propriedade; b) ha tam-
bém a possibilidade de maior prazo de protecao, pressupondo-se que uma das
espécies cumuladas terd prazo maior do que a outra.

SZLARA, Paula Maria Tecles. A teoria da dupla protecéo juridica da obra de arte aplicada no direito
francés e italiano in ASSAFIM, Jodo Marcelo de Lima e CUSTODIO, Maraluce Maria. Direito, Ino-
vacdo, Propriedade Intelectual e Concorréncia, XXIV Congresso Nacional do COMPEDI, 2015, p.
513. Disponivel em https://www.conpedi.org.br/publicacoes/66fs1345/20q57zr8/6F5FwKx4H/
VV1wkOP.pdf. Acesso em 22.09.2017.

380b, Cit,, p. 222.
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Quanto a primeira vertente, efetivamente nao se vislumbra uma in-
sercao de delimitacao proprietaria além do desejado pelo legislador, pois boa
parte das obras intelectuais ndo ird preencher os requisitos e condicdes de
protecao de mais de uma espécie de direito de propriedade intelectual e, se
assim o fizer, estard limitada a propria demarcacdo protetiva outorgada por
aquela espécie de direito.

Portanto, exemplificativamente, havera impacto negativo no mercado
quando o titular de um registro de marca tridimensional pretender obstar o uso
dessa marca por empresa atuante em ramo claramente diverso daquele para o
qual o registro foi realizado e este registro ndo preencher o requisito de originali-
dade na acepcao de direito autoral. Ou seja, cada protecao especifica possui suas
limitacdes intrinsecas e extrinsecas, entendendo-se estas como evidentemente
decorrentes de um sistema juridico no qual ha didlogo e interconexao entre as
espécies de direitos de propriedade intelectual e os demais direitos envolvidos,
tais como o constitucional, administrativo, do consumidor, da concorréncia, entre
outros que orientam e limitam o exercicio dos direitos de propriedade intelectual.

No sistema europeu a Diretiva 98/71/EC é clara a respeito do neces-
sario preenchimento de requisitos especificos para a protecdo®, assim como
possui um procedimento peculiar de protecdo automatica de direito autoral
por trés anos sobre os desenhos néo registrados, além do sistema de registro
com vigéncia maxima de 25 anos, caso observadas as prorrogacoes de cinco
em cinco anos. Nesse sentido, afirma Alison Firth que a Diretiva Europeia
98/71/EC expandiu a possibilidade de protecdo de desenhos industriais para
além das tradicionais formas de protecao estética ou ornamental para abar-
car desenho industrial em seu sentido amplo com uma limitacdo muito pontual
nao protetiva para desenhos técnicos nos quais ndo ha liberdade criativa no
desenho (definido eminentemente por questdes técnicas)®>.

34 Nao protege desenhos que sejam essencialmente definidos por suas funcdes técnicas, assim
como o desenho industrial deve apresentar, além de novidade, uma caracteristica que o indivi-
dualize perante o consumidor informado frente aos demais desenhos pertencentes ao estado da
técnica (disponiveis ao publico).

350b. Cit,, p. 502.



No dmbito de cumulacdo de direitos envolvendo marcas e a impor-
tancia de definir a multifacetada funcao marcaria incluindo o seu “uso concor-
rencial socialmente adequado’, Denis Borges Barbosa, citando Ruy Barbosa,
explica que “A nocao de Ruy Barbosa ndo nega & marca a natureza de proprie-
dade, mas apenas a sujeita a mais um feixe de tensdes constitucionais, além da
simples funcao social. O que Ruy aqui expressa é que essa posicao exclusivaem
relacdo a uma marca se constréi num contexto necessariamente concorren-
cial, que implica que essa exclusividade tenha natureza de um monopdlio; além
do dever de se usar essa propriedade de acordo com sua funcdo social, essa
funcdo presume um uso concorrencial socialmente adequado” 3.

No ambito das patentes, a possibilidade de estender a protecdo além
dos 20 anos concedidos para uma patente de invencdo por outros direitos de
propriedade intelectual que possam vir, de diferentes formas, gerar efeito si-
milar de exclusdo, acaba invadindo o chamado balanceamento entre a solucéo
técnicareivindicada e o prazo estabelecido para que a solucdo possa ingressar
em dominio publico.

Nesse aspecto, importante lembrar os ensinamentos de Annabelle Le-
ver de que “respeito pela dignidade humana, liberdade e igualdade colocam
limites morais nas patentes, concebidas como aparelhos para promocdo do
bem-estar”®’ (traducao livre).

Conclusoes

John Palfrey conclui o seu livro afirmando, de forma simples, direta e
aberta, que o business da propriedade intelectual estd relacionado ao equili-
brio, onde o sistema deve ser calibrado de modo que pessoas inovadoras sejam
incentivadas a inovar e marqueteiros a disseminar produtos inovadoresse.

S6BARBOSA, Denis Borges. O fator semioldgico na construcdo do signo marcério. Tese de Douto-
rado. Rio de Janeiro, UERJ, 2006, p. 196.
S7LEVER, Annabelle. Introduction: Philosophy of intellectual property - incentives, rights and du-
tiesin LEVER, Annabelle. New frontiers in the philosophy of intellectual property. Cambridge/UK:
Cambridge University Press, 2012, p. 15.

S8 PALFREY, John. Intellectual property strategy. Cambridge/MA/US: MIT Press, 2012, p. 146.
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De fato, quando pensa-se na possibilidade de cumulacdo de direitos
de propriedade intelectual sobre uma mesma criacao intelectual o raciocinio
que deve imperar € justamente aquele em que se consegue compreender a l6-
gica de cada espécie de direito de propriedade intelectual para que o correto
balanceamento seja atingido entre a protecéo ideal e a minima invasdo possi-
vel no ambito da livre concorréncia e no direito a cultura para que os direitos
proprietarios cumpram a sua funcao e ao mesmo tempo ndo sejam instrumen-
tos de monopdlios indevidos ou de abusos.

Portanto, conclui-se afirmando, mais uma vez, que a cumulacdo de
direitos de propriedade intelectual sobre uma mesma criacdo intelectual é
perfeitamente possivel no ordenamento juridico brasileiro, devendo-se bus-
car com atencdo a compreensdo clara de cada espécie de direito de proprie-
dade intelectual no sentido de afastar as cumulacdes indevidas por auséncia
de preenchimento de requisitos intrinsecos de cada espécie e atentar para os
limites extrinsecos para que ndo haja abuso “vestido” de direito proprietario.
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Repensando o prazo de vigéncia de patentes além
do ADPIC (TRIPS): reflexoes com dados empiricos

por Milton Lucidio Ledo Barcellos

Apds uma melhor compreensao a respeito do prazo de vigéncia de pa-
tentes, assim como dos objetivos que sustentam a existéncia do proprio sis-
tema de patentes como um todo?, deve-se manter sempre viva a pergunta a
respeito da sua adequacao.

Historicamente o sistema de patentes em geral (e o prazo de vigén-
cia em especifico) passou por perspectivas nacionais e regionais diferentes. A
harmonizacdo internacional do prazo de vigéncia de patentes veio a ocorrer
em momento relativamente recente através do Acordo sobre os Direitos de
Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio - ADPIC (Acordo TRIPS)
de 1994, o que definitivamente tornou mais facil prever e calcular globalmente
os investimentos em solucdes e produtos/servicos que estejam relacionados a
invencoes protegidas por patentes, entre outros beneficios.

Analisar se o prazo de 20 (vinte) anos de vigéncia de patentes preen-
che os objetivos do sistema de patentes em diferentes areas tecnolégicas no
sentido de buscar definir qual seria o prazo de vigéncia ideal é extremamente
relevante em um mundo complexo e em constante mudanca.

Seguindo o raciocinio do estudo do sistema de patentes e a linha de
perguntas de Stephen Hawking?, relevantissimo questionar se o prazo de vi-
géncia de patentes deveria ser menor ou maior do que 20 anos e como ele

L Aqui pode-se referir a cldusula finalistica do inciso XXIX do art. 52 da Carta Magna de 1988, assim
como os arts. 72 e 82do ADPIC/TRIPS, entre outros diplomas legais em vigor.

2HAWKING, Stephen. Uma breve histéria do tempo. Traducdo Cassio de Arantes Leite, 1. Edicio,
Rio de Janeiro: Ed. Intrinseca, 2015.
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impacta diferentes areas tecnologicas. Afinal de contas, qual a diferenca entre
aimagem de mundo que adotamos ser baseada na visao de uma “torre infinita
de tartarugas sustentando uma terra achatada..”® e na visdo de que o prazo
ideal de patentes para todas as areas tecnoldgicas é de 20 anos?

Talvez a resposta perpasse pela esséncia (e limitacdo) do sistema de
patentes, estudo de diferentes areas tecnoldgicas e suas complexidades, per-
cepcao de diferentes racionalidades de mercado, pesquisas empiricas com
premissas corretas, entre outras potenciais fontes que o ser humano desen-
volveu para analisar o movimento circular saudavel entre o ser e o dever ser.

A presente pesquisa parcialmente conclusiva* tem por base dois estu-
dos anteriores, sendo o primeiro® baseado em andlise bibliografica e historica
do sistema de patentes em relacio ao prazo de vigéncia, e o segundo® baseado
em pesquisa empirica e andlise desta.

Com base na andlise histérica e na pesquisa empirica, conclui-se que o
sistema de patentes efetivamente ndo estava e ndo esté preparado para lidar
com diferentes e desafiadoras tecnologias’, sendo que o estabelecimento de
prazo Unico uniforme de vigéncia de patentes (e este fixado internacionalmen-
te em 20 anos) tem relacdo direta com o ser e ndo com o dever ser.

3Op. Cit. P. 225. Hawking faz aqui uma bela analogia pré-conclusiva entre duas teorias possiveis
(torre de tartarugas sustentando uma terra chata ou das supercordas), afirmando que ambas ca-
recem de evidéncia observacional: “ninguém jamais viu uma tartaruga gigante com a Terra nas
costas, mas também ninguém jamais viu uma supercorda”

4Pois baseada em dados empiricos limitados quantitativa (93 entrevistados que responderam a
pesquisa) e setorialmente (profissionais atuantes na drea de propriedade intelectual).

> Disponivel em: https://www.academia.edu/42877984/36th_Annual_ATRIP_Congress_The_ob€
ject_and_purpose_of_Intellectual_Property_Thinking_beyond_TRIPS_Agreement_about_resha-
ping_the_patent_term

¢ Disponivel em: https://www.academia.edu/42877873/38th_Annual_ATRIP_Congress_Recre-
ating_Copyright_Law_Redesigning_Design_Law_Resourcing_Trademark_Law_Reinventing_Pa-
tent_Law_Thinking_again_Beyond_TRIPS_Agreement_about_Reshaping_the_Patent_Term_with_
some_Empirical_Evidence

7Ver: BARCELLOS, Milton Lucidio Ledo. Patent claim interpretation and new technologies: re-
-thinking the problem/solution approach in PISTORIUS, Tana (Ed.). Intellectual Property Perspec-
tives on the Regulation of New Technologies. Ed. Edward Elgar, 2018, p. 93.
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Histérico do prazo de vigéncia de patentes

Acordos internacionais usualmente pressupdem intensas negocia-
coes e acomodacao de interesses nacionais, regionais e/ou grupais alinhados e
nao alinhados. Na area de propriedade intelectual em geral (e de patentes em
especial) ndo é diferente, tendo em vista as dissintonias de percepcdo de como
deve ser o sistemaideal.

QOcorre que até o advento do ADPIC (TRIPS), em vigor desde 1995, os
paises eram independentes para estabelecer o prazo de vigéncia de patentes
que entendessem como o ideal para o seu pais e, no caso do Brasil, devendo
estar em sintonia com a cldusula finalisticado art. 52, inc. XXIX da Carta Magna
de 19888

Dentro desta independéncia, por exemplo, no Brasil o prazo de vigén-
cia de patentes de invencéo era de 15 (quinze) anos contados da data de de-
posito, sendo que nos Estados Unidos da América era de 17 anos contados da
data de concessao da patente.

Na logica brasileira pré-ADPIC (TRIPS), os titulares de patentes deti-
nham o direito de impedir terceiros de incorporar suas tecnologias protegidas
por 15 anos contados da data do depdsito dos pedidos de patente, passando
a ter, p6s-ADPIC (TRIPS) esse direito por 20 anos (um aumento exato de 5
anos).

Ja naldgica estadunidense, como a data de contagem dos 17 anos era
da decisdo de concessio da patente e ndo do pedido (pré-ADPIC), passando
a ser 20 anos contados do pedido (pds-ADPIC), estudos e doutrina apontam
para o fato de que as diferencas especificas de duracdo efetiva do direito nao
foram tao significativas. Isso porque & época o USPTO j& possuia uma média de
demora no julgamento dos pedidos de patente que era préxima de 3 anos, de

8Art. 52 - Todos sdo iguais perante a lei, sem distincdo de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a
igualdade, a seguranca e a propriedade, nos termos seguintes: (...) XXIX - a lei assegurard aos auto-
res de inventos industriais privilégio temporéario para sua utilizagdo, bem como protecéo as cria-
¢oes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos,
tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e econdmico do Pais; (grifei).
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modo que com ou sem o ADPIC (TRIPS), o prazo efetivo de direito dos titula-
res de patentes no oscilou muito?’.

No entanto, pouco tem sido estudado a respeito do prazo de vigén-
cia de patentes e sua relacdo com os niveis de inovacao, como destacado por
Abrams afirmando que “Understanding the incentive effects of patent protection
is a core issue in intellectual property scholarship, about which almost nothing is
currently known”1°,

Evidentemente existem areas tecnoldgicas, como por exemplo a far-
macéutica, que dependem de um sistema de patentes forte com prazo de vi-
géncia muito bem pensado, tendo em vista as peculiaridades do setor!. Por

?Ver, nesse sentido: (...) The average time between filing and first office action was 16.2 months, down
from 17.3 months in FY 2015 and 18.4 months in FY 2014. Average total pendency also decreased to
25.3 months (from 26.7 months in FY 2015). These numbers are especially interesting when compared
to those from only five years ago: in FY 2011 the average wait times were 28 months to first action
and 33.7 months total. It is clear that the USPTO has made significant strides toward reducing overall
wait time for patent applications in recent years (...). (SINGER, Jim. Disponivel em: https://ipspotlight.
com/2016/12/31/how-long-does-it-take-for-the-uspto-to-issue-a-patent-or-register-a-trade-
mark-2016-edition/, Gltimo acesso em 20/03/2020).

0 ABRAMS, David S. Did TRIPS spur innovation? An analysis of patent duration and incentives to
innovate. University of Pennsylvania Law Review. 2009. Vol. 157, p. 1613/1647.

1 Importante notar que o direito sobre uma patente ndo nasce na data da sua concessao efetiva,
mas sim j& surte efeitos concorrenciais desde a data do seu depdsito/protocolo. Pode parecer um
contra senso a afirmacéo, tendo em vista que o direito de propriedade sobre uma invencao é atri-
buido apds a decisdo do INPI sobre a sua concessdo ou ndo. No entanto, fato é que existem inime-
ros fatores concorrenciais que mostram a saciedade que a patente é utilizada como instrumento
concorrencial e, portanto, o sistema funciona como tal, desde a data do protocolo do pedido. Im-
portante notar que, apesar da relevante afirmacao de Roin (Roin, Benjamin. Drug Patent Lenght.
02/2010. Disponivel em: https://www.law.berkeley.edu/files/bclt_IPSC2010_Roin(1).pdf) sobre a
importancia do sistema de patentes na indUstria farmacéutica, ha escolhas feitas pelo empresario
que sopesam, por exemplo, o tempo e custo que serdo investidos em determinada droga versus o
prazo de protecéo (direito de impedir terceiros de reproduzir igual ou equivalente) que o sistema
de patentes oferece, gerando muitas vezes a desisténcia de projetos de longo prazo que em troca
nao recebam o prazo adequado de protecéo e, portanto, ha desincentivo a inovacao de drogas
especificas mais caras, com P&D mais lentos ou com mercado menos atrativo. Isso, por exemplo,
gera o que se chama de doencas negligenciadas pelo sistema. Mas é fato que trata-se de andlise
muito mais profunda do que o brevemente exposto aqui, sendo certo que o sistema de patentes na
areafarmacéutica trouxe, traz e trard muitos beneficios econdémicos e sociais, sendo a busca técni-
ca-juridica-politicafocada nos ajustes necessarios para o incentivo ideal via sistema de patentes. E,
por fim, afirma Roin que: “Given the difficulty of calibrating a variable patent term and the costs of


https://ipspotlight.com/2016/12/31/how-long-does-it-take-for-the-uspto-to-issue-a-patent-or-register-a-trademark-2016-edition/
https://ipspotlight.com/2016/12/31/how-long-does-it-take-for-the-uspto-to-issue-a-patent-or-register-a-trademark-2016-edition/
https://ipspotlight.com/2016/12/31/how-long-does-it-take-for-the-uspto-to-issue-a-patent-or-register-a-trademark-2016-edition/
https://www.law.berkeley.edu/files/bclt_IPSC2010_Roin(1).pdf

outro lado, as proprias peculiaridades do setor farmacéutico fazem com que
o sistema de patentes funcione perfeitamente bem e de forma previsivel para
esse setor’?,

Qutro aspecto a ser levado em consideracdo é que, conforme cita
Abrantes’®, boa parte das patentes ndo utiliza todo o seu prazo de 20 anos de
protecdo, ensinando Pedro Barbosa que enquanto vigentes ...lidard com a inter-
dicdo concorrencial abstratamente, com um amplo mercado consumidor, mas com
diminutas opcées sobre o objeto tecnoldgico interditado, o vinculo juridico ndo é defi-
nivel aprioristicamente...'

Com efeito, pensando na evolucao histérica do prazo de protecdo de
patentes, levando em conta o prazo histérico mais antigo de 10 ou 14 anos
de vigéncial® ou outros (tendo em vista tratar-se de prazo ndo harmonizado
internacionalmente a época) e chegando ao prazo atual internacionalmente
aceito e harmonizado de 20 anos de vigéncia®®, quando contraposto ao pla-
t6 de produtividade de acordo, por exemplo, com o Gartner Hype Cicle!, ha

preventing drug companies from gaming the system, the case for tailoring drug patent lengths ba-
sed on the duration and costs of R&D falls short of compelling”, mas ao final conclui, como concluo
em minha tese de doutorado, que o mundo ideal seria baseado em prazos de validade de patentes
customizados para cada tipo de tecnologia (Roin conclui mais especificamente, que o mundo ideal
teria por base prazos diversos de validade de patentes dentro da prépria industria farmacéutica,
dependendo dos investimentos e tempo de P&D necessarios (op. cit, p. 72).

12Ver: BESSEN, James e MEURER, Michael. Patent Failure: How Judges, bureaucrats, and lawyers put
innovators at risk. Princeton: Princeton University Press, 2008.

130 que se observa, contudo é que poucas patentes utilizam toda a extensdo de 20 anos de protecdo
patentdria. Um estudo feito pleo USPTO, EPO e JPO mostra que no Japdo, cerca de 50% das patentes
concedidas sdo mantidas por mais de 17 anos, comparado com 12 anos na Coreia, 16 anos nos Estados
Unidos e 10 anos no EPO. (ABRANTES, Antonio Carlos Souza de. Introducdo ao sistema de patentes:
aspectos técnicos, institucionais e econémicos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 134).

14 BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Direito Civil da Propriedade Intelectual: o caso da usucapido
de patentes. 3% Edicdo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 83.

15 Considerando o sistema veneziano de patentes de 1474, tinhamos uma vigéncia de 10 anos,
mas considerando histéria mais recente, por exemplo a estadunidense, o US Patent Act de 1790
estabelecia 14 anos de vigéncia de patentes.

6 Art. 33 do ADPIC/TRIPS: A vigéncia da patente ndo serd inferior a um prazo de 20 anos, contados a
partir da data do deposito.

7 \Ver: https://www.gartner.com/en/research/methodologies/gartner-hype-cycle.
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uma dissintonia aparente de correlacdo, sendo necessérias diversas pesquisas
empiricas e analises contextuais para que tal aumento histérico de prazo de
vigéncia de patentes se justifique ou ndo.

Ou seja, pelo menos do ponto de vista de que o ideal seria a logica in-
versamente proporcional entre a rapidez que um produto/servico resultado de
P&DI chega ao mercado e o prazo de vigéncia de patentes (quanto mais rapido o
produto/servico protegido por patente chega ao mercado, maior serd o periodo
de exclusiva) e, portanto, idealmente, o prazo de patentes deveria ser reduzido
proporcionalmente a reducado de tempo que leva o produto/servico para chegar
ao mercado. Isso, partindo apenas de uma premissa simples que desconsidera
inUmeros outros fatores, como por exemplo o ciclo de obsolescéncia. Por exem-
plo, se o prazo de patente desenhado pelo sistema era X, o tempo de exclusiva
efetivaera Y (o tempo que o produto/servico leva para chegar ao mercado), te-
remos E que é o periodo efetivo de exclusiva. Mas como o mercado passou a ser
mais agil no lancamento e consolidacdo de produtos/servicos, o tempo de efetiva
exclusiva E no mercado passa a sofrer ainfluénciade Y - n (nimero de dias/me-
ses/anos a mais de E pela agilidade média melhorada do mercado em disponibili-
zar o produto/servico patenteado). Poderiamos ter uma férmula exemplificativa
hipotética do tipo:

X =Y =E (formula da data do estabelecimento do marco legal)
X = (Y -n) = E (formula da data atual, apds 25 anos do ADPIC/TRIPS)

Claro que trata-se exclusivamente de um exemplo pobre, ou seja, evi-
dentemente que a premissa adotada ndo pode ser considerada isoladamente
e também esta longe de ser a principal, de modo a ser utilizada apenas como
exemplo de que fatores externos temporais podem (ou devem) ser considera-
dos no estabelecimento do prazo ideal médio de vigéncia de patentes.

Nas palavras de Nari Lee, Making new meanings out of existing concepts
may be necessary to accommodate new technologies?®.

18 LEE, Nari. Making of patent law at the digital frontier - patents at the age of 3D printing (p.443-
461) in FRANKEL, Susy (Org.). Is intellectual property pluralism functional? ATRIP Intellectual
Property Series. Northampton/MA: Edward Elgar, 2019, P. 460/461.



» Pesquisa empirica concluida em 2019 sobre o prazo
de vigéncia de patentes

Em 2019 foi conduzida pesquisa empirica com o envio de 393 convi-
tes para resposta a questionario intitulado “Pesquisa Académica sobre o pra-
zo de 20 anos de vigéncia de patentes’, disponibilizado na plataforma “Google
Formuléarios” enderecados a profissionais da area de propriedade intelectual.

Como resultado foram obtidas 93 respostas completas ao questio-
néario, além de comentérios de parte dos respondentes que integraram a pes-
quisa. Os resultados foram apresentados no Congresso Anual de Propriedade
Intelectual da ATRIP em Nashville/TN em agosto de 201917

Os respondentes foram classificados de acordo com suas profissoes,
idades e escolaridade, conforme abaixo:

Favor informar a sua profissao
93 respostas

Professor 20(21,5%)
Pesquisador
Advogado 47(50,5%)
Engenheiro
Farmacéutico/Médico

Agente da Propriedade Industrial

Empresério 9(9,7%)
7(7,5%)

0 10 20 30 40 50

Qutras profissoes

Idade

93 respostas
20a30anos

31a40anos 29 (31,2%)
41a50anos 27 (29%)
51aé60anos

Mais de 60 anos

30

17 Os slides da apresentacéo realizada no referido congresso estdo disponiveis em: https://www.
academia.edu/s/d72ca3e61b?show_pending=true
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Escolaridade
93 respostas

86% @ Ensinomédio
49,5% - @ Superior incompleto
o Superior completo

@ Mestrado concluido
Doutorado concluido

Importante ressaltar que o foco dessa fase da pesquisa foi buscar res-
postas de profissionais com experiéncia na area de propriedade intelectual e
nao de destinatarios/usudrios finais do sistema, de modo que deve-se atentar
para esse fato, ficando ainda carente a pesquisa de um dado empirico mais am-
plo, tanto do ponto de vista quantitativo (nimero de pessoas entrevistadas)
quanto do ponto de vista qualitativo (destinatarios/usuérios do sistema de pa-
tentes e sociedade como um todo).

Quanto aquestdo nimero 1 sobre “Na sua opiniao, o prazo de 20 anos
de vigéncia de patentes para todas as areas tecnoldgicas é adequado?”, as 93
respostas foram totalmente divididas, conforme abaixo:

1. Na sua opinido, o prazo de 20 anos de vigéncia de patentes para todas as areas tecnoldgicas
¢ adequado?
93 respostas

49,5%

@ Sim, é adequadro
@ Nio, ndo é adequado

J& quanto a questdo 2, as quais eram dependentes de uma resposta
negativa a questdo 1, e que assim foi formulada: “2. Caso a sua resposta a ques-
tdo anterior tenha sido ‘N&o, ndo é adequado’, na sua opinido o prazo deveria



ser:”, houve uma clara maioria que entende que o prazo de vigéncia deve ser
menor que 20 anos (42 respostas):

2. Caso a sua resposta a questao anterior tenha sido “Nao, nio é adequado”, na sua opinido o prazo
deveria ser:
42 respostas

23.8% @ Maior dolque 20 anos para
todas as areas tecnoldgicas

@ Menor doque 20 anos para
todas as areas tecnoldgicas

Por fim, quanto a questao 3 que formulou a seguinte pergunta hipoté-
tica: “Caso fosse possivel estipular prazos diferentes de vigéncia de patentes
paradiferentes areas tecnoldgicas, vocé entende que:”, a maioria das respostas
(29) foi no sentido de que o prazo de vigéncia deveria variar entre 10 e 20
anos, dependendo da area tecnoldgica:

3. Caso fosse possivel estipular prazos diferentes de vigéncia de patentes para diferentes areas
tecnolégicas, vocé entende que:
93 respostas

@ Osprazos deveriam variar entre 10 € 15 anos
de vigéncia, dependendo da area tecnoldgica

O 0s prazos deveriam variar entre 10 e 20 anos
de vigéncia, dependendo da érea tecnoldgica

Os prazos deveriam variar entre 15 e 25 anos
de vigéncia, dependendo da area tecnoldgica

Os prazos deveriam variar entre 20 e 30 anos
de vigéncia, dependendo da area tecnoldgica

Nenhuma das opgdes acima

Interpretar os resultados de uma pesquisa empirica é tarefa ardua
porque toda e qualquer pesquisa empirica é dotada de imperfeicées e, justa-
mente por isso, a tarefa de elaboracao da pesquisa é fundamentalmente mais
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importante do que as conclusdes dela extraidas, tendo em vista a relevancia e
necessaria assertividade das premissas adotadas®°.

Reflexoes sobre os resultados da pesquisa

A pesquisa empirica realizada teve por objetivo trazer mais luzes para
o debate a respeito do prazo ideal de vigéncia de patentes, tendo em vista a
percepcao de sua inadequacdo em um ambiente pds-moderno mais agil e cujo
ciclo de inovacao, em média, foi reduzido quando comparado ao periodo pré-
-ADPIC.

Apesar de inconclusiva do ponto de vista quantitativo, tendo em vis-
ta que praticamente metade dos respondentes ainda entende que o prazo de
vigéncia de patentes de 20 anos é o ideal, a pesquisa foi conclusiva quanto a
uma maioria expressiva dentro daqueles que entendem que, ndo sendo o pra-
zoideal, deveria ser um prazo menor do que 20 anos (entre 10 e 20 anos) e ndo
maior do que 20 anos.

A pesquisa mostra, ainda, gue ha sim uma inquietude entre os respon-
dentes entre a aceitacdo do “ser” e a busca do “dever ser” no sistema de paten-
tes quanto ao prazo ideal de vigéncia de uma patente.

Elareforcanosso entendimento de que o “dever ser” estd diretamente
relacionado a prazos variaveis de vigéncia de patentes, dependendo da logica
mercadolodgica de cada drea tecnoldgica e seu ciclo de inovacao e obsolescén-
cia mais répido ou mais lento. Portanto, essa premissa nao deve ser esquecida
porque a pesquisa académica deve ser livre, mas ao mesmo tempo 0s seus re-
sultados/conclusdes devem ser medidos pelos efeitos benéficos que podem/
devem gerar para a sociedade como um todo.

Nessa linha a pesquisa empirica realizada em 2019, dentro da limita-
cao metodolodgica quantitativa/qualitativa explicitada, atingiu seus objetivos,
nao apenas pelas respostas objetivas dos 93 respondentes, mas também pelos

20 \er LEE, Epstein e KING, Gary. Pesquisa empirica em direito: as regras de inferéncia. Traducéo de
Fabio Morosini (Coordenador). Sdo Paulo: Direito GV, 2013. Titulo original: The rules of inference.
Disponivel em www.bibliotecadigital fgv.br, acesso em 26.02.2020.


http://www.bibliotecadigital.fgv.br

ricos comentarios livres de diversos respondentes qualificados para comple-
mentar/justificar suas respostas ao questionario.

Conclusoées

Uma das maiores preocupacdes com pesquisas empiricas, além, é cla-
ro, da sua abrangéncia numérica e geografica, é a definicdo das perguntas cer-
tas elegendo as premissas corretas.

Em resumo o estudo como um todo e a pesquisa especifica buscam
entender se hé ou ndo um deadweight loss que poderia ser resolvido através de
uma melhor definicdo do prazo de vigéncia de patentes.

E a principal pergunta que deve ser feita é relacionada a qual o prazo mé-
dionecessario de vigéncia de patentes para que inovadores/investidores sigam es-
timulados a inovar/investir em novas tecnologias com beneficio a sociedade onde
a curva de inovacado média é mais répida do que era no passado? Uma reducao
temporal nesse prazo médio ird gerar desestimulo ao uso do sistema de patentes
como ferramenta disponivel integrante do ciclo de inovacao cada vez mais curto?

Apesar da breve e restrita pesquisa empirica estar longe de apresen-
tar resultados conclusivos absolutos, ela serve como base norteadora da ne-
cessidade de readequacao do prazo de vigéncia de patentes. Serve, inclusive,
como uma das bases para nossa livre conclusdo parcial, de que o prazo de vi-
géncia médio ideal de patentes deveria ser reduzido para aproximadamente
15 anos, considerando que a solucao ideal baseada na variacao de prazos de
vigéncia de patentes de acordo com a area tecnoldgica especifica permanece
(mas ndo por muito mais tempo) sendo utodpica.

A conclusdo final e assertiva é a de que o prazo de vigéncia de patentes
deve ser o suficiente (e ndo demasiado) para gerar o incentivo esperado dele no
cumprimento da clausulafinalistica constitucional?! (e os objetivos gerais da socie-

21 Art. 52, XXIX da CRFB: (...) XXIX - a lei assegurard aos autores de inventos industriais privilégio tem-
pordrio para sua utilizacdo, bem como protecdo as criagdes industriais, a propriedade das marcas, aos
nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnoldgico e econémico do Pais; (...)
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dade internacional relacionados ao sistema de patentes?2). Ha indicios de que um
repensar e redefinir sejam necessarios para a propria sobrevivéncia de um sistema
de patentes saudavel e equilibrado, lembrando do préprio motivo contemporaneo
da sua existéncia como um elemento de correcao de uma falha de mercado no es-
timulo ainovacdo e, por via de consequéncia, atendendo o interesse social e sendo
um real estimulo ao desenvolvimento tecnolégico e econémico.
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22 Art. 7¢do ADPIC/TRIPS: A protecdo e a aplicacdo de normas de protecdo dos direitos de propriedade
intelectual devem contribuir para a promocdo da inovacdo tecnoldgica e para a transferéncia e difusdo
de tecnologia, em beneficio mutuo de produtores e usudrios de conhecimento tecnoldgico e de uma forma
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O interesse social no Direito de Marcas

por Gustavo Bahuschewskyj Correa

A protecdo das marcas é, reconhecidamente, uma necessidade que
visa preservar o investimento do empresario e permitir que ele possa ex-
plorar seu sinal distintivo de identificacdo do negdécio agregando valor aos
produtos ou servicos oferecidos. As marcas hoje tém tamanha relevancia no
mercado de consumo que, muitas vezes, possuem um valor maior gue todos
os demais ativos da empresa e, por isso, se tornaram um bem valioso que
atrai cuidados para os envolvidos, tanto no que se refere & sua protecéo,
como sua utilizacao.

Todavia, a protecdo das marcas e outros sinais distintivos, hoje re-
conhecida como direito fundamental na Constituicdo Federal - CF/88, tem
uma outra esfera de interesse preocupado com a sua protecao e regulacao,
qual seja, o interesse social. Isto porque as marcas, para além do interesse
privado, repercutem em outras figuras da sociedade, como o consumidor, o
tomador de servicos, o usuario, etc., que irdo se deparar com marcas no mer-
cado que precisam ser individualizadas, visando preservar tais envolvidos
para gue nao haja situacdes de confusdo ou possiveis associacoes indevidas
entre as empresas.

Com esta finalidade em mente, a CF/88, ao elencar, no capitulo dos
direitos e garantias fundamentais, a propriedade sobre as marcas, condicionou
tal protecao “ao interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e econémico do
Pais"t.

I Constituicdo Federal. “Art. 52 (...). XXIX - a lei assegurara aos autores de inventos industriais pri-
vilégio temporario para sua utilizacdo, bem como protecéo as criacdes industriais, a propriedade
das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social
e o desenvolvimento tecnoldgico e econdémico do Pais”
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Neste breve estudo, busca-se verificar se o ordenamento juridico bra-
sileiro tem atendido a condicao estabelecida na Constituicao, especificamente
o atendimento do interesse social, e quais as formas e instrumentos disponibi-
lizados para tornar efetiva esta condicao.

A repercussao na CF/88

A CF/88 inova?, ndo apenas ao dispor a protecdo das marcas como um
direitofundamental, mas ao condicionar tal protecdo ao interesse social e o desen-
volvimento tecnolégico e econémico do Pais. Desta forma, o texto constitucional
que ja tornava claro que o direito de marcas dependia da criacao de lei ordindria
para ter eficacia, também consagrou que a constitucionalidade da referida lei de-
pendiadaatencdo aointeresse social e desenvolvimento econdémico e tecnoldgico.

Nessa linha, ‘o interesse constitucional nas marcas é o de proteger o in-
vestimento em imagem empresarial, mas sem abandonar, e antes prestigiar, o in-
teresse reverso, que é o da protecdo do consumidor. Assim, aquele que se submete
ao registro, e usa continuamente o signo registrado, pode adquirir do seu ptblico o
respeito ao investimento que fez, com a responsabilidade de quem se assegura que
tal investimento ndo é passageiro, irresponsdvel ou descuidado. Hd, desta maneira,
um interesse geral em que uma marca seja registrada’™.

Comiisso, a condicao trazida pela CF/88 obriga que se interprete todo
o sistema juridico das marcas também a partir da perspectiva do interesse so-
cial, o que é um avanco, ja que marcas, ainda que de interesse direto de figuras
privadas, sdo destinadas a se comunicar com o publico.

A repercussao no direito de marcas

Como referido, a CF/88 ao reconhecer o direito de propriedade sobre
as marcas, condicionou a lei infraconstitucional a regulacdo sobre as regras de
aquisicao e utilizacao destas. Com isso, o uso social das marcas, umas das con-

2Vale referir que desde a Constituicdo de 1891, o sistema juridico brasileiro reconhece a protecdo das
marcas: Constituicdo de 1891, Art. 72,§ 27 - "Alei assegurara a propriedade das marcas de fabrica”

SBARBOSA, Denis Borges. Nota sobre a categoria constitucional da ‘propriedade das marcas’. 2005.
Disponivel em http://denisbarbosa.addr.com/notamarca2.pdf. Acessado em 17/06/2018.


http://denisbarbosa.addr.com/notamarca2.pdf

dicbes estabelecidas na Constituicdo, vem prevista em diversos dispositivos e
principios que emanam do texto infraconstitucional.

BARBOSA* destaca que o uso social das marcas prevé um compromis-
so com a utilidade e a veracidade; da mesma forma que, para a aquisicado do
sinal, sdo condig¢des a distinguibilidade e a novidade relativa da mesma.

Tais compromissos e condicoes, proprios do direito de marcas, sdo
fundamentais para o atendimento ao interesse social necessario.

O compromisso com a utilidade diz respeito ao efetivo uso da marca, seja
pelo exercicio regular das atividades da empresa estar alinhada com os objetivos
de uso da marca®, seja pelo uso efetivo apds 5 anos da sua concessdo, sob pena
de extincio desta por falta de uso®. Com isso, sdo vedadas as marcas de defesa,
situacdo em que as marcas seriam protegidas para atividades fora do escopo de
atuacdo de seu titular, com o objetivo de reserva de mercado, visto ndo ser jus-
tificado conceder a um ente privado um direito de exclusiva sobre um sinal que
ndo tem legitimidade para utilizar’. Da mesma forma, cria-se uma obrigacdo de
uso continuo e regular da marca apds 5 anos de sua concessao, visto que o direito
de exclusiva sobre uma marca somente se sustenta com o efetivo uso da mesma.

A veracidade, por sua vez, que se exige das marcas®, é muito bem reve-
lada por IDS?:

‘O sinal distintivo, seja ele marca ou indicacdo geografica,
cada um a seu modo, é o simbolo que possibilita ao consumidor

4“BARBOSA. Nota sobre a categoria...
5Leida Propriedade Industrial - LPI - Lein. 9.279/1996. Vide Art. 128, § 1°.
°Vide LPI. Art. 142, 111,143, l e I1.

7Excecdo aregra sao as marcas de alto renome (LPI, Art. 125) que, por sua natureza e de forma tam-
bém a preservar o publico consumidor, acabam por ter protecao para todos os ramos de atividade.
Sao marcas que extrapolam o reconhecimento usual de um consumidor e tem tamanha fama que,
inevitavelmente, fariam com que o consumidor associasse empresas que utilizam a marca em outros
ramos de atividade com a empresa lider. Por este motivo, justifica-se uma protecdo especial com o
intuito de preservar o consumidor e manter uma concorréncia sadia no mercado de consumo.

8 A LPI traz como vedacdo expressa o registro de marcas que nao observem o compromisso com a
veracidade no Art. 124, X.

?1DS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Juridicos e Técnicos. Comentdrios a Lei da Pro-
priedade Industrial. 3* Ed. Rio de Janeiro. Ed. Renovar. 2013. P. 248-249.
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identificar qual produto ou servico retine essas qualidades. Disso
infere-se, logicamente, que o sinal distintivo deve ser veraz: tudo
0 que ele anuncia ao publico deve corresponder a realidade, sob
penade frustrar aexpectativa razodvel do consumidor que, vendo
o sinal estampado na embalagem de determinado produto, parte
da premissa de que ele, produto, relina todas as caracteristicas
que simboliza. Acompanhando o pensamento de Rui Barbosa, as
marcas sao simbolos que sintetizam um perfil do produto a que
aderem e, portanto, constituem elementos de confianca junto ao
publico”.

As marcas, dentre outras funcdes, cumprem também funcdes de
propaganda’®. Ao preencher tal papel, a marca entrega uma mensagem ao
consumidor. As marcas, quanto a sua distintividade, podem ser de fantasia,
arbitrarias, sugestivas, etc.; porém, had marcas que transmitem, de certa for-
ma, caracteristicas do produto ou servico, da origem, da funcéo, etc,, e tais “in-
formacdes” que sdo repassadas ao consumidor devem ser veridicas. Ndo se
concede ao titular da marca a liberdade de jogar com a compreensdo que o
consumidor teria ao se deparar com a marca.

Tais elementos, tidos como compromissos com o uso social das mar-
cas, sdo sinais de boa-fé do titular ao constituir e utilizar sua marca e sdo com-
promissos com o consumidor e a sociedade, em Ultima instancia. Isto nada mais
é que a informacao e os cuidados inerentes e pretendidos pelo titular da mar-
ca ao divulgar seu produto ou servico. Tais fatores “sdo objetivos de todos os
produtores e prestadores de servico que atuam com base na boa-fé, jd que buscam
prosperar com base no reconhecimento do publico de sua atividade e exceléncia dos
produtos produzidos e/ou servicos prestados”™.

O COPETTI afirma que a publicidade é o meio pelo qual o publico é informado de uma determina-
da marca, da mesma forma que hoje a publicidade das marcas ndo apenas informa o consumidor
dos novos produtos, mas o incita ao consumo. In: COPETTI, Michele. Afinidade entre Marcas: uma
questdo de Direito. Rio de Janeiro. Ed. Lumen Juris. 2010. P. 48-49.

1 Neste sentido, CORREA, Gustavo Bahuschewskyj. As faces da protecdo do consumidor no direito
de marcas. Revista de Direito do Consumidor. N. 71. Jul-Set 2009. P. 85.



Além destes compromissos, as condicdes basicas para obtencdodore-
conhecimento formal da protecdo da marca sao a distinguibilidade e a novida-
de relativa. A distinguibilidade sendo a capacidade da marca ser individualizada
frente ao dominio comum e sua origem; e, a novidade relativa sendo o requisito
que garante que a marca ja ndo foi adotada por terceiros.

BARBOSA2 destaca duas vertentes da distintividade nas marcas:

“(a) ela deve ter as caracteristicas que lhe permitam exercer signi-
ficacdo em termos absolutos, de forma a distinguir-se dos simbolos
comum que denotam o objeto. O direito marcario considera res
communis omnium sejam 0s Signos genéricos, 0s Necessarios, ou 0s
de uso comum, sejam 0s signos descritivos.

(b) deve ser capaz de distinguir sua origem, em relacdo a outras ori-
gens para itens que atendam a mesma demanda’”

Um aspecto importante é que todos esses compromissos e condicoes
referidos sdo passiveis de serem previstos pré-constituicdo da marca; ou seja,
o interessado em explorar seu negdécio através de uma marca, no momento da
criacdo desta, tem plenas condicdes de verificar se o sinal que se pretende ob-
ter um direito de exploracao exclusiva atende o compromisso com a utilidade
e veracidade, assim como ¢ distintivo e tem novidade relativa. E uma medida
nao somente recomendavel, mas necessaria, como forma de respeito com a
sociedade e a concorréncia.

Destaforma, o direito de marcas tem, no mérito, uma importante con-
tribuicéo para atender o fim constitucional de reconhecer a protecdo as mar-
€as Nos casos que atentem para o interesse social.

A repercussao no direito do consumidor

A nocao de protecdo do consumidor no direito de marcas tem como
origem o proprio ambiente onde as marcas estao inseridas. O fundamento

12BARBOSA, Denis Borges. Protecdo das Marcas: Uma Perspectiva Semiolégica. Ed. Lumen Juris. Rio
de Janeiro. 2008. P. 323.
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por trés das marcas, qual seja, ser um sinal capaz de identificar e individualizar
a origem dos produtos e servicos oferecidos no mercado, tem como foco de
atencao principal os préprios consumidores.

Historicamente, o reconhecimento constitucional a protecdo das
marcas sempre teve um viés privado, buscando preservar o investimento do
empresério e a relacdo de concorréncia com os demais players; porém, com a
CF/88 e o advento do Codigo de Defesa do Consumidor (CDC - Lei 8078/90),
afigura do consumidor também passou a compor um eixo fundamental da pro-
tecdo das marcas.

Essa evolucido é observada por BARCELLOS?S:

“Interessante observar a curva feita pela evolucédo histérica
do direito marcério que, de inicio e até recentemente, possuia um
cunho predominantemente de regulacdo e protecao de direitos in-
dividuais entre concorrentes.

Com a Constituicao Federal de 1988 e logo apds com o Co-
digo de Defesa do Consumidor Brasileiro de 1990, verifica-se um
nitido desejo/necessidade legal de que o direito marcario efetiva-
mente atenda a um fim social, de modo que a tutela do consumidor
no mercado de consumo passa a exigir também um direito de pro-
priedade sobre marcas mais dialégico para evitar ‘os abusos prati-
cados no mercado de consumo.

Isso nao quer dizer que ha mais de duas décadas ndo havia
uma preocupacao legal com os abusos praticados contra e pelos
titulares de direitos marcarios, mas sim que a repressao a estes
abusos visava muito mais satisfazer os interesses ou solucionar
conflitos entre concorrentes do que atingir um interesse social ou
preocupar-se com os prejuizos que tais abusos pudessem gerar ao
proprio consumidor’”

BBARCELLOS, Milton Lucidio Ledo. Propriedade Industrial & Constituicdo: As teorias preponderantes
e sua interpretacdo na realidade brasileira. Ed. Livraria do Advogado. Porto Alegre.2007. P. 63-64.



A partir do advento do CDC, tais abusos foram enfrentados através do
principio do combate ao abuso™ previsto na Politica Nacional das Relacdes de
Consumo®. TINOCO SOARES é preciso ao analisar tal principio:

‘A politica visa entdo impedir, tolher e/ou proibir e também
reprimir, sustar, castigar e punir todos os abusos praticados no
consumo e estes em boa maioria sdo os atos de concorréncia des-
leal e muitas vezes desenfreada, praticados pelo uso indevido de
sinais distintivos através das figuras da reproducao e da imitacao
de marcas que se encontram no mercado consumidor, aproveitan-
do dos seus elementos verbais, numéricos, nos disticos, emblemas,
desenhos, envoltérios, involucros e bem assim nos caracteristicos
que envolvem a apresentacao de um produto ao mercado com ou
sem aplicacdo e/ou disposicdo de cores.

Esses sinais distintivos, como acima vistos genericamente,
quanto utilizados de maneira indevida por terceiros é que causam
prejuizos aos consumidores. Por assim se apresentarem, sob vesti-
mentas iguais ou semelhantes com ainda a agravante de conterem
quase sempre seus precos inferiores, sdo facilmente adquiridos e/
ou consumidos como se fossem verdadeiros”.

Dois eixos de protecdo dos consumidores devem ser considerados ao
estudar as formas de protecao dos consumidores no direito de marcas. O mais
usual trata de uma protecdo indireta dos consumidores em decorréncia de
uma tutela baseada na harmonia de mercado. Porém, hd também uma forma
de protecéo direta dos consumidores baseada na boa-fé e confianca?’.

A tutela indireta do consumidor baseada na harmonia de mercado é o
entendimento de que as marcas sao objeto de uma propriedade constitucional

1 Assim denominado por Claudia Lima Marques. In: BENJAMIN, Anténio Herman V; MARQUES,
Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito do Consumidor. Sdo Paulo. Ed. RT. 2008. P. 54.

5Vide CDC. Art. 42, VI.

TINOCO SOARES, José Carlos. Tratado da propriedade industrial: marcas e congéneres. Sao Paulo:
Juridica Brasileira. 2003. Vol. 1. P. 631-632.

7 Neste sentido, CORREA, Op. Cit. P. 77-105.
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que se realiza na concorréncia e pela concorréncia®, sendo a figura do consumidor
secundaria neste contexto. Em tal perspectiva, o consumidor € o interessado
que deve ser observado ao analisar a possibilidade de convivéncia entre duas ou
mais marcas que pretendam se constituir em um mercado comum ou préoximo e
que sejam compostas por sinais iguais ou similares. Assim, o consumidor € a len-
te pela qual os exames de marcas devem ser norteados, tendo em mente a figura
do consumidor vulneravel para marcas que identificam produtos ou servicos de
rapido consumo, menor grau de atencao ou especialidade; e o consumidor “es-
pecialista’, para marcas que identificam produtos ou servicos com maior valor de
mercado ou que demandam maior especialidade na compra.

Avulnerabilidade do consumidor, presumida para diversas ocasides no
exame de marcas, decorre em funcao de um ‘estado inerente de risco ou um sinal
de confrontacdo excessiva de interesses identificados no mercado (...), que fragiliza,
enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relacdo™’. Diferentes origens e
situacoes tornam o consumidor vulneravel, como é o caso de uma vulnerabili-
dade técnica, vulnerabilidade juridica, vulnerabilidade fatica, vulnerabilidade
informacional?® e vulnerabilidade psiquica??.

No caso especifico objeto do presente estudo, as “vulnerabilidades”
que mais se aplicam ou preponderam sdo a vulnerabilidade técnica, fatica, in-
formacional e psiquica. Isto porque o consumidor desconhece as especificida-
des do produto ou servico que estd adquirindo, enquanto que o fornecedor
- titular da marca - possui todo o conhecimento sobre o produto ou servico
que estd ofertando (vulnerabilidade técnica); ha situacdes proprias do caso
concreto que sujeitam o consumidor ha uma situacdo de vulnerabilidade (vul-

18 Neste sentido, BARBOSA, Denis Borges. In: DOS SANTOS, Manoel J. Pereira; JABUR, Wilson
Pinheiro (Coords.). Propriedade intelectual: sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. Sdo Pau-
lo: Saraiva. 2007. P. 22.

YYBENJAMIN, Anténio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de
Direito do Consumidor. Sdo Paulo. Ed. RT. 2008. P. 144.

2OMARQUES, Claudia Lima. Contratos no Cédigo de Defesa do Consumidor: o novo regime das rela-
coes contratuais. 5% ed. S&do Paulo: Ed. RT, 2005. P. 330.

2LMORAES, Paulo Valério Dal Pai. Cédigo de Defesa do Consumidor: o principio da vulnerabilidade no
contrato, na publicidade e nas demais prdticas comerciais. Porto Alegre: Ed. Sintese. 1999.



nerabilidade fatica); o consumidor tem dificuldade em ter acesso a informa-
¢oes corretas e necessarias acerca do produto/servico ofertado ou adquirido
(vulnerabilidade informacional); e, o consumidor € o “alvo” em uma estrutura
de sociedade baseada no consumo, onde todas as estratégias de marketing sdo
voltada a gerar necessidades, reais ou ndo, aos consumidores, transformando
marcas em objetos de desejo e motivando o consumo a partir das marcas (vul-
nerabilidade psiquica).

Neste sentido, MORAES?2 expde que:

“(...) é facil compreender, portanto, a extrema vulnerabilidade
psiquica e fisiolégica do ser humano, pois, a partir do conhecimen-
to da ‘arquitetura’ nervosa, os interessados na sua estimulacdo se
valerdo de todas as técnicas para aflorar necessidades, criar dese-
jos, manipular manifestacdes de vontade e, assim, gerar indefinidas
circunstancias que poderdo ter como resultado o maior consumoe,
em um grau mais perverso, inclusive obrigar ao consumo de produ-
tos ou servicos inadequados”.

Com isso, nota-se que a nogao de vulnerabilidade, tdo importante no
direito do consumidor, também se faz presente na andlise deste consumidor
no direito de marcas. Desta compreensao, podemos extrair, por exemplo, um
importante dispositivo da LPI que impede o registro de marcas que sejam
iguais ou similares, para o mesmo ramo de atividade ou afim, desde que possam
causar confusdo ou associacdo indevida ao consumidor?3. O destaque neste
dispositivo estd justamente na hipdtese de sua incidéncia no caso de “possibi-
lidade” de confusdo ou associacdo indevida; ou seja, ndo se exige uma efetiva
confusdo ou associacdo indevida, mas sim uma mera possibilidade?*. Tal dispo-

22 MORAES, Paulo Valério Dal Pai. Cédigo de Defesa do Consumidor: o principio da vulnerabilidade
no contrato, na publicidade e nas demais prdticas comerciais. Porto Alegre: Ed. Sintese. 1999. P. 152.

ZLPI Art. 124, XIX.

24 Neste sentido, o Superior Tribunal de Justica, através da Min. Nancy Andrighi, traz um impor-
tante precedente ao reconhecer que “impende repisar que o art. 124, XIX, da LPI, ndo exige a confusdo
ou a associacdo indevida entre as marcas, mas apenas o risco potencial de que isso ocorra. Tanto é assim
que o dispositivo legal faz uso da expressdo ‘suscetivel de causar’, ou seja, tendente a gerar duvida no
consumidor”. REsp n. 1.342.955, 3% Turma, 31/03/2014.
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sicdo é uma salvaguarda dos interesses do consumidor, visto que se o contra-
rio fosse, resultaria em uma protecdo do consumidor somente apdés este ser
lesado, o que seria uma incongruéncia, tanto sob o ponto de vista da tutela do
consumidor, como dos interesses dos titulares das marcas.

O outro eixo de protecdo do consumidor estd associado ha uma pro-
tecdo direta deste baseado na boa-fé e confianca adquirida com o titular, for-
necedor ou prestador do produto ou servico adquirido. Vivemos hoje uma era
de marcas globais e consumo massificado, de modo que esta relacdo de boa-fé
e confianca é fundamental para um consumidor tido como vulneravel. Marcas
que sejam idoneas, claras e distintivas, na sua forma de expressao, fortalecem
esta conexdo com o consumidor. Da mesma forma, questdes praticas do dia a
dia do mercado de consumo, como responsabilidade por defeito do produto,
garantias, ma prestacdo do servico, etc., podem gerar responsabilidade ao titu-
lar de uma determinada marca por forca da formacao de um grupo econémico,
estabelecimento de franquia ou outro modelo empresarial, fruto de uma rela-
cdo de confianca estabelecida entre o consumidor e a marca.

E notavel, desta forma, que a condicdo constitucional de atendimento
ao interesse social para reconhecimento da protecdo das marcas repercute de
forma positiva nos direitos do consumidor.

A efetividade da norma constitucional

Marcas sdo sinais utilizados no mercado e, como ha um interesse so-
cial envolvido, da mesma forma que ha importancia em preservar o investi-
mento do empresario e manter uma concorréncia justa, a protecdo delas se
justifica porque eventual confusdo ou associacao indevida por parte dos con-
sumidores, tende a prejudicar os investimentos realizados pelo titular e a pro-
pria sociedade. Consequentemente, o sistema de marcas deve ter mecanismos
capazes de dar efetividade a norma constitucional que condiciona a protecdo
das marcas ao atendimento do interesse social e desenvolvimento econémico
e tecnoldgico do pais.

A partir de agora, algumas situacdes em que se percebe claramente uma
observancia do referido interesse social das marcas passam a ser enfrentadas.



Ao definir o que pode ser registrado como marca, a LPI é sucinta ao
prever protecao para os sinais distintivos visualmente perceptiveis, ndo com-
preendidos nas proibicdes legais. E é nas proibicoes legais que a lei entabula
diversas situacoes que impedem o registro de marcas e, muitas delas, com re-
feréncias aos compromissos e condicdes estabelecidos na Constituicdo Fede-
ral para permitir o direito sobre as marcas.

Dentre as situacdes de vedacao ao registro de marcas, ha casos que
tocam o compromisso com a liceitude?? e veracidade?® anteriormente referidos,
da mesma forma que ha situacdes que preveem exatamente a necessidade de
distintividade?’ do sinal pretendido. Tais situacoes, juntamente com a questao
da vulnerabilidade do consumidor, a boa-fé e a confianca, devem ser conside-
rados em toda a interpretacdo da tutela juridica do consumidor, com isso, o
Examinador de Marcas, ao julgar os processos administrativos para concessao
de marcas, deve ter em mente todos esses fatores.

Nas condicdes de julgamento, considerando o ja mencionado acerca
da tutela indireta do consumidor baseado na harmonia de mercado, a com-
preensdo que ha o consumidor vulnerdvel e o consumidor especialista é fun-
damental para o examinador que deve se colocar neste papel, ajustar a lente e
julgar marcas que identificam produtos ou servicos com perfil completamente
distintos.

Se por um lado hd marcas que identificam sabonetes, vassouras, artigos
do vestudrio, chocolates, etc., hd marcas que identificam computadores, utensi-
lios médicos, componentes para carros, servicos com alto valor agregado, etc.
E inegavel que os consumidores destes Ultimos produtos e servicos sdo consu-
midores mais atentos e, naturalmente, com menor probabilidade de confundi-
rem as marcas ou associarem de forma indevida as empresas por tras daquelas

2>0s incisos |, 111, Xl e XIV do art. 124 da LPI tratam dos casos de impedimentos aos registros de
marcas que atentam contra a liceitude do sinal.

260 inciso X do art. 124 da LPI trata do impedimento para a marca que ndo observa a condicdo de
veracidade.

270s incisos 11, VI, VI VI XV XIX, XX e XX do art. 124 da LPI tratam dos casos de compro-
misso com a distinguibilidade.
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marcas. Isto se reflete no Exame de Marcas que analisa a viabilidade de sua con-
cessao, onde, em muitas situacdes, ha marcas anteriores iguais ou similares que
somente podem ser impedimentos ao registro pretendido se forem passiveis de
causar erro, dlvida ou confusdo no consumidor; porém, tal presuncao requer,
justamente, a andlise por parte do consumidor ajustado, compreendido a partir
da definicao se este é vulneravel ou especialista na situacdo concreta.

O Manual de Marcas do INPI?8 ¢ um importante guia que consolida
as diretrizes e procedimentos de andlise de marcas, servindo, portanto, como
referéncia para os examinadores. Conforme se verifica aoc longo do Manual, o
exame substantivo das marcas passa por etapas que observam os interesses
sociais na concessao de um direito de exclusividade para um particular. Desta
forma, o préprio exame das marcas realizado a partir do Manual é um instru-
mento que d& efetividade as condicoes estabelecidas na CF/88.

As referidas etapas do exame substantivo?’ consistem em:

1) Andlise da liceidade®0, distintividade®! e veracidade®? do si-
nal marcario;

1) Andlise da disponibilidade®? do sinal marcario;

28 Resolucdo INPI/PR n. 142/2014. Disponivel em http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/
manual/wiki/Manual_de_Marcas.

2%|tem 5.7 do Manuel de Marcas.

S0Manual de Marcas. Item 5.8. “Considera-se como condicdo de liceidade do sinal a sua ndo inter-
dicéo legal por motivo de ordem publica ou por razdo da moral e dos bons costumes”.

31 Manual de Marcas. Item 5.9. “A distintividade é uma das condicdes de fundo para validade de
uma marca. Quando a lei faz referéncia a sinais distintivos (art. 122 da LPI), conclui-se que tal
exigéncia se relaciona com a propria funcdo da marca, consistente em distinguir o objeto por ela
assinalado, de maneira que seja possivel sua individualizacdo de outro de mesmo género, natureza
ou espécie’.

32Manual de Marcas. Item 5.10. “O principio da veracidade do sinal marcario encontra-se expresso
noinciso Xdo art. 124 da LPI, que proibe o registro de sinal enganoso quanto a origem, procedén-
cia, natureza, finalidade ou utilidade dos produtos ou servicos que o mesmo visa assinalar”.

33Manual de Marcas. Item 5.11. “A condicao de disponibilidade é essencial para que haja a outorga
de direitos marcérios. O sinal deve estar livre para ser apropriado como marca e tal disponibili-
dade juridica ndo se restringe a constatacao da existéncia de registro anterior: o sinal ndo pode
encontrar 6bice em outro sinal distintivo protegido a qualquer titulo e ndo apenas por aqueles
amparados pela Lein. 9.279/96".



I11) Andlise de eventuais oposicoes e manifestacdes do reque-
rente do pedido de registro; e

IV) Apreciacdo de documentos obrigatérios em razdo da nature-
za e daformade apresentacdo visual.

Destas etapas, os passos | e || merecem destaque porque sdo anali-
ses que impedem o dano ao consumidor e & sociedade como um todo com a
constituicdo de um sinal claramente falso, assim como impedem a apropriacao
de um sinal j& protegido ou préximo deste a ponto de causar confusao entre
os produtos ou servicos, ou associacao indevida entre seus titulares. O passo
Il também merece referéncia porque contempla a atencdo que o examinador
deve dar ao instrumento juridico disponibilizado ao publico para defender
seus interesses, fazendo prevalecer a norma constitucional nos casos que a
marca analisada ndo atende os interesses sociais.

Nos casos em que a marca alcanca tamanha notoriedade e extrapola
o conhecimento médio do publico, a LPI também confere uma protecao es-
pecial. Sdo 0s casos das marcas de alto renome®* e notoriamente conhecida®.
O fundamento por tras destes reconhecimentos é justamente o status que a
marca alcancou com o publico consumidor e a possibilidade deste confundir
Ou associar marcas, inclusive, de outros ramos de atividade por pensar se tra-
tar da mesma empresa por tras daquele produto ou servico. Em Ultima anélise,
novamente € a observancia do interesse social no proteger e regular o uso das
marcas no mercado®®.

Qutros instrumentos, ainda na via administrativa da obtencao do re-
gistro da marca, estao a disposicao daqueles que se sentem lesados com a con-
cessdo de um direito de exclusividade que possa causar danos a concorréncia,
consumidores e sociedade como um todo.

S4Vide art. 125 da LPI.
3>Vide art. 126 da LPI.

36 Para um maior aprofundamento no estudo das marcas notoérias, vide MORO, Maité Cecilia Fa-
bbri. Direito de Marcas: Abordagem das marcas notérias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacio-
nais. S&o Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2003.
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No curso do pedido de registro, a figura da Oposicao®’ é o meio pelo
qual interessados, com legitimo interesse, que se sintam prejudicados pelo re-
gistro pretendido possam formalizar sua contrariedade, requerendo o indefe-
rimento da mesma, em vista de infringéncia de proibicoes legais.

O Processo Administrativo de Nulidade®8, por sua vez, € o caminho para
adeclaracdo de nulidade do registro que tenha sido concedido com infringéncia
dodisposto na LPI. Este pode ser instaurado de oficio ou por qualquer interessa-
do com legitimo interesse. Além da via administrativa perante o INPI, o Judicia-
rio também canaliza aces de nulidade®? de oficio ou a requerimento das partes.

Ambos instrumentos, tanto a oposicdo quanto o processo administra-
tivo ou judicial de nulidade, via de regra sdo movidos por interesses particula-
res (ainda que o processo de nulidade possa ser instaurado de oficio), porém
nao deixam de ser um meio de atendimento do interesse social.

Outrafiguraimportante no contexto do uso e aquisicao de direitos sobre
as marcas em conformidade com o interesse social € a caducidade por falta de
uso do sinalc. A protecdo da marca pressupde o interesse do titular em fazer uso
dosinal e, neste sentido, a LPI confere um razoével prazo de 5 anos para inicio da
exploracao damarca no mercado, de modo que a ausénciade uso ndo sejustificae
nao atende os ditames constitucionais, visto que confere um direito de proprieda-
de e exclui da coletividade um sinal que, de fato, ndo esta sendo utilizado**.

Com um enfoque direto na defesa dos interesses dos consumidores,
ha também acdes de consumo que responsabilizam titulares de marcas com

57Vide Art. 158 da LPI.

%Vide Arts. 165,168 e 169 da LPI.

37Vide Arts. 174,174 e 175 da LPI.

“OVide Arts. 142,111, 143, 1 e 11,§ 1, 144 e 145.

41Em sentido contrario, DANNEMANN sustenta que a figura da caducidade em nada atende um
interesse social, mas sim privado, tem em vista que o Estado s6 podera agir se provocado e esta
provocacao depende de legitimo interesse. Complementa que “Pouco se dd ao consumidor se, dentre
as marcas registradas pelo INPI, muitas haja que ndo mais se usem ou que nunca tenham sido usadas.
O sistema anterior s6 se entendia a luz de uma concepcdo essencialmente dirigista, em que o Estado,
por puro vicio de exercicio de poder, intervinha em situacées sem qualquer injuncdo com o bem-estar da
sociedade” in IDS. Op cit. P. 350-351.



base na relacdo de boa-fé e confianca estabelecida com os préprios consu-
midores*2. Sdo situacdes de responsabilidade do fabricante ou prestador de
servico que devem atender ou prestar a garantia ao consumidor que adqui-
riu determinado produto ou contratou um servico e tem na marca a confianca
que ensejou o consumo. Nestes casos, independente do titular da marca ser o
utente no mercado, este se responsabiliza mesmo quando esta é licenciada ou
utilizada por outra empresa do mesmo grupo econémico*3, por exemplo. E a
marca cumprindo seu interesse social.

Estas sdo algumas medidas disponiveis para dar efetividade a norma
constitucional e que permitem tanto ao INPI, responsavel por analisar e con-
ceder registros de marcas, observar o interesse social no momento do exame e
agir de oficio em alguns casos de concessao de marca conferidas sem a obser-
vancia dos dispositivos legais, como aos préprios consumidores e particulares
com interesses em determinadas marcas, utilizarem o fundamento do interes-
se social para salvaguardar seus interesses.

Reflexoes Finais

O direito constitucional a protecdo das marcas, previsto no art. 52,
inc. XXIX da CF/88, é um importante marco de reconhecimento ao direito da
propriedade intelectual. De forma precisa, a CF/88 condiciona a protecao das
marcas ao atendimento do interesse social e o desenvolvimento econémico e
tecnoldgico do Pafs. Neste breve estudo, buscou-se demonstrar que tal con-
dicdo é acertada e a lei infraconstitucional possui instrumentos eficazes para
fazer cumprir o que determina a carta magna.

A condicado do atendimento ao interesse social repercute tanto no di-
reito de marcas, como no direito do consumidor. No direito de marcas, atra-
vés de compromissos e condicdes para obtencdo e exploracao das marcas no
mercado, quando questdes como utilidade e veracidade do sinal, assim como
distinguibilidade e a novidade relativa que este deve ter, norteiam o reconhe-

42 Neste sentido, vide CORREA, Op. Cit.

430 leading case desta perspectiva é o caso Panasonic, Recurso Especial n? 63.981/SP, de relatoria
do Ministro Aldir Passarinho Junior.
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cimento das marcas e podem ser observadas na constituicdo destas, como um
sinal de boa-fé do titular. Por outro lado, ha reflexos diretos também no direi-
to do consumidor, figura de elevada importancia no contexto das marcas por
ser o elemento que se busca atingir através delas, incitando o consumo. Neste
caso, os reflexos sdo diretos se baseados na tutela da boa-fé e confianca, ou
indiretos se baseados na tutela da harmonia do mercado. Em ambas as situa-
coes, o importante é a compreensao que existem fundamentos e instrumentos
eficazes a disposicao do julgador e dos interessados em fazer valer a condicao
estabelecida na CF/88: as marcas atingindo o interesse social.
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O Judiciario especializado em propriedade
intelectual: a experiéncia de uma década no Tribunal
de Justica do Estado do Rio Grande do Sul

Por Fabiano de Bem da Rocha

No sistema de common law existe um velho adagio: fatos ruins podem
levar a decisées ruins. Muitas vezes, o olhar deturpado sobre um determinado
acontecimento da vida deduzido num processo judicial, pode conduzir o juiz a
proferir decisdes diferentes da vontade imposta pela lei, ou ainda, em alguns
casos, distantes da tecnicidade exigida, a gerar, em ambas as situacoes, a sen-
sacdo de uma quase injustica ou, ao menos, da falta dela. Ndo por outra razdo e
porque desde antanho, os romanos nos deixaram os principios da mihi factum,
dabo tibiius ("da-me o fato e te darei o direito”) e iura novit curia (o juiz conhece
odireito”), o Judicidrio, na figura do Estado-Juiz tem o dever de dar aos fatos a

consequéncia juridica prevista no ordenamento.

Pois bem. Desde um bom tempo e sempre aliada a inquietude advinda
da nociva morosidade no andamento dos processos judiciais no pais, um dos re-
clamos da sociedade moderna - e cada vez mais - tem sido a necessidade de
perfectibilizacdo das decisoes judiciais quanto ao ser carater técnico-qualitati-
vo. Decisoes débeis que, de regra, socobram ao aportarem nos tribunais, fruto
da caréncia académica e hermenéutica do juiz no dominio da matéria sub judi-
ce acabem gerando inseguranca juridica, repudiada pela sociedade. A provoca-
cdo é natural: a qualidade técnica e o aperfeicoamento das decisdes pode ser
sanada pelo juiz especializado (judex est peritus peritorum “o juiz é o perito dos
peritos”), em detrimento do juiz “Hércules”? ou do juiz como “legislador ocasio-

1 Advogado. Socio de Ledo Propriedade Intelectual. Especialista em Direito da Propriedade In-
dustrial pela Universidade de Buenos Aires/UBA e em Processo Civil pela PUCRS. Conselheiro
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nal”2? A doutrina j& advertiu que se um determinado 6rgao judicial recebe mais
processos do que pode julgar, da-se inicios as incontaveis mazelas que mancham
e desprestigiam a Justica, afligindo a sociedade como um todo, seja pelo prolon-
gamento indefinido, seja pela massificacao, tudo em detrimento do exame mi-
nucioso, detalhado e caso a caso, que os juizes devem proceder em razdo de seu
munus. Por isso, ha quem diga que a especializacao dos juizes no julgamento de
determinadas matérias é causa direta a confiabilidade e maior seguranca nas de-
cisoes, dada a ampliagdo da intimidade e proximidade com uma determinada lei
especifica e sua aplicacdo afatos tal como usualmente ocorre.

No particular e com o que este pequeno trabalho se importa, a expe-
riéncia do Judicidrio especializado para processar e julgar causas relacionadas
ao direito da propriedade intelectual (inventos, marcas, desenhos industriais,
indicacoes geograficas, concorréncia desleal, direitos autorais, conhecimentos
tradicionais, etc.), vem se mostrando benéfica, ndo apenas aos titulares de di-
reitos dessa natureza, mas a sociedade como um todo. Como se sabe, a pro-
tecéo eficaz de direitos de propriedade intelectual atua como estimulante da
inovacao e reflete em beneficios de competividade para o pais. Basta ver que
a matriz constitucional consagra o interesse social e desenvolvimento tecno-
|6gico e econdmico da nacdo quando desenhou dentre outras tantas garantias
fundamentais, o direito de exclusividade na utilizacdo de obras, o privilégio
temporario na exploracdo de inventos industriais, e a protecdo a propriedade
das marcas, nomes de empresas e outros signos distintivos. Naturalmente e
ao lado disso, anda uma tutela jurisdicional eficaz de resguardo dos direitos de
propriedade intelectual, cuja indole, alids, requestam um tratamento peculiar
em relacao a celeridade e efetividade.

honorario e ex-Presidente da Associacao Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial/ABAPI.
Membro e ex-presidente da Comisséo Especial de Propriedade Intelectual da OAB/RS. Ex-Dele-
gado Suplente do Brasil na Associacdo Interamericana da Propriedade Intelectual/ASIPI. Possui
publicados os livros: “Temas de Processo Civil na Propriedade Industrial”, Sdo Paulo: ThomsonlOB,
2006 e “Capitulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual”, Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2009. DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Sdo Paulo: Martins Fontes, 2002.

2POSNER, Richard A. How judges think. Cambridge: Harvard University Press, 2008.



Muito bem. Como a histéria nos conta, desde a época do Império, se
anteviam juizos e juizos especializados: pegue-se o exemplo do juiz dos feitos
da Coroa e Fazenda, Unicos responsaveis por processar e julgar as demandas
em que o Estado fosse autor ou réu; também os Tribunais de Relacdo, com di-
visdo de matérias pena e civel, etc. Se aproximando mais dos dias atuais, o mais
alto tribunal de direito federal do pais, o Superior Tribunal de Justica, foi quem
primeiramente enxergou a necessidade de se atribuir uma analise mais cuida-
dosa aos processos e casos envolvendo direitos de propriedade intelectual,
quando em 1992, promulgou emenda regimental, incluindo na competéncia
de sua Segunda Secado, composta pelas Terceira e Quarta Turmas, o processa-
mento e julgamento dos feitos relativos a “propriedade industrial, mesmo quando
envolverem arguicdo de nulidade de registro” (RISTJ, art. 9,8 2, VI). A esse tribunal
seguiram-se muitos outros na mesma toada: os Tribunais Regionais Federais
da 1% 22 3% e 4° Regides, com turmas especializadas em propriedade intelec-
tual ou industrial; o Poder Judicidrio do Rio de Janeiro, com varas especiali-
zadas em direito empresarial na capital, englobando o julgamento de casos de
propriedade intelectual; no Poder Judicidrio de Sdo Paulo, com varas especia-
lizadas em feitos de propriedade intelectual na capital e duas Camaras Espe-
cializadas de Direito Empresarial no Tribunal; e, finalmente, no que ao presen-
te ensaio interessa, o Poder Judiciario do Rio Grande do Sul que, por meio da
Resolucdo 02/2012 de seu Orgéo Especial (DJe de 24/02/2012), promoveu
alteracado de suanormainterna paraincluir no dmbito do Terceiro Grupo Civel,
composto pela Quinta e Sexta Camaras Civeis, a competéncia absoluta para
processar e julgar os feitos relativos ao “Direito da Propriedade Industrial e
Direito da Propriedade Intelectual”.

Ao que foi possivel observar nessa década de especializacdo e especi-
ficamente na experiéncia vivenciada perante o Tribunal de Justica do Estado
do Rio Grande do Sul, houve um incremento sensivel na estabilidade, integri-
dade e coeréncia das decisoes e julgados proferidos pelas Camaras Especiali-
zadas em Propriedade Intelectual/Industrial, com natural e consequente segu-
rancajuridica, notadamente em razdo da uniformizacao de sua jurisprudéncia,
diga-se, um dos anseios do legislador processual de 2006 (CPC, art. 926), o
que so se fez possivel pela familiarizacdo e maior aproximacao dos julgadores
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com a matéria, permitindo a andlise e emissdo de decisbes comprometidas
com maior qualidade e rapidez ainda maior. As vantagens advindas da espe-
cializacdo no Tribunal de Justica do Estado do Rio Grande do Sul sdo clara-
mente visiveis nesses mais de 10 (dez) anos, a exemplo do critério qualitativo
e da gigante reducdo do tempo de duracdo de um processo até o julgamento
por esse tribunal®, hd um diferencial relevante para os operadores do Direito
relacionado ao indexador de jurisprudéncia: quando antes se fazia necesséria
pesquisar julgados com o uso das mais variadas fontes de consulta, a especiali-
zacao fez com que, desde 2012, sejam facilmente encontrados precedentes e
julgados anteriores nessa Corte de casos envolvendo “Direito da Propriedade
Intelectual/Industrial”.

Forcoso, a quem defende a figura do juiz especialista, reconhecer
como vantagens a qualificacdo das decisdes, a diminuicdo do tempo de dura-
cdo do processo, a existéncia de um servico judicidrio padronizado, um juiz ati-
vo no conhecimento do direito (matéria) e, como ja dito, uma maior seguranca
juridica que, diferentemente do juiz generalista, focaliza seu conhecimento de
forma mais diluida, acomodando o conhecimento cientifico e se distanciando
da realidade social. Parece natural concluir que, nos niveis atuais do modelo
de sociedade 4.0, marcada, em grande medida, pelo altissimo desenvolvimento
tecnolégico e uma complexa cadeia multifacetada e assimétrica de relacoes di-
gitais que reverberam e se inserem na vida e no cotidiano das pessoas, a neces-
sidade de atuacao de um Poder Judiciario mais moderno, intimamente ligado
ao maravilhoso mundo novo, afastando o modelo antigamente concebido para
um juiz generalista. Em termos de propriedade intelectual, matéria complexa
e altamente especializada, a necessidade de juizos e juizes com conhecimento
especializado sangra cada vez mais, permitindo-se transmitir normas claras e
expressas (decisdes) sobre os casos, eliminando a incerteza, dubiedade e falta
de clareza que corrigueiramente acabam por fazer parte de processos judiciais
dessa natureza. Além da diminuicdo natural no tempo de duracao, contribui o
juiz especializado, assim como contribuiu no exemplo do Tribunal de Justica do

SHavia casos de recursos que demoraram 5 anos ou mais para julgamento e que hoje ndo ultrapas-
sam o periodo de 6 meses a 1 anos para definigao.



Estado do Rio Grande do Sul, como em tantos outros, a eficiéncia e efetivida-
de da prestacao jurisdicional, inclusive no critério qualitativo de seu conteldo,
com um melhor entrega e num caminho ainda melhor de Justica para toda a

sociedade.
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Aposta de pascal e a propriedade intelectual:
uma analogia valida

Por Milton Lucidio Ledo Barcellos

Blaise Pascal foi um importante filésofo, matematico e fisico francés
do século XVII, além de ser um fervoroso cristdo que ndo aceitava a posicao
dos ateus, de modo que dedicou tempo para desenvolver um argumento ba-
seado em ldgica sobre a melhor escolha consciente de qualquer ser humano
ser a de viver acreditando na existéncia de Deus, mesmo que essa existéncia
nao possa ser comprovada’.

Mark Blaxill e Ralph Eckart? ilustram bem como a propriedade inte-
lectual® é pouco compreendida e, paradoxalmente, extremamente importante
nas estratégias empresariais. No mesmo sentido, Paul Palfrey? entre outros
autores que reconhecem o béasico da propriedade intelectual, afirma que pra-
ticamente toda organizacdo empresarial possui um portfolio de ativos de pro-
priedade intelectual com valor (seja este encoberto ou expresso), apesar de
muitas delas ndo terem essa consciéncia.

Receber, metabolizar e transmitir conhecimento é o mesmo que visi-
tar umrio duas ou mais vezes: a cada vez serd sempre um novo rio porque nem

1Ver aobra postuma de Blaise Pascal denominada Pensées, publicada originalmente em 1670, sen-
do que uma versdo em portugués pode ser acessada na obra fisica PASCAL, Blaise. Pensamentos.
EDIPRO: 1996, 220p., assim como edicoes eletronicas disponiveis.

2BLAXILL, Mark e ECKARDT, Ralph. A vantagem invisivel: como vencer a concorréncia usando a
propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Ed. Campus-Elsevier, 2010.

3 Conjunto de direitos sobre criacdes intelectuais passiveis de apropriacao, tais como patentes,
programas de computador, marcas, desenhos industriais, direitos de autor, direitos conexos aos
direitos de autor, indicacoes geograficas, entre diversos outros direitos legalmente reconhecidos
sobre ativos intangiveis.

4PALFREY, Paul. Intellectual Property Strategy. Cambridge/MA: MIT Press, 2012, p. 11/12.
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o rio e nem vocé serdo os mesmos. Para facilitar a reflexdo e prender a aten-
cdodoreceptor (que é também um metabolizador e transmissor), ndo raro séo
usadas analogias e alegorias pelo transmissor.

Tenho a honra e o prazer de atuar como estagidrio de direito desde
1994 e advogado desde 1997 na drea de propriedade intelectual, assim como
lecionar e palestrar sobre propriedade intelectual hd mais de 20 anos. Ha mais
de 8 anos uso uma analogia (entre tantas outras que uso) em sala de aula para
expressar esse desafio que é transmitir conhecimento sobre como efetiva-
mente funcionam (e sdo essenciais) os ativos intangiveis em um sistema em-
presarial complexo.

A analogia é uma simples adaptacdo da aposta de pascal ao universo
da propriedade intelectual®. Em sintese, Pascal baseou o seu argumento na
area de probabilidades de resultados benéficos/maléficos para justificar uma
escolha em acreditar (e viver uma vida regida pelos principios cristdos) e ndo
acreditar (viver uma vida com principios individuais, sendo estes dissonantes
ou ndo com os principios cristdos). Em resumo, a aposta de pascal usa a se-
guinte representacdo entre acdo volitiva e duas hipoteses (existéncia ou ndo
de Deus):

Aposta de Pascal Deus existe (G) Deus nao existe (-G)
Acreditar (B) +o0 (ganho infinito) -1 (perda finita — 1 vida)
N3o acreditar (-B) —oo (perda infinita) +1 (ganho finito — 1 vida)

Quando adaptei a representacdo resumida acima da aposta de pascal
ao universo da propriedade intelectual, notei o qudo apropriada é a referida
analogia, tendo em vista a dificuldade pratica em deixar cristalina a relacdo

5E aquium importante disclaimer: o objetivo ndo € afirmar ou negar a validade da aposta de pascal,
mas sim entender a sua finalidade basicamente no uso como analogia para explicar algo que muitos
nao acreditam por ndo entenderem.



direta entre a propriedade intelectual e os éxitos (e fracassos) empresariais
diretamente relacionados ao maior ou menor conhecimento (e uso) dos ativos
intangiveis protegidos por leis relacionadas a propriedade intelectual. Portan-
to, cheguei a seguinte analogia representada resumidamente no quadro adap-

tado abaixo:
Adaptacao da Aposta
de Pascal no Universo Pl & _
Empresarial e asua importante(G) ~ Plndoe
relacido com a propriedade P importante (~G)
intelectual (PI)
-1 (perda finita -
Acreditar na PI (B) +oo (ganho infinito) horas de estudo/
compreensao)
+1 (ganho finito -
Nao acreditar na Pl (~B) —oo (perda infinita) horas de estudo/
compreensao)

Em sintese conclusiva, fundamental dedicar tempo para o estudo e a
efetivacompreensdo a respeito dos direitos de propriedade intelectual no uni-
verso empresarial, sob pena de, na acepcdo de Pascal, sofrermos duras penas
pelafaltade fé narelevancia da propriedade intelectual, as quais poderiam ser
evitadas através de uma opcao claramente embasada na teoria da deciséo.
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O Homem Vitruviano da Propriedade Intelectual

Por Gustavo Bahuschewskyj Correa

O Homem Vitruviano é uma notavel obra de Leonardo da Vinci, pre-
sente nos seus cadernos de anotacoes, escrito por volta de 1490, que apre-
senta desenhos do corpo humano a partir do que seriam as suas proporcoes
ideais. Tido por muitos como um simbolo da simetria basica do corpo humano,
a obra se eternizou e trouxe importantes contribuicdes para a 4rea da anato-
mia, das artes, da arquitetura, etc. Dentre as diversas interpretacoes, a litera-
tura tem se referido ao homem vitruviano de Da Vinci como a expressao do
‘homem perfeito”.

Aobranasceude um desafio proposto pelo arquiteto e engenheiro mi-
litar Marco Vitruvio, apresentada na obra Da Arquitetura, descobertaem 1414.
No livro, o autor afirma que “para que qualquer edificio seja belo, deve ter simetria
e proporcoes perfeitas, como as encontradas na natureza”. E prossegue: ‘como o
objeto mais perfeito da natureza é o homem, um edificio perfeito deve ter as propor-
¢bes do corpo humano”. O desafio era, justamente, que se desenhasse afigurade
um homem dentro de um circulo, onde, no centro do circulo, estivesse o umbi-
go, e todos os dedos dos pés e das maos, estendidos, tocassem a extremidade
da circunferéncia.

Com esse desafio, Leonardo Da Vinci fez historia.

E agora eu me coloco um desafio, tentar determinar quem seria o ho-
mem vitruviano da propriedade intelectual? Aquele que poderiamos determi-
nar como perfeito dentro desta drea do conhecimento, cujas criacdes e conhe-
cimentos pudesse ser a expressdo do homem completo na area.

Primeiramente, é preciso compreender que ha diferentes perspecti-
vas quando se fala da persona por tras da propriedade intelectual. De um lado,
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ha o criador, possivel beneficiado do sistema; de outro, ha o operador desta
ciéncia. Cada vertente com suas exigéncias, necessidades e possibilidades.

Para o artista criador, é questionavel a existéncia do homem perfeito,
simétrico. A arte é perfeita por si s6, mesmo nas suas imperfeicdes. O inventor,
por sua vez, com excecdo de Da Vinci e de outros poucos, possui desafios nas
mais diferentes areas do conhecimento, o que torna &rdua a tarefa de encon-
trar polimatas capazes de lidar com desafios de invencoes tao plurais. Para o
pesquisador e operador desta ciéncia, diferentes formacoes, complementa-
res ou ndo, formam o profissional ideal.

A riqueza da propriedade intelectual é multifacetada. A arte e a ino-
vacdo sdo universos amplos, diversos e possiveis nos mais variados contextos
davida. O estudo e atuacao profissional dos operadores deste campo também
demandam académicos e profissionais com conhecimentos variados. E esta é,
justamente, a beleza da propriedade intelectual, ainda que me deixe sem uma
resposta para o meu desafio: “guem seria o homem vitruviano da propriedade
intelectual?”.

Hé& que se referir apenas que talvez o mestre Da Vinci, dentro da sua
genialidade, pudesse encontrar uma solucao Unica que eu ndo encontrei.



Propriedade intelectual como aliada de uma
criatividade estratégica

Por Gustavo Bahuschewskyj Correa

Hoje, no mercado empresarial, ndo existe opcdo senao ser competiti-
vo. Considerando os multiplos players que se estabelecem nos mais variados
segmentos, é preciso, para sobreviver, ter o melhor produto ou o melhor preco.

E inegavel também que, a menos que estejamos falando de mercados
altamente comoditizados, a melhor opcédo é sempre desenvolver produtos
com maior valor agregado, sejam fruto de tecnologia, sejam por atributos da
marca que transmitam valores para os consumidores e que os motivem a con-
sumir tais produtos em detrimento de outros.

Com isso em mente, inovar passa a ser um exercicio necessario. Po-
rém, como afirma Blaxill e Eckardt, “inovacio sem protecdo é filantropia”l e é
justamente este o ponto central deste ensaio.

Considerando que o objetivo seja desenvolver um produto ou servico
inovador ou envolvente o suficiente que atraia a atencdo dos consumidores,
é preciso compreender os beneficios e as formas de utilizacado do sistema de
propriedade intelectual para que o investimento em inovacado nao se perca.

Em primeiro lugar, é preciso conhecer seu consumidor e suas motiva-
cdes para o consumo. Compreender quais sdo os gatilhos que, segundo Bau-
drillard?, promovem naturalmente a felicidade, segundo a qual est4 assentada
toda alégica do consumo.

IBLAXILL, Mark; ECKARDT, Ralph. A Vantagem Invisivel: Como vencer a concorréncia usando a
propriedade intelectual. Ed. Campus. 2010.

2BAUDRILLARD, Jean. A Sociedade de Consumo. Edi¢des70. Lisboa. 2007. P. 47 e seg.
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Estamos falando de novas tecnologias, fetiches em torno de marcas,
embalagens envolventes, uso de personagens, cores e expressoes que criam
uma necessidade, identidade e senso de pertencimento. Sdo diversas formas
de atracao e valorizacao dos produtos que podem ser aproveitadas em deter-
minados contextos. A chave é ser criativo, porém, um criativo estratégico.

Compreender que no mundo empresarial, o processo criativo esta
completo quando vem aliado a uma seguranca que acriacdo e o investimento a
ser realizado trara retorno.

Neste contexto, a propriedade intelectual é um instrumento funda-
mental para a protecdo da criatividade. Entender como, quando e de que for-
ma utilizar as patentes, as marcas, os desenhos industriais, os direitos auto-
rais, os direitos dos programas de computador, os cultivares, etc., para gerar
um diferencial e obter um ganho econémico e concorrencial é a chave paraum
processo criativo estratégico que retorne em beneficio para a empresa.



ADI5529 e alegislacao-alibi sobre a extensao do
prazo de vigéncia de patentes

Por Milton Lucidio Ledo Barcellos

No direito e na vida o estabelecimento de premissas assertivas e soli-
das faz toda diferenca. No primeiro é nucleo essencial para determinacdo de
validade. No segundo auxilia sobremaneira uma vida transparente e plena.

Pois bem, com a manifestacdo de diversos amigos da corte?® e tramite
de mais de 4 anos no STF, a ADI 5529 estd madura para ser julgada no dia 07
de abril de 20212

Ao adentrar na premissa do estabelecimento da norma, fica eviden-
te a perspectiva de inconstitucionalidade do paragrafo Unico do art. 40 da Lei
9279/96 ou um dispositivo que caracteriza uma “legislacao-alibi” 2.

Isso porque parte-se da premissa de mora do ente publico (respon-
sabilidade exclusiva deste) para definir a extensdo indeterminada do prazo
de vigéncia das patentes adotando premissa diversa daquela adotada no
proéprio caput do art. 40 que considera a contagem do prazo com base na data

LABIFINA, ABIA, FARMABRASIL, PROGENERICOS e IBPI (pela procedéncia da acdo) e ABAPI,
ABPI, AB2L, ANPEI, ANDEF, AGROBIO BRASIL e INTERFARMA (pela improcedéncia da acéo).
As mais recentes manifestacoes sdo da Associacdo Brasileira da Industria Elétrica e Eletronica
- ABINEE (11.03.2021 pela improcedéncia da acdo) e da Defensoria Publica da Unido - DPU
(21.03.2021 pela procedéncia da acdo).

2Ha uma interessante e recentissima requisicdo de informacdes adicionais formulada pelo Min.
Relator Dias Toffoli para o Presidente do INPI enviado em 12.03.2021 objetivando receber dados
do INPI em 13 questionamentos especificos e que buscam esclarecimentos da Autarquia Federal
a respeito das circunstancias faticas que envolvem a ADI5529 sob exame, disponivel em http://
portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15345895512&ext=.pdf.

SNEVES, Marcelo. A constitucionalizacdo simbolica. 3* Edicdo. Sdo Paulo, Ed. Martins Fontes,
2011.
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do pedido de patente e sem considerar quaisquer fatores exdgenos que com-
provem a prejudicialidade do exercicio licito e constitucionalmente saudavel
dodireito de excluir terceiros de reproduzir a invencdo ou modelo de utilida-
de por 20 (PI) ou 15 (MU) anos contados da data do depdsito do pedido. Ou
seja, um salvo-conduto automatico com légica simplista e premissa equivoca-
da que conduz a um prazo exacerbado de protecao generalista e para todas
as tecnologias.

Fica a pergunta: qual seria a premissa correta? Qual a resposta do Di-
reito a inacdo prejudicial do ente publico em relacao ao direito do titular da
patente? A resposta estd no principio constitucional do dever de eficiéncia do
ente publico® e nos instrumentos processuais disponiveis ao ente privado para
que tal seja efetivado®. A demora do INPI efetivamente nio é razoavel, sendo
que tal, além de ser publica e notdria, igualmente possui instrumento juridico
disponivel para ser resolvida. Se o titular do pedido de patente ndo faz uso do
arcabouco juridico a ele acessivel para acelerar o exame do seu pedido, das
duas uma: ou ndo esté sendo prejudicado pela demora, ou a demora lhe é mais
benéfica do que a celeridade.

Alids, de longa data existem também instrumentos juridicos no ambito
administrativo do préprio INPI para a aceleracdo do exame de patentes (cha-
mados exames prioritarios) com base, por exemplo, na comprovacéo de vio-
lacdo da patente por terceiros®. QOu seja, caso o titular do pedido de patente
sinta-se prejudicado pela demora ndo razoavel na andlise do seu pedido, possui

4Existentes naordem constitucional brasileira desde a suaorigem através do art. 74, Il da CRFF/88
e posteriormente coma EC n. 19 de 1998 e alteracao do caput do seu art. 37 incluindo expressa-
mente a “eficiéncia” para, finalmente, no que tange a espécie expressa através da razoavel duracdo
do processo administrativo, a elevacdo do principio da eficiéncia de entrega efetiva da prestacao
de servicos do ente publico materializado através da EC n. 45 de 2004 com a insercéo do inciso
LXXVIII no art. 52da CRFB/88.

50 Mandado de Seguranca ¢ eficiente e reiteradas decisdes dos Tribunais patrios especificamente
na area de propriedade industrial demonstram que uma vez acionados o efeito pratico é célere na
efetivacao da prestacéo jurisdicional (julgamento do mandamus) com base no arts. 48 e 49 da Lei
9784/99 e na EC n2 45/2004 com o consequente acolhimento pela Autarquia Federal (no caso
especifico o INPI) com o julgamento efetivo do pedido de patente ou de marca. Nesse sentido ver:
TRF22017.51.01.214721-5; TRF2 2017.51.01.157849-8; TRF2 2017.51.01.033239-8.

%Ver Resolucio INPI 132/06.



(de longa data, frise-se) instrumentos juridicos eficientes para a efetivacdo do
seu direito com a analise do seu processo administrativo de obtencao de pa-
tente perante o INPI.

Com efeito, ndo se desconhece os dispositivos de outras jurisdicoes
que possibilitam a extensdo do prazo de protecao da patente com base em
comprovacoes especificas de atrasos regulatérios para o ingresso do produto
no mercado, 0s quais possuem suas légicas proprias e ndo partem de premissa
equivocada generalista e indefinida como a prevista no caput do art. 40 da Lei
9279/96. Ora, nesta perspectiva, o paragrafo Unico do art. 40 sequer passa
pelo teste da posicdo original e do véu daignorancia’.

Frise-se, ainda, que historicamente o prazo de vigéncia de patentes
vem sendo dilatado sem a sua direta e expressa correlacdo com o seu dever de
estimular mais inovacao e gerar desenvolvimento®. Além disso, a falaciosa ar-
gumentacao de que somente a concessao da patente confere direito de oponi-
bilidade contra terceiros cai por terra ndo apenas pelo fato de possibilidade de
responsabilizacao do violador retroativa a data da ciéncia publica do conteldo
da patente? (gerando efeitos praticos excludentes de terceiros mesmo sem o
titulo de propriedade reconhecido pelo INPI), mas também pela esséncia do
proprio direito de patentes ser inseguro por natureza'l®. Entende-se que até
mesmo Richard Posner e William Landes teriam um olhar cético a respeito do

’Ver RALWS, John. Uma Teoria da Justica. Sdo Paulo: Martins Fontes, 2002.

8Ha correlagdo clara entre a existéncia do sistema de patentes e o estimulo a inovagao, de modo
que esta afirmacdo nao é contraria ao sistema de patentes, mas sim alinha-se com ele. O que se
destaca é que o aumento do prazo de vigéncia de patentes ndo possui correlacdo direta com o
maior estimulo a inovacdo, de modo que ha o rompimento do seu elemento fundante e razdo de
existir de todo o sistema de patentes quando ocorre o aumento infundado do prazo de vigén-
cia. Nesse sentido, ver BARCELLOS, MLL. Repensando o prazo de vigéncia de patentes além do
ADPIC (TRIPS): reflexdes com dados empiricos. PIDCC, Aracaju/SE, Ano IX, Volume 1, n. 02, p.
132-145, JUL/2020, disponivel em http://pidcc.com.br/07052020.pdf.

?Ver art. 44 da Lei 9279/96.

10Ver art. 48 da Lei 9279/96 sobre os efeitos ex tunc da declaracio de nulidade de patente e art.
56 dareferida Lei que possibilita a qualquer pessoa com legitimo interesse ingressar com nulida-
de da patente a qualquer tempo de sua vigéncia. Ou seja, por mais que haja a concessao de uma
patente, muitos dos seus efeitos juridicos na préatica (inclusive a sua oponibilidade limitada contra
terceiros) sdo notados desde a data do depdsito do pedido no INPI.
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paragrafo Unico do art. 40 frente ao que ja escreveram a respeito da andlise
econdmica de patentes!?.

Retomando o foco resumido desta andlise a respeito do vicio insana-
vel de premissa equivocada no estabelecimento da norma infraconstitucional
(legislacao-alibi), nota-se que ha uma inversao principiolégica sobre a funcao
do sistema de patentes??, o que nio apenas atenta contra a clausula finalistica
condicional (cujo conceito de norma constitucional meramente “programatica”
ja foi ha muito superado, de modo que efetivamente vincula o legislador ordi-
nario3), como atenta também contra a logica do ordenamento juridico brasi-
leiro, conforme delineado no parecer irretocdvel do culto Ministro aposentado
Eros Grau que integraa ADI 5529.

Por fim e na linha da peca vestibular da PGR, importantissimo o re-
conhecimento da inconstitucionalidade do paragrafo Unico do art. 40 da Lei
9279/96 porque o dispositivo sob exame ndo atende a clausula finalistica de
eficacia imediata e condicionante de atuacao do legislador ordinario presen-

1(...) Whether a given degree of patent protection is socially desirable depends on the paten-
tee’s fixed costs, the inherent difficulty of inventing around the patent (that is, holding constant
the degree of patent protection), and the extra profits that the patentee can expect to receive
from greater protection. The greater the fixed costs of research and development and the easier
it is to invent around the patent, the greater will be the degree of patent protection required to
create adequate incentives to invest in developing the invention in first place. The patent system
makes no effort, however, to match the degree of patent protection to those variables. A paten-
tee’s monopoly markup, which of course is influenced by the degree of patent protection, beers no
direct relation to the fixed costs that he actually incurred in creating the patented invention (...)".
Em POSNER, Richard A. e LANDES, William M. The economic structure of intellectual property
law. Londres, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachussetts, and
London, England, 2003, p. 300.

12 |mportante referir que o aqui tratado em nada viola qualquer assuncéo legal obrigacional do
Brasil em nivel internacional quando da adesao ao ADPIC (TRIPS), de modo que todo o sistema de
patentes brasileiro segue higido e em total harmonia com o ADPIC apresentando ou nao a exten-
sdo prevista no indigitado paragrafo Unico do art. 40 da Lei 9279/96.

3 Ver PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. As normas constitucionais programaticas e a reserva do
possivel. Revista de Informacéao Legislativa. Brasilia a. 49, n. 193, JAN/MAR 2012. Disponivel em
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496554/000940642.pdf?sequence=1&i-
sAllowed=y


https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496554/000940642.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496554/000940642.pdf?sequence=1&isAllowed=y

te noinciso XXIX do art. 52da CRFB/88 e em estrita harmonia com o ordena-

mento juridico constitucional4.

1 Conforme citado na peca inaugural da PGR: o principio da isonomia (CRFB, art. 5, caput), a de-
fesa do consumidor (CRFB, arts. 52, XXXII, e 170, V), a liberdade de concorréncia (CRFB, art. 170,
IV), a seguranca juridica (CRFB, art. 59, caput), a responsabilidade objetiva do estado (CRFB, art.
37,8 69), 0 principio da eficiéncia da atuacao administrativa (CRFB, art. 37, caput) e o principio da
duracdo razoavel do processo (CRFB, art. 52, LXXVIII).
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Protecao de aperfeicoamentos tecnologicos pouco
inventivos

Por Luiz Alberto Rosenstengel

O momento correto de requerer uma patente para protecao de uma
invencdo nem sempre é facil de ser determinado. A solucdo ideal é postergar
ao maximo o depdsito do pedido de patente, a fim de alcancar o pleno desen-
volvimento, mas nem sempre isso € possivel. Em algumas situacdes o titular,
quer seja pessoa natural ou juridica, corre risco de ver a sua criagdo exposta
antes de requerida a devida protecdo. Um primeiro exemplo é quando a inven-
cao precisa ser testada, técnica ou comercialmente, tornando-a publica. Outro
exemplo é a necessidade de contratacao de profissionais ou empresas especia-
lizadas para cooperar no desenvolvimento da invencao. Essas situacdes podem
conduzir aum requerimento prematuro da patente, cujo risco é a auséncia de
suficiente detalhamento técnico, de opgdes ou de variantes construtivas que
podem surgir durante a pesquisa de campo ou de demandas de mercado.

O acréscimo de novas caracteristicas técnicas em pedido de patente ja
requerido ao INPI é vetado pela Lei da Propriedade Industrial (LPI) LPI.

Por outro lado, uma segunda patente para a protecdo de aperfeicoa-
mentos nem sempre é possivel, principalmente quando tiverem sido realizados
ajustes, acréscimos ou alteracdes que nao justificam esforco inventivo. Nes-
se caso, o aperfeicoamento pode ser considerado uma decorréncia dbvia ou
comum para um técnico no assunto em relacado a patente anterior, assim nao
resultando em atividade ou ato inventivo, respectivamente?. Claro que esses

L Artigo 32 da Lei da Propriedade Industrial - LPI (Lei 9279 de 14 de maio de 1996).
2Artigos 13 e 14 daLPI.
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requisitos, fundamentais a concesséo de patente, sdo de forte cunho subjetivo,

centralizando as discussdes sobre a patenteabilidade das criagdes industriais.

A LPI apresenta as seguintes possibilidades de protecdo sobre os

aperfeicoamentos introduzidos em objetos de pedidos de patentes anteriores:

1
2.

Prioridade interna®;

Prioridade com base em pedido de patente retirado ou abando-
nado*e

Certificado de adicio de invencéo®.

Segundo a LPI, as condicbes para o requerimento de prioridade inter-

na com base em pedido de patente anterior sdo:

1.

Aplicavel em pedidos de patente de invencdo ou de modelo de uti-
lidade;

Pedido de patente anterior depositado originalmente no Brasil
(sem reivindicacdo de prioridade);
Pedido de patente anterior ainda ndo publicado;

Assegura o direito de prioridade ao pedido de patente posterior so-
bre a mesma matéria depositada no Brasil pelo mesmo requerente;
Prazo de 1 (um) ano para o requerimento do pedido de patente
posterior com base na prioridade interna;

A prioridade é admitida apenas para a matéria revelada no pedido
de patente anterior, ndo se estendendo a matéria nova introduzida;
O pedido de patente anterior ainda pendente serd considerado
definitivamente arquivado.

As condicdes para o requerimento de novo pedido de patente com

base em pedido de patente anterior retirado ou abandonado séo:

3Artigo 17 da LPI.
4Artigo 29 da LPI.
°Artigos 76 e 77 da LPI.



Aplicavel em pedidos de patente de invencdo ou de modelo de uti-
lidade;

Pedido de patente anterior depositado originalmente no Brasil
(sem reivindicacdo de prioridade);

O pedido de patente anterior ndo pode ter sido publicado ou ser-
vido de prioridade para outro pedido no Brasil;

Assegura o direito de prioridade ao pedido de patente posterior
sobre a mesma matéria depositada no Brasil pelo mesmo reque-
rente;

Prazode 16 meses para o requerimento do pedido de patente pos-
terior contados da data do depdsito ou da prioridade mais antiga;
A prioridade é admitida apenas para a matéria revelada no pedido
de patente anterior, ndo se estendendo a matéria nova introduzida;
O pedido de patente anterior ainda pendente serd considerado
definitivamente arquivado.

Para o requerimento de certificado de adicao de invencdo com base

em pedido de patente anterior as condicoes sao:

1
2.

Aplicavel somente em pedidos de patente de invencéo;

Pode ser destituido de atividade inventiva, desde que a matéria se
inclua no mesmo conceito inventivo;

Sera indeferido se o seu objeto ndo apresentar o mesmo conceito
inventivo do pedido de patente anterior;

No prazo do recurso, pode ser requerida a transformacao do pedi-
do de certificado de adicdo em pedido de patente, beneficiando-se
da data de deposito do pedido de certificado de adicao;

O certificado de adicao é acessério da patente inicial, tem a data
final de vigéncia daquela e acompanha-a para todos os efeitos le-
gais, inclusive sendo indeferido caso o pedido de patente inicial
também o seja.

95



96

A tabela abaixo visa comparar as trés possibilidades de protecao dos

aperfeicoamentos.

Caracteristicas Prioridade Prioridade de Certificado
interna pedido retirado de adicao
Invencaoe Invencaoe
Natureza aplicavel modelo de modelo de Somente invencao
utilidade utilidade

Prazo para
requerimento

Até 12 meses
do depdsito do
pedido anterior

Até 16 meses
do depdsito do
pedido anterior

A qualguer tempo
de vigénciado
processo anterior

Datade Datade L
.. A . . Data de depdsito
Inicio da vigéncia depodsito do deposito do :
. . do novo pedido
novo pedido novo pedido
s Contadodadata | Contadodadata Contadg c!a data
Prazo de vigéncia . . de depdsito do
de deposito de depdsito .
processo anterior
o IndepenQente Indepenqente Depende do
Exame técnico do pedido do pedido - )
. . pedido anterior
anterior anterior
Protecao da
matéria do pedido Arquivado Arquivado Mantido vigente

anterior

Como visto na tabela acima, em qualquer das situacdes ha sempre be-
neficios e desvantagens, que devem ser avaliadas criteriosamente de acordo
com o caso especifico.

O presente artigo buscou salientar a importancia e as condicoes para
o requerimento de patentes visando a protecao de aperfeicoamentos com re-
duzido esforco inventivo que ndo atendam aos requisitos de atividade ou ato
inventivo, indispensaveis a concessao de patente de invencao ou de modelo de
utilidade, respectivamente.



Invencoes envolvendo APPs, IA, 10T e sua previsao
legal na area de patentes: breve analise comparativa
das novas Diretrizes de Exame do INPI frente as
Diretrizes do EPO

Por Milton Lucidio Ledo Barcellos

As desafiadoras tecnologias envolvendo invencdes implementadas
através de programas de computador nao impactam apenas o setor de tec-
nologias da informacdo e comunicacdo, mas também impactam e atravessam
diferentes areas tecnoldgicas desde setores como de mobilidade/mecatrénica
até setores da satide e biotecnologia (envolvendo ou ndo inteligéncia artificial
que ja é compreendida e citada nas Diretrizes de Exame).

Com base nessa premissa desafiadora, torna-se mais palatéavel en-
tender o motivo dos guias do INPI (Diretrizes de Exame de Invencées Imple-
mentadas em Computador - [IC! de 2021 como uma revisdo das diretrizes
de 20162), e do European Patent Office - EPO® sdo mais abstratos sobre
regras que tratem sobre matéria patentedvel, atividade inventiva, quadro
reivindicatorio e suficiéncia descritiva.

Nesse breve texto a andlise estard focada em dois dos maiores desa-
fios das invencdes implementadas em/ou através de computador - 11C: a) de-

! Diretrizes de Exame de I1IC de 2020 (INPI) disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servif
cos/patentes/pagina_consultas-publicas/arquivos/copy_of_DiretrizesExame_InvencoesImple-
mentadasComputadorversaoConsulta_07072020.pdf.

2Diretrizes de Exame de 11C de 2016 (INPI) disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/assun
tos/arquivos-dirpa/158_2016_patentesprogramacomputador.pdf.

S Diretrizes de Exame de 11C do EPO (com revisdes atualizadas até 2020) disponivel em: https:/
www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/j.htm

97


https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/pagina_consultas-publicas/arquivos/copy_of_DiretrizesExame_InvencoesImplementadasComputadorversaoConsulta_07072020.pdf
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/pagina_consultas-publicas/arquivos/copy_of_DiretrizesExame_InvencoesImplementadasComputadorversaoConsulta_07072020.pdf
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/pagina_consultas-publicas/arquivos/copy_of_DiretrizesExame_InvencoesImplementadasComputadorversaoConsulta_07072020.pdf
https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/arquivos-dirpa/158_2016_patentesprogramacomputador.pdf
https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/arquivos-dirpa/158_2016_patentesprogramacomputador.pdf
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/j.htm
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/j.htm

98

finicdo da existéncia de atividade inventiva; b) suficiéncia descritiva (apesar da
relevancia de outros aspectos que impactam as invencoes nesta desafiadora
area. Desta forma, passo a analisar as semelhancas e diferencas entre as regu-
lamentacoes do EPO e do INPI.

Ambas as diretrizes/guias do EPO e do INPI envolvendo IIC trazem
exemplos para melhor compreenséo a respeito do preenchimento do requi-
sito de atividade inventiva na Europat e no Brasil® mas se de um lado o EPO
demonstra exemplos especificos de patentes na drea de inteligéncia artificial e
aprendizado de maqguina que representam o preenchimento de requisitos de
patenteabilidade (em especial de atividade inventiva)®, por outro lado o INPI
mantém diccdo mais ampla (e nesse sentido atemporal), mas destituida de
exemplos especificos afirmando genericamente a possibilidade de protecdo de
invencoes envolvendo inteligéncia artificial (abrangendo aprendizado de mé-
quina e aprendizado profundo), entre outras tecnologias envolvidas nas 11Cs,
afirmando que “Técnicas de inteligéncia artificial (IA), abrangendo ferramen-
tas de machine learning e deep learning, entre outras, aplicadas a problemas
técnicos podem ser consideradas invencao. Entretanto, tais técnicas por si s6
sdo consideradas métodos matematicos, de tal maneira que ndo sdo aceitas, a
nao ser que sejam aplicadas a um problema técnico e que haja efeitos técnicos
resultantes™.

Qutro aspecto importante envolvendo as |IC e sua comparacéo en-
tre os dois guias (EPO e INPI) é relacionado ao requisito da suficiéncia des-
critiva. Infelizmente, apesar de citar alguns exemplos de invencdes possiveis,
as Diretrizes do INPI para |[IC ndo possuem maior grau de especificidade,
mencionando apenas que ‘A descricdo da invencdo deve ser clara e suficien-
te de forma que um técnico no assunto possa reproduzir a invencao. Peque-
nos trechos do codigo fonte podem ser apresentados se forem Uteis para o

“Ver item G-VI1, 5.4 das Diretrizes de Exame de IIC do EPO.

5Ver item 5.2 (INPI 2016 Diretrizes de Exame de IIC) e item 3.3 (INPI 2020 Diretrizes de Exame
de IIC revisadas).

5Ver item G-Il, 3.3.1 das Diretrizes de Exame de |IC do EPO.
’Ver item 2.1 [13] das Diretrizes de Exame de 11C do INPI (2020).



entendimento da invencio.”® Ja no guia do EPO temos direcionamentos mais
especificos, afirmando, por exemplo, que ““(...) Indeed, in some technical fields
(e.g.computers), a clear description of function may be much more appro-
priate than an over-detailed description of structure™. Nesse sentido, infor-
macao importante é sobre a necessidade ou ndo, em determinadas |ICs, de
apresentar no relatério descritivo o algoritmo que performa parte essencial
da sequéncia de etapas percorridas pela IIC, sob pena de, em ndo o fazendo,
nao ser possivel para um técnico no assunto reproduzir a invengao com base
no descrito e em tudo disponivel no estado da técnica na data do protocolo do
pedido ou da prioridade.

Apesar das diferencas entre os guias/diretrizes de exame de IIC do
EPO e do INPI (sendo que as diretrizes de exame de |IC do INPI devem ser
tomadas em conjunto com as Diretrizes de Exame de Patentes!®), resta claro
que ambas possuem abordagem similar a respeito de requisitos de patentea-
bilidade e suficiéncia descritiva.

Uma vez claramente definido que muitas novas e até mesmo nao
tdo novas tecnologias enquadradas como IIC sdo perfeitamente patentea-
veis tanto no Brasil quanto na Europa, igualmente resta demonstrado que,
de uma perspectiva de processo administrativo de obtencdo da patente e de
andlise de validade da patente, abordagens similares estdo sendo tomadas
pelos Examinadores de Patentes do INPI, assim como pelas Cortes Federais
alinhadas com a Lei da Propriedade Industrial 9279/96%! e com o ADPIC
(TRIPS)™2.

Definicoes especificas e interpretacao relacionada a suficiéncia des-
critiva, efeito técnico, escopo de protecdo e outras desafiadoras questdes que

8\er item 4.2 [036] das Diretrizes de Exame de |IC do INPI (2020).
?Ver item F-I11, 1 das Diretrizes de Exame de IIC do EPO.

0Veja a integra da Resolucdo do INPI n. 169/2016 disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/
servicos/patentes/legislacao/legislacao/modulo2.pdf

1 Disponivel em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm
2 Disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues 1.pdf
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permeiam as |IC ainda serdo enfrentadas pelo INPI, EPO e Justica Federal. Afi-
nal, todas as novas tecnologias estdo sempre (e historicamente hd mais de um
século) desafiando o sistema de patentes?S,

13 H4 vasta bibliografia internacional a respeito dos desafios que o sistema de patentes enfrentou
(e enfrenta) para recepcionar diferentes e desafiadoras tecnologias que muito além de serem “are-
as novas” também trazem os desafios interdisciplinares e intercientificos na anélise de concessao
e validade de patentes.
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Patentes como fonte de informacao tecnolégica

Por Maria Cldudia Nunes Pinheiro

Aeraédainformacao, ovalor estd nainformacdo e, mais do que nunca,
as tendéncias estao na informacao.

Apds arevolucao industrial do século 18, que modicou radicalmente a
forma de producao e as relacdes de mercado, foi dado inicio a era do conheci-
mento impulsionada pela tecnologia. A interacdo homem-maquina foi marcada
por invencdes importantes como computadores e internet.

Bem antes disso, em 1474, foi promulgada a primeira lei de patentes
do mundo. O Estatuto de Veneza emitido pela Republica de Veneza, continha
um decreto que protegia com exclusividade o invento e o inventor™.

Desde entao, as invencdes sdo minunciosamente descritas para serem
protegidas. O relatério descritivo, etapa essencial para o pedido, conforme Art.
24 dalein® 9.279/96 - Lei de Propriedade Industrial, devera descrever clara
e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realizacdo por técnico
no assunto?.

Todos os pedidos de patentes publicados sdo classificados na drea tec-
nolodgica a que pertencem. A classificacao de patente tem como objetivo inicial
o estabelecimento de uma ferramenta de busca eficaz para a recuperacao de
documentos de patentes pelos escritérios de propriedade intelectual e demais

1 ABPI. Associacio Brasileira da Propriedade Intelectual. Patentes. Patentear. Patenteamento.
Que historia é essa? Disponivel em: https://abpi.org.br/blog/patentes-patentear-patenteamen/
to-que-historia-e-essa/#:~:text=Mas%20f0i%20em%201474%2C%20em,prote % C3%A7%-
C3%A30%20valia%20por%20dez%20anos. Acessado em 18/08/2022.

2BRASIL. Lei n2 9.729/96, Secéo Il, Art. 24. Disponivel em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/19279.htm. Acessado em 19/08/2022.
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usudrios, a fim de estabelecer novidade e avaliar a atividade inventiva de divul-
gacoes técnicas em pedidos de patente®,

Os pedidos de patentes, devidamente catalogados, classificados e
armazenados produz uma rica fonte de informacao tecnolégica — os bancos
de patente. Estas plataformas, que também sdo usadas para consulta de ante-
rioridade para novos pedidos, guardam verdadeiros tesouros para o processo
estratégico de uma patente.

Diante de um mercado global, da velocidade que as informacdes sao
trocadas, da incessante busca pela inovacdo para ganhos de novos mercados,
a analise de informacoes dos bancos de patentes é essencial, visto que é pos-
sivel analisar todo o movimento de determinada tecnologia no mundo, quais
mercados internacionais foram acessados, por onde entrou como prioridade,
quem sdo os detentores e o prazo de validade, por exemplo. E assim, com todas
essas informacdes mapeadas, garantir que as decisées quanto ao produto ou
processo sejam realizadas de forma mais assertiva.

A propriedade intelectual, apesar de ser uma area do Direito, vai além
do cumprimento de exigéncias legalistas e prazos, é estratégia, € inteligéncia
de mercado. E inteligéncia de mercado, por sua vez, sé é possivel mediante
dados e informacdes que alimentem o planejamento e a gestdo de qualquer
produto ou processo.

No marketing, todo lancamento de um novo produto requer planeja-
mento: pesquisa de mercado, anélise de cenario, avaliacdo de concorrentes,
informacao. Ao inserir uma patente, uma nova tecnologia neste contexto, in-
fere-se que o monitoramento tecnoldgico, embora ndo esteja inserido em ne-
nhuma lei ou normativo como etapa essencial, mostra-se inteiramente neces-
sario enguanto negocio.

As empresas que tratam propriedade intelectual como diferencial de
mercado e ndo somente como mais uma funcao burocratica, estdo passos a
frente e mais preparadas para se destacarem em seus segmentos.

SINPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Classificacdo de Patentes. Disponivel em: htP
tps://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/classificacao. Acessado em 19/08/2022.
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A indispensavel suficiéncia descritiva de uma
patente

Por Luiz Alberto Rosentengel

Uma patente é um acordo tacito entre o inventor e a sociedade. O pri-
meiro divulga a sua invencao beneficiando toda a sociedade com novos ensina-
mentos que ampliam o conhecimento técnico e, em contrapartida, o inventor
goza de uma exclusividade temporal que possibilita ganhos de mercado e o
retorno do investimento e do esforco praticado durante a criacao industrial.

Uma patente é um documento eminentemente técnico, pois descreve
uma invencao, porém possui fins juridicos, visto que define o escopo da exclusi-
vidade concedidaao seuinventor. O artigo 25 da Lei da Propriedade Industrial,
Lei 9279/1996 (LPI), define que ‘as reivindicacdes deverdo ser fundamentadas
no relatério descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de
modo claro e preciso, a matéria objeto da protecédo.”

Para que nao ocorra uma inseguranca juridica, é imperioso que a ma-
téria objeto da patente esteja clara e precisamente definida nas suas reivindi-
cacoes. Ou seja, a reivindicacao deve explicitar, indubitavelmente, o que a so-
ciedade esta proibida de reproduzir durante o tempo de validade da patente.

Entretanto, visto que o referido artigo exige que as reivindicacoes es-
tejam fundamentadas no relatério descritivo € forcoso analisar o artigo 24 da
mesma disposicao legal que determina: “O relatdrio deverd descrever clara e sufi-
cientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realizacdo por técnico no assunto e
indicar, quando for o caso, a melhor forma de execucdo.”

Enquanto o artigo 25 se refere as exigéncias de clareza e precisado das
reivindicacoes, o artigo 24 fala de clareza e suficiéncia do relatério descritivo.
Assim, um profissional especializado, somente baseado nos conhecimentos
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disponiveis no setor técnico especifico e com as informacdes descritas no rela-
tério da patente, deve ser capaz de realizar a invencao.

De outra parte, tem-se verificado, com maior frequéncia nos pedidos
de patente nacionais, em especial naqueles oriundos de inventores isolados,
uma caréncia de informacodes e dados que possibilitem, mesmo para um técni-
co no assunto, testar ainvencdo. Muitas vezes as informacdes que estao claras
na mente do inventor ndo sdo transferidas adequada e suficientemente para o
relatério descritivo. Nao raro o inventor completa as lacunas técnicas do pe-
dido de patente com aquelas informacdes que inconscientemente guarda em
sua memoria. Porém, isto ndo atende as exigéncias dos artigos 24 e 25 da LPI
e, por consequéncia, ndo define clara e precisamente o objeto a ser protegido
pela patente.

Quem ja se ocupou com a redacdo de um pedido de patente sabe que
tal tarefa é de grande dificuldade, exigindo do inventor uma especial capacida-
de de didatica para conseguir narrar, sendo todas, pelo menos as caracteristi-
cas técnicas essenciais da invencao, bem como as suas interconexoes e o fun-
cionamento da invencdo. Além disso, o inventor ainda necessita construir uma
reivindicacao principal onde estejam identificadas as caracteristicas técnicas
comuns ao estado da arte e aquelas resultantes da sua criacao.

Grande parte dos inventores isolados, e com alguma frequéncia tam-
bém os inventores institucionais, esperam contar com a possibilidade de com-
plementar as informacoes omitidas no pedido de patente inicial durante o exa-
me técnico elaborado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.
Entretanto, tal possibilidade é vetada pelo artigo 32 da LPI que determina so-
mente serem aceitas alteracdes no pedido de patente para (a) melhor escla-
recer ou definir, (b) até o pedido de exame e (c) desde que limitadas a matéria
inicialmente revelada no pedido. Assim, é taxativo o ordenamento juridico de
que é vetado o acréscimo de matéria ao pedido de patente.

No sentido de orientar o inventor, o artigo 24 da LPI avanca, sugerin-
do ndo sé a descricdo de um modelo béasico da invencdo, mas também ‘quan-
do for o caso, a melhor forma de execucdo.” Alguns paises denominam isto
de “best mode” da invencéo.



As Diretrizes de Exame de Patentes (Resolucdo 124/2013) sugerem a
inclusao de dados, pardmetros e caracteristicas da invencao, como boa pratica
de redacéo de patente.

No caso de patentes de composicao de produtos as Diretrizes de Exa-
me de Patentes - Bloco Il (Resolucdo 169/2016) sugerem a inclusao no pedido
de patente de ‘definicées qualitativas ou qualitativas/quantitativas” para melhor
definir e precisar a invencao.

Portanto, a insuficiéncia descritiva € uma falha fatal e instransponivel
que conduz ao indeferimento do pedido de patente. Assim, nos resta apenas
a recomendacdo de que sejam apresentadas todas as informacoes e detalha-
mentos técnicos para a completa compreensao da invencao por um profissio-
nal do setor técnico especifico.
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O tramite prioritario do pedido de patente
das startups

Por Aline Souza Peres

Em uma sociedade em constante transformacao, que exige solucoes
céleres e efetivas para os novos desafios que surgem a cada dia, o modelo agil
de negdcio das startups se destaca em razao da sua capacidade de apresentar
respostas rapidas e inovadoras ao mercado.

Se por um lado o potencial inovador das startups é¢ um diferencial com-
petitivo, por outro lado a caréncia de gerenciamento estratégico desses ativos,
em especial com relacdo a protecao via sistema de patentes daquelas inova-
cdes que resultem em novas ou aprimoradas tecnologias, inviabiliza a adocao
de medidas estratégicas contra concorrentes.

Conforme disposto na Lei da Propriedade Industrial (9.279/96), a con-
cessdo da patente garante ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o
seu consentimento, de explorar produto ou processo objeto da patente duran-
te avigéncia do prazo de protecao, potencializando o poder estratégico e com-
petitivo da empresa, visto que lhe garante o poder de limitar a concorréncia.

Ocorre que, pelo receio da demora no tramite do processo de anali-
se do pedido de patentes, muitas startups optam por nao utilizar esse siste-
ma para proteger suas criacoes, renunciando a um diferencial competitivo de
mercado.

Nesse sentido, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI,
no intuito de auxiliar empresas de base tecnoldgica a se consolidarem no mer-
cado e incentivé-las a fazer uso do sistema de patentes, instituiu através da
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Portaria INPI n2247/2020%, a modalidade de tramite prioritario para pedidos

de patentes depositados por startups.

Desse modo, desde ano de 2020, startups podem solicitar que seus
pedidos tenham tramite prioritario, reduzindo drasticamente o tempo de pro-
cessamento do pedido de patente, bastando que, ao requerer o servico, tais
depositantes de patentes apresentem uma cépia da certidéo emitida pelo portal
da Redesim, dentro de seu prazo de validade, indicando a denominacdo da empresa
Inova Simples, bem como que preencham os pré-requisitos determinados pelo
art. 32da Portaria 247/2020.

Este tramite prioritario ndo é uma exclusividade para startups, sendo
que alegislacdo abrange diversas modalidades diferentes de requerimento do
servico, dentre as quais estdo: pessoas fisicas com idade igual ou superior a 60
anos, microempresas e/ou empresas de pequeno porte, processo cujo objeto
é reproduzido por terceiros sem a autorizacao; processos que pleiteiem a pro-
tecdo de tecnologia verde, entre outas previsdes, competindo em cada um dos

casos o cumprimento de exigéncias especificas?.

Como referéncia, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial dis-
ponibiliza painel interativo com todos os dados estatisticos3, subsidios que
demostram que no primeiro semestre de 2020, o tempo médio entre o reque-
rimento e a decisao do exame técnico de pedido prioritario de patentes estava
em cerca de 231 (duzentos e trinta e um) dias, j& analisando os dados dispo-
nibilizados com relacdo ao mesmo periodo do ano de 2021, verificamos que a
média de tempo seria de 79 (setenta e nove) dias, demostrando a celeridade

das decisdes dos pedidos de patentes que utilizam o tramite prioritario.

L Portaria INPI n2 247 de 22 de junho de 2020. Revista da Propriedade Industrial n2 2582, publi-
cada em 30 de junho de 2020. Disponivel em: http://revistas.inpi.gov.br/pdf/Comunicados2582.
pdf - Acessoem 01.07.2021

2 https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/tramite-prioritario/modalidades-de-tramite-priori-
tario-de-patentes - Acessoem 01.07.2021

S https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/tramite-prioritario/estatisticas-gerais - Acesso em
01.07.2021
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https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/tramite-prioritario/modalidades-de-tramite-prioritario-de-patentes
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/tramite-prioritario/estatisticas-gerais

De tal forma, o potencial inovador das startups, aliado a um tramite
célere para processamento dos pedidos de patentes, mediante modalidade de
tramite prioritario, garante ao titular o diferencial estratégico necesséario em
um ambiente altamente competitivo.
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Desenho Industrial: uma ferramenta de
competitividade empresarial

Por Eduardo Faitarone do Sim e Luiz Alberto Rosenstengel

O desenho industrial, também denominado de design, significa a arte
de aplicar novas e mais elaboradas formas estéticas em produtos conhecidos.
O design tem por objetivo melhorar a funcéo e a utilidade dos objetos, mas
também visa alcancar um aspecto exterior original ao produto, tornando-o dis-
tintivo em relacao aos similares disponiveis no mercado.

Nos tempos atuais somente a utilidade dos produtos j& ndo é suficien-
te para atrair o consumidor. Para que um produto alcance vendas expressivas
e se transforme em sucesso comercial sdo tentados todos os tipos de artifi-
cios mercadologicos. Assim, o consumidor é diuturnamente bombardeado por
campanhas publicitarias que enaltecem a qualidade do produto em oferta. Por
outro lado, com o excesso de ofertas, torna o consumidor cada vez mais exi-
gente.

O efeito visual de um produto é fator determinante na sensibilizacdo
do consumidor que passa a ser seduzido pela forma ornamental dos produtos.
Portanto, o design deve ser entendido como uma ferramenta para gerar desejo
no consumidor e, consequentemente alavancar vendas.

Exemplos ndo exaustivos de produtos cujas formas ornamentais sao
decisivas na sensibilizacdo e atracdo do consumidor no momento da compra
sao: embalagens, carenagens de equipamentos, carrocerias e acessorios de
veiculos, méveis, eletrodomésticos, utilidades domésticas, artigos de escrité-
rio, roupas e acessorios do vestuario, entre tantos outros. J&4 ndo basta que os
produtos sejam Uteis e funcionais, eles precisam demonstrar um efeito visual
agradavel e que seduza o consumidor. Em um periodo de concorréncia acir-
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rada, em que o consumidor se depara com grande diversidade de produtos e
marcas, a forma ornamental se torna uma eficaz vantagem competitiva. Assim,
o design deve ser uma ferramenta para ganho de mercado.

Produtos dotados de tratamento formal-estético qualificado resultam
nos seguintes efeitos:

S&o atraentes ao consumidor

Criam conexao com os valores afetivos do consumidor
Sao diferenciados e se destacam no mercado

Sado prontamente identificados pelo consumidor

Influenciam o consumidor no momento da compra

Para o empresario os produtos com design original apresentam as se-
guintes vantagens:

Agregam valor
Sdo mais competitivos
Induzem ao sucesso comercial

Empresas orientadas pelo design ndo competem por preco, geral-
mente oferecem pregos maiores e alcancam margens melhores

Servem de base e aumentam a eficiéncia do marketing
Auxiliam na estratégia de atracdo do consumidor

Geram novas oportunidades mercadoldgicas para objetos conven-
cionais

O Design, é um diferencial competitivo frente a concorréncia e, por isso,
deve-se cuidar de registra-lo para que assim, gere direito de exclusividade dessa
criacdo, caso contrario o criador fica a mercé de concorrentes que poderdo aces-
sar livre e gratuitamente as novidades e aplica-las também em seus produtos.

Alguns cuidados devem ser tomados para que o direito de exclusivi-
dade seja adquirido de modo a fazer frente a qualquer tentativa de usurpacao
concorrencial.



Aprimeira é observar o prazo entre adivulgacio de qualquer natureza
do novo design e o seu requerimento ao Instituto Nacional da Propriedade In-
dustrial. A rigor, o requerimento de um registro de desenho industrial devera
ser realizado até 180 dias depois de sua divulgacao para poder ser considera-
do novo.

Ser considerado novo é essencial para que o direito de exclusividade
de um desenho industrial seja oponivel contra qualquer tentativa de usurpa-
cdo, portanto, apds os 180 dias de sua “exteriorizacdo”’ frente a publico de qual-
quer natureza, esta criacdo serd considerada pertencente ao estado da técni-
ca,ou seja, podera ser utilizado licitamente para agregar qualidades a qualquer
outro design concorrente.

Além de novo o desenho industrial, para obter seu status de direito
oponivel erga omnes (frente atodos), devera ainda ser original. Em um primeiro
momento a originalidade parece se confundir com a novidade, porém ha di-
ferenca entre os dois requisitos. E novo o desenho industrial que foi levado a
registro dentro do prazo de 180 de qualquer publicacado, se houver, e que pos-
sui diferencas frente ao estado da técnica. A originalidade é quando se verifica
que essas diferencas entre o que ja existe e o novo desenho é suficiente para
torna-lo distintivo, mesmo que paraisso, o novo desenho tenha sido concebido
da combinacao de vérios elementos conhecidos.

Qutrorequisito importante é a possibilidade de ser replicado de forma
industrial, ou seja, o desenho industrial deve ser passivel de reproducao em
escala, conservando as mesmas caracteristicas do modelo original.

Além de novo, original e passivel de reproducdo em escala industrial
o desenho industrial ainda deve ter mais duas caracteristicas fundamentais:
(i) ter aspecto ornamental, ou seja, ndo precisa ser funcional e se tiver fun-
cionalidade agregada, esta ndo terd qualquer énfase ou protecdo com o re-
gistro e (ii) por Ultimo e ndo menos importante, o desenho industrial devera
estar externalizado, ou seja, o objeto deverd ser acessivel aos olhos, caso
contrario ndo corresponderd aum objeto registravel por desenho industrial,
por ndo atender o objetivo do registro que é proteger formas ornamentais

visiveis.
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Enfim, éimportante trazer aluz tais requisitos deregistrabilidade, para
que aquele projeto de design exitoso surta seus efeitos econdmicos de forma
otimizada, proporcionando um direito de exclusividade, a fim de que nao re-
sultem brechas legais que possibilitem a decretacao de nulidade, por exemplo.
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Marcas singulares, como vivem,
do que se alimentam?

Por Eduardo Faitarone do Sim

Existe uma “grenalizacdo” entre tomadores de achocolatados: de um
lado temos os fas do Nescau fabricado pela Nestlé e, de outro, temos os fas do
Toddy, fabricado pela PepsiCo. O mesmo acontece entre usuérios de Iphones
da Apple e seu sistema fechado 10S e os usudrios de Galaxy da Samsung e seu
sistema aberto Android.

Interessante notar que, nos dois casos de disputa de mercado, as mar-
cas que identificam os produtos levam o consumidor a satisfazer suas necessi-
dades de forma prazerosa. No caso do achocolatado, o consumidor que compra
o Toddy, por exemplo, sabe que experimentard uma textura especifica em seu
preparado, a crocancia das pelotas indissolUveis e a presenca marcante de cho-
colate em po. Notadamente estamos diante da satisfacdo de uma necessidade
que é alimentar-se, porém, escolhemos fazé-la da maneira mais prazerosa.

Veja aimportancia da marca no contexto mercadoldgico, uma vez que o
consumidor, sempre que possivel, procura alinhar a necessidade com o prazer.
O mesmo ocorre quando o critério de escolha é a qualidade de um bem duréavel,
por exemplo.

Em resumo, a marca funciona como um caminho seguro entre os an-
seios do consumidor e a sua satisfacdo: escolhnemos um achocolatado pela
certeza de que satisfaremos nossas papilas gustativas de maneira esperada ou
compramos um automovel por sua durabilidade ou conforto, pois, em geral,
sabemos o que esperar daquela marca de produto.

Essa ligacdo da marca ao cliente é fruto de comunicacao, onde por
meios sensoriais, o consumidor é levado a adquirir determinado produto. O
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caminho aser trilhado até o consumidor é formado por codificacdes que levam
a mensagem da satisfacdo, induzem a necessidade, demonstram qualidade do
produto, confilanca e seguranca na aquisicao.

No ordenamento juridico brasileiro, por enquanto e ao contrario de
outros paises, s6 é permitida a protecdo as marcas “visualmente perceptiveis”,
limitacdo que deixa de fora sinais perceptiveis por outros sentidos, tais como
as marcas sonoras, olfativas, tacteis e gustativas; ndo registraveis dado & com-
plexidade técnica de avaliacdo pelo INPI - Instituto Nacional da Propriedade
Industrial, 6rgao federal responsavel pelos registros de marca.

Uma condicdo precipua para que uma marca possa ser registrada
e estabelecer-se perante as concorrentes é a distintividade, que deve estar
presente de forma suficiente a permitir a convivéncia pacifica e harménica no
meio concorrencial.

Quando um produto é batizado, a primeira necessidade é obter uma
identidade que possa ser distinguida dos demais concorrentes, ao mesmo tem-
po em que, se quer torna-la desejavel e acessivel ao consumidor e, nessa tenta-
tiva de se tornar acessivel, por vezes a marca se aproxima demasiadamente de
termos ligados diretamente ao produto que quer individualizar.

Com algumas excecoes, quanto maior a proximidade semantica de um
produto com sua marca, mais dificil serd de distingui-lo dos produtos concor-
rentes e, quanto mais distante estiver o significado da marca do produto que
se quer distinguir, maior serd sua distincao frente aos outros produtos, pois no
mercado concorrencial existe a pratica de adotar marcas que se aproximam
semanticamente do produto e, por consequéncia essas marcas acabam por
habitar um espaco mais apertado onde ja existem outras marcas concorrentes.

Ao mesmo tempo que, quanto maior a distancia semantica entre a
marca e o produto, maior serd o esforco necessario para que o empreendedor
faca suamarca ser conhecida, ja que, por siso, elanao traz a significAncia direta
com o produto que individualiza, porém este esforco serd compensado, a me-
dida que o produto seja bem aceito pelo consumidor.

Um bom exemplo ocorre no mercado de atomatados onde o produto
lider de mercado ostenta a marca Elefante, outrora fabricado pela Cica (hoje
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Cargil) que utiliza, sob licenca, o personagem verde bonachao “Jotalhdo” con-
cebido por Mauricio de Souza e utilizado como marca desde 1979, e que nos
remete ao produto extrato de tomate: mesmo sem ter qualquer conexao direta
com o produto, basta ver o elefante verde e pronto, sabemos do que se trata.

E verdade que o desenho de bonitos tomates pode nos remeter ao mes-
mo produto. A diferenca crucial esta na singularidade da marca “ELEFANTE”
cuja lata, ao invés de bonitos tomates, possui o desenho de um elefante verde.

Enquanto isso, disputando notoriedade estdo diversos outros produ-
tos “TOMATELI", “TOMATINA’, “TOMATO’, que se aglomeram na outra ponta,
acotovelando-se para obter alguma singularidade. O consumidor esta dispos-
to a pagar um valor acima do ticket médio de mercado pelo produto da Cargil,
por conta de sua singularidade?

Finalmente, chegamos ao objetivo desse artigo que é a importancia
da escolha dos signos distintivos que compéem a marca, devendo-se atentar
nao so na possibilidade de registro desses elementos, mas também, em sua sin-
gularidade, pois marcas singulares sdo mais faceis de se obter registro e mais
faceis de se manter integras através de um trabalho preventivo e inibitorio
frente a concorréncia.

Porém, a escolha da melhor marca pode passar pela utilizagao de ele-
mentos que indiquem a natureza ou a qualidade do produto para facilitar a as-
similagao pelo mercado, portanto, a dosagem desses elementos frente ao nivel
de singularidade deve bem pensada. Em seu nascedouro. O desenvolvedor da
marca de um novo produto deve ter o suporte de um especialista na drea da
propriedade industrial para garantir a poténcia da marca concebida no que
tange sua registrabilidade frente ao ¢rgao oficial, mas, também sua singulari-
dade frente aos produtos concorrentes.

Portanto, na incubacdo de um novo projeto, a cooperacao entre os
profissionais especializados em desenvolver marcas e 0s profissionais especia-
lizados em registra-las pode influenciar positivamente nos resultados de um
produto no mercado a fim de alcancar o objetivo que é a singularidade da mar-
cafrente ao mercado.
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A protecao de marcas nao tradicionais no Brasil

Por Daniela Lopes Ferreira e Kamille Trindade Machado

As formas tradicionais de protecao de marcas perante o INPI sdo os
registros nominativos, figurativos ou mistos que apresentem sinal com carater
distintivo e que sejam visualmente perceptiveis, devendo ainda atentar para
que ndo estejam compreendidos nas proibicdes previstas em Lei, como sinais
meramente descritivos, genéricos, utilizando simbolos oficiais, etc. Ocorre
que, dentro desta ampla gama de “sinais distintivos visualmente perceptiveis”,
existem outras formas de proteger ativos intelectuais que ultrapassam as bar-
reiras impostas pelas trés formas tradicionais de registro de uma marca. Assim,
para tornar mais ampla a protecao e a potencializacdo dos ativos intelectuais,
surgem as marcas nao tradicionais, com possibilidade de registro no INPI das
marcas tridimensionais e, mais recentemente, das marcas de posicao.

Ante as novasformas de protecdo de marcas, € precisoesclarecer algumas
questdes antes de discorrer acerca da grande importancia de proteger e explorar
as marcas nao tradicionais que ja possua uma empresa ou que, porventura, esta
venha a criar para gerar competitividade econdémica em determinado segmento.

As marcas tridimensionais e de posicdo sdo sinais distintivos utiliza-
dos para comunicacao do empresario com o consumidor, visando atrai-lo por
meio de formas distintivas que logo remetam ao produto por ele comerciado,
ou seja, as marcas nao tradicionais, ao buscar registro perante o INPI, buscam
a protecdo para obter exclusividade de um sinal incomum o qual o consumidor
é capaz de identificar de imediato nos produtos comercializados.

A marca tridimensional é aquela que consiste na forma do produto
ou de seu involucro® desde que ndo constitua forma necessaria, comum ou

1CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial. Rio de Janeiro, Forense, 1946.
2v.em 3.
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vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que ndo possa
ser dissociada no efeito técnico (Artigo 124, XXI, LPI). Ou seja, a forma pléstica
ndo deve ser intrinsecamente funcional ao produto, nem desprovida de
distintividade, seja ela inerente a forma ou adquirida pelo uso prolongado, sob
pena de um comerciante obter monopdlio indevido sobre sinal de uso comum.

Trazemos exemplos de marcas tridimensionais deferidas pelo INPI,eem
vigor atualmente, atentando ao fato de que provavelmente nao seria necessario
fazer mencao ao titular da marca, uma vez que as formas tridimensionais ja sao
capazes de remeter quase que imediatamente a origem do produto, tendo em
vista o uso consolidado no mercado do involucro incomum e distintivo:

2 3 4
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™
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O conceito de marca de posicdo, por sua vez, esta relacionado a uma
posicao fixae permanente de um signo ou simbolo ou a prépria marca no produ-
to® desde que esta posicio seja incomum o suficiente para gerar distintividade.

2Registro n® 200037056, da titular THE COCA-COLA COMPANY.

S Registro n? 820924989, da titular KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA.

4Registron2 824564472, da titular MCCAIN FOODS LIMITED.

>Registron® 901416835, da titular UNILEVER IP HOLDINGS BV.

¢Registro n? 820160288, datitular BIC AMAZONIA S/A.

7Registron? 827254369, da titular DARWIN PRESTACAO DE SERVICOS DE MARKETING.

8CESARIO, Kone. As novas marcas visuais: a luz dos principios do direito comercial. 2016. 189 f. (Dou-
toradoem Direito) - Direito Comercial, Pontificia Universidade Catdlica de Sdo Paulo, Sdo Paulo, 2016.



As marcas de posicdo passaram a ser objeto de protecdo perante o
INPI a partir de janeiro de 2022, com a publicacdo da Portaria n? 8, que de-
termina, em seu Artigo 84, incisos | e I, que “serd registravel como marca de
posicdo o conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou servicos e dis-
tingui-los de outros idénticos, semelhantes ou afins, desde que (i) seja formado
pela aplicacdo de um sinal em uma posicao singular e especifica de uma deter-
minado suporte; e (ii) a aplicacdo do sinal na referida posicdo do suporte possa
ser dissociada de efeito técnico ou funcional.

Assim, novamente, vem a ideia de dissociacdo do sinal distintivo (li-
nhas, tracos, formas) com sua funcionalidade ou efeito técnico, uma vez que o
sinal registrado como marca de posicdo deve ser aquele capaz de identificar a
origem do produto ou servico pela utilizacdo macica e exclusiva de determina-
do sinal aposto em uma posicédo peculiar e especifica do produto.

Alguns dos exemplos mais conhecidos da incidéncia da marca de po-
sicdo sdo, a posicdo da marca na cafeteira, a posicao das linhas nos bolsos das
calcas Levi's e as listras dos ténis abaixo:

10 ' ' 11

Em suma, a possibilidade de registro de marcas nao tradicionais - tri-
dimensionais e de posicao - é um passo importantissimo de modernizacao
dado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, motivado pela neces-

?Imagem retirada do Manual de Marcas do INPI http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/mat
nual/wiki/5%C2%B713_An%C3%Allise_de_pedidos_de_marca_tridimensional_e_de_marca_de_
posi%C3%A7%C3%A30 Acesso em 09/06/2022.

10Marca de posicao concedida pelo Instituto da Propriedade Intelectual da Unido Europeia (Re-
gistron? 6 900 898).
1 Marca de posico concedida pelo Instituto da Propriedade Intelectual da Unifo Europeia (Re-
gistron28 586 489).
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sidade dos empresérios de ter protecdo de suas criacdes, buscando vantagem
competitiva nos mercados atuantes. A inovacao na apresentacao dos produtos
apresenta importante ferramenta para promover o crescimento e desenvolvi-
mento empresarial, buscando a protecao de sinal que possa ser capaz de iden-
tificar a origem do produto além das formas tradicionais de reconhecimento
de origem. As marcas nao tradicionais, e 0 seu consequente registro, sdo exem-
plos de inovacdo no campo do marketing como estratégia de branding voltada a
criacao e divulgacao da marca.

O titular de um registro para uma marca ndo tradicional passa a ter
mais seguranca para aplicar o seu direito de exclusividade de suas criacoes
contra o uso indevido por terceiros infratores. Ademais, consumidores tam-
bém serdo beneficiados pela modificacdo no sistema de registro pois o reco-
nhecimento da protecdo das marcas nao tradicionais evita o risco de confusao
e de associacdo indevida de produtos semelhantes no mesmo mercado.



Metaverso e o registro de marcas para uso no
ambiente virtual: “Devo registrar a minha marca
‘no’ Metaverso”?

Por Kamille Trindade Machado e Milton Lucidio Ledo Barcellos

O sistema juridico de propriedade intelectual vem sendo constante-
mente desafiado na Ultima década por tecnologias disruptivas que inserem os
titulares de direitos de propriedade intelectual e a sociedade como um todo
em um novo ambiente de relacdes pessoais, profissionais e comerciais®. A cria-
cdo do Metaverso representa um desses desafios importantes e que demanda
posicionamento cada vez mais rapido e assertivo dos detentores de direitos de
propriedade intelectual e, especificamente para o objetivo desse breve texto,
dos titulares de registros de marcas.

Uma das perguntas frequentes é “devo registrar a minha marca no
Metaverso”? Primeiramente, importante frisar que ndo hé registro de marca
no Metaverso, mas sim registro de marca que abrange o seu uso com objeto
claro e finalidade precisa para sua devida protecdo no ambiente da incipiente
e crescente sociedade virtual do Metaverso. O que ha sdo marcas registradas
nacional e internacionalmente, as quais possuem classificacao e especificacdes
de produto/servico/comércio e que devem ser revisadas para prever a explo-
racdo delas no ambiente virtual. Por exemplo, a classificacdo internacional de
produtos e servicos parafins de registro de marcas no Brasil e exterior j& prevé
“Operacoes de cambio de moeda virtual” (classe 36), “aluguel de escritorio vir-
tual” (classe 35 - lista auxiliar), “assessoria, consultoria e informacdo ao consu-
midor sobre produtos e respectivos precos, através de websites, em conexdo

1 Ver, por exemplo: https://forbes.com.br/principal/2019/01/6-maiores-desafios-atuais-da-teca
nologia/.
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com comércio realizado pelainternet” (classe 35 - lista auxiliar), “leasing de es-
paco nainternet” (classe 38 - lista auxiliar), entre outros servicos ja previstos?.

No caso especifico do ambiente do Metaverso, ainda nao héa especifi-
cacdo adequada prevista na Classificacdo Internacional (lista principal e auxi-
liar), de modo que os requerentes de marcas com essa finalidade de uso devem
utilizar o campo de “especificacio livre” com pagamento de taxa federal adicio-
nal correspondente.

Por exemplo, marcas de grandes empresas como Nike, Walmart, Cro-
cs, Jay-Z, McDonalds, entre outras foram registradas nos EUA utilizando as

» o«

especificacdes mencionando “produtos e servicos virtuais”, “criacdo e venda de

produtos virtuais’, “produtos e servicos em ambientes virtuais”s, entre outras
especificacoes livres, utilizando como principais classes a 09, 35 e 41%:

McDonald’s

Word Mark MCDONALD'S
Goods and Services. IC 009. US 021023 026 038 035. G & S: Virtual food and 02 mutimedia fies ing artwork. text, audio and video fles and non-fungitle tokens.

2Ver Classificacdo Internacional de Produtos e Servicos Marcas disponivel em: https://www.gov.
br/inpi/pt-br/servicos/marcas/classificacao-marcas.

3Ver recente texto publicado na edicdo online de 11 de fevereiro de 2022 da The National Law
Review: https://www.natlawreview.com/article/trademarks-metaverse-brand-protection-virtual-
-goods-services.

“Ver texto da Amanda Liu “Trademark Protection in the Metaverse”, publicado em 01 de fevereiro
de 2022 que aponta como principais classes a serem utilizadas as classes 09 (produtos virtuais
suscetiveis a download, tais como programas de computador contendo calcado, vestuario, cha-
pelaria, 6culos, malas, mochilas, equipamento desportivo, arte, brinquedos e acessoérios, para uso
online e em mundos virtuais online), 35 (Lojas de departamento apresentando produtos virtuais,
tais como calcado, vestudrio, chapelaria, éculos, mochilas, malas, equipamento desportivo, arte,
brinquedos e acessorios, para uso online e servicos de lojas online apresentando mercadorias vir-
tuais, tais como calgado, vestuario, chapelaria, 6culos, mochilas, malas, equipamento desportivo,
arte, brinquedos e acessorios) e 41 (servicos de entretenimento, especificamente fornecimento
de calcado, vestuério, chapelaria, dculos, malas, mochilas, equipamento desportivo, arte, brinque-
dos e acessorios virtuais online e ndo suscetiveis a download para uso nos ambientes virtuais).
Disponivel em: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=1be3918e-e0d1-48f0-99da-Obd
2d113987a2.
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Qutra iniciativa dos titulares de marcas ¢ a de criar marcas especifi-
cas para o ambiente virtual, como foi o caso da NIKELAND?, as quais devem
igualmente ser protegidas via sistema de registro de marcas nacional e inter-
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Conclui-se que os titulares de marcas devem revisar seus registros e
verificar se efetivamente estao devidamente protegidos nacional e internacio-
nalmente para esse novo ambiente virtual imersivo, coletivo e hiper-realista,
que j& demonstra clara oportunidade de ampliacao dos negécios em diversos
setores de produtos, servicos e comércio, sendo certo que diversos desafios
faticos, legais e regulatorios deverao surgir e serdo melhor enfrentados por
aqueles que tiverem iniciativas preventivas e proativas no novo e convidativo
ambiente virtual.

>Ver https:/news.nike.com/news/five-things-to-know-roblox.
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Secondary meaning e o carater distintivo adquirido
por uma marca originalmente considerada genérica

Por Evelyn Verli Vianna

A criacdo intelectual é natural ao ser humano, de modo que a proprie-
dade intelectual encontra-se indissoluvelmente presente em nosso cotidiano.
Ao abordar sobre a importancia das marcas, dispde Petit que “as consequén-
cias de um mundo sem marcas ndo seriam so6 os produtos que se confundiriam
em um mar revolto, sem ordem ou hierarquia. Nés perderiamos o vinculo da
experiéncia com o os objetos."..

Para compreender o direito marcario, importa inicialmente entender
quais sao as funcoes de uma marca. A funcao identificadora é essencial para a
existéncia de uma marca, visto que devera identificar a origem ou procedéncia
de um produto ou servico a fim de ndo causar confusdo no mercado. Entre-
tanto, em um mercado altamente competitivo é essencial que a marca além de
identificadora, seja atrativa e possua carater distintivo das demais marcas que
se apresentam, ato que serd decisivo no momento do consumo. A distintivida-
de deuma marca é tdo importante que a sua auséncia é considerada impeditiva
para obtencdo do seu registro?.

Entretanto, como toda regra possui sua excecao, conforme leciona
Lélio Denicoli a distintividade de uma marca “deve ser valorada em concreto,

LPETIT, Francesc. Marca e meus personagens. S3o Paulo: Futura, 2003.

2BRASIL. Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula e dispde sobre os direitos e obrigacoes re-
lativos a propriedade industrial. Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/I9279.
htm.> Acesso em: 10 set. 2021. Art. 124.Nao sdo registraveis como marca: (...) VI - sinal de carater
genérico, necessario, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relacdo com o pro-
dutoou servico adistinguir, ou aguele empregado comumente para designar uma caracteristicado
produto ou servico, quanto a natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de producéo
ou de prestacdo do servico, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.
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a luz da realidade do mercado, de modo a permitir o registro como marca de
expressoes que a principio ndo se enquadravam nesse conceito, mas que em
funcdo do uso se consolidaram como tal”s. Trata-se do fendmeno do secondary
meaning ou significado secundario.

O secondary meaning ou significado secundario refere-se ao fendbmeno
que ocorre quando uma marca inicialmente considerada genérica adquire
notoriedade através do seu uso continuo no mercado, tornando-se passivel de
protecdo. Aqui, leva-se em consideracdo a percepcao do publico em relacdo a
marca e se este consegue identifica-la e associa-la a determinado produto ou
servico, sendo indiferente se é composta por termo genérico ou nao.

Veja-se o que acontece por exemplo como time de futebol Grémio Foo-
t-ball Porto Alegrense. Grémio é uma palavra comum que significa sociedade,
sendo bastante usada na composicdo dos nomes dos grémios recreativos de
escola de samba. Em principio, a forcdo distintiva deveria recair na expressao
Porto Alegrense. Entretanto, o uso por mais de 100 anos da marca GREMIO
fez com que o time se tornasse notoriamente conhecido por tal denominacao,
conferindo-lhe uma distintividade que intrinsecamente ele ndo possuia®.

Todavia, ainda que os tribunais brasileiros tenham reconhecido
o fendbmeno do secondary meaning em suas decisdes, cabe ressaltar que
concomitantemente compreendem que marcas dotadas de baixo poder
distintivo formadas por elementos de uso comum ou sugestivos, podem ter de
suportar o 6nus de coexistir com outras semelhantes®.

3SCHMIDT, Lélio Denicoli. A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarizacio e teoria
dadistancia. Sdo Paulo: Saraiva, 2013.

“Idem.

5BRASIL. Superior Tribunal de Justica. Recurso Especial n°® 1.773.244 - RJ (2018/0049055-
9). Relatora Ministra Nancy Andrighi. DJ 02 abr.2019. Disponivel em: <https://www.conjur.com.
br/dl/stj-autoriza-uso-nome-america-air.pdf.> Acesso em: 10 set. 2021. Tratando-se de marcas
evocativas ou sugestivas, aguelas que apresentam baixo grau de distintividade, por se constitui-
rem a partir de expressdes que remetem a finalidade, natureza ou caracteristicas do produto ou
servico por elas identificado, como ocorre no particular, este Tribunal tem reconhecido que a ex-
clusividade conferida ao titular do registro comporta mitigacao, devendo ele suportar o 6nus da
convivéncia com outras marcas semelhantes.



E o caso da marca American Airlines que teve seu recurso negado pela
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justica (STJ) que manteve o registro
da marca America Air, pertencente a empresa brasileira que atua no setor de
taxi aéreo®. Aempresa recorrente buscou aplicar ao caso a teoria do secondary
meaning, todavia, no entendimento da Ministra Relatora, referido fendmeno
nao tem o alcance pretendido pela Recorrida, tendo em vista que a aplicacao
dateoria relaciona-se tdo somente a possibilidade de registro e ndo ao uso exg
clusivo de uma expressao dotada de baixo vigor inventivo.

Dessa forma, conclui-se que ainda que o secondary meaning possibilite
o registro de uma marca inicialmente considerada desprovida de distintivida-
de, marcas formadas por termos de uso comum sao consideradas fracas sob
o ponto de vista juridico pois podem ter de arcar com o 6nus de conviver com
marcas semelhantes.

¢BRASIL. Superior Tribunal de Justica. Recurso Especial n°® 1.773.244 - RJ (2018/0049055-9).
Relatora Ministra Nancy Andrighi. DJ 02 abr.2019. Disponivel em: <https://www.conjur.com.br/
dl/stj-autoriza-uso-nome-america-air.pdf.> Acesso em: 10 set. 2021.
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Christian Louboutin e a (ndo)exclusividade do solado
vermelho: uma andlise de direito comparado

Por Romulo H. Schnitzer Vale e Milton Lucidio Ledo Barcellos

Christian Louboutin® fabrica e comercializa produtos do mercado de
vestudrio, mundialmente reconhecido pelo solado vermelho de seus sapatos.
Os desafios que a empresa de Louboutin encontrou e vem encontrando para
registrar o solado vermelho como marca de posicéo, principalmente em razdo
dalegislacao e hermenéutica de cada pais acerca dos requisitos de registrabili-
dade das marcas, é o foco desse texto, tracando um paralelo entre Brasil, Unido
Europeia, Estados Unidos e Japao.

No Brasil, a marca foi depositada em 13/03/20092, porém até o mo-
mento ndo teve o mérito do seu pedido analisado, considerando que a Lei da
Propriedade Industrial (LPI) ndo tem disposicao acerca das marcas nao tradi-
cionais, bem como pelo fato do INPI ainda ndo ter, & época, um posicionamen-
to claro acerca da anélise e registro desse tipo de marca. Entretanto, em 13
de setembro de 2021, foi publicada a Portaria n2 37 do INPI3, autorizando o
registro, como marca de posicdo, ‘do conjunto distintivo capaz de identificar
produtos ou servicos e distingui-los de outros idénticos, semelhantes ou afins,
desde que: seja formado pela aplicacdo de um sinal em uma posicao singular e
especifica de um determinado suporte; e a aplicacdo do sinal na referida posi-
cio do suporte possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional

I Disponivel em: https://us.christianlouboutin.com/us_en/.
2Processo n? 901514225, Classe NCL (9) 25. Em exame de mérito.

3 Portaria disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/
PORT_INPI_PR_37_2021.pdf. Acesso em 19.07.2022.

4Art. 18 inciso | e Il da Portaria acima elencada.
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Nesse sentido, a referida marca de posicdo encontra-se pendente de
analise de mérito acercada suaregistrabilidade, ja devendo ser aplicada a nova
Portariado INPI.

Paralelo a isso, considerando que as marcas possuem protecao terri-
torial e que cada pais possui uma legislacdo diferente, ha paises em que esse
sinal aplicado na posicdo especifica ja possui protecdo assegurada e é de exclu-
sividade da Louboutin.

Na Europa, o Tribunal de Justica da Unido Europeia decidiu conceder
a exclusividade da aplicacdo do sinal consistente em uma sola vermelha com
pantone especifico a Christian Louboutin, entendendo ser valido como marca
(Processo C-163/16)°.

Entendendo o caso, Christian Louboutin é detentor do registro de
marca em Benelux (Bélgica, Holanda e Luxemburgo) concedida em 2010,
definida como “cor vermelha (Pantone 18-1663TP) aplicada a sola de um
sapato [...] (0 contorno do sapato néo faz parte da marca, mas destina-se a
mostrar a posicionamento da marca)’é. Em 2012, a empresa holandesa Van
Haren lancou uma linha de sapatos de salto alto com o solado vermelho, o
que ensejou a instauracdo de um processo por suposta violacdo de marca
no Tribunal Distrital de Haia, que por sua vez provocou o Tribunal de Justica
da Unido Europeia, por nao ter certeza se a marca de Christian Louboutin
incorria em alguma hipdtese de irregistrabilidade, muito em razdo da lacuna
na legislacdo acerca das marcas nao tradicionais e da interpretacao dos dis-
positivos existentes’.

> Decisdo disponivel em: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202
761&pagelndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=324188. Acesso em
19.07.2022

ldem.

7 Diretiva da Unido Europeia no qual o Tribunal de Haia embasou seu posicionamento disponivel
em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0095&from=EN.

Posterior a decisao, foi atualizada pela Diretiva 2015/2436, disponivel em: https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?2uri=CELEX:32015L2436&rid=5. Acesso em 19.07.2022.


https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202761&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=324188
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202761&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=324188
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0095&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2436&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2436&rid=5

Sendo assim, o TJEU concedeu razdo a Christian Louboutin, defenden-
do a registrabilidade do sinal de posicao consistindo em uma marca, e, portan-
to, entendendo que a empresa Van Haren de fato havia infringido a marca.

Janos Estados Unidos, Louboutin, que é detentor de registro da mar-
ca de posicao da sola vermelha, moveu acdo contra a empresa Yves Saint Lau-
rentem 2011, emrazao de uma colecdo lancada por esta, que contemplavaum
sapato de salto alto monocroméatico na cor vermelha, reproduzindo a cor dos
solados da Louboutin. A autora apresentou pedido de liminar para suspensao
da comercializacdo do referido sapato, em razdo de suposta violacdo da sua
marca registrada cometida por Yves Saint Laurent, o qual restou indeferido. A
fundamentacdo do Juiz Distrital para indeferir o pedido de liminar foi de que
“uma Unica cor nunca poderia servir como marca registrada na industria da
moda”®, o que ensejou o recurso da decisio ao Tribunal de Recursos dos Esta-
dos Unidos pela autora.

O Tribunal, por sua vez, ndo concordou com a conclusdo do Juiz Dis-
trital de que uma Unica cor nunca poderia servir como marca registrada na
indUstria da moda, por colidir com a decisdo da Suprema Corte em Qualitex
Co. X Jacobson Products Co, concluindo, ainda, em sua decisdo, que a marca
registrada de Louboutin, que consiste em uma sola vermelha lagueada em um
sapato feminino de alta moda, adquiriu secondary meaning, ou seja, o solado
vermelho passou a ser considerado um simbolo distintivo pelo qual a Loubou-
tin é identificada, integrando a marca.

De acordo com a Secdo 37 da Lei Lanham, 15 US.C. 1119, o Tribunal
limitou a exclusividade da marca da recorrente a usos em que a sola vermelha
contrastava com a cor do restante do sapato. Como Louboutin procurou proibir
a YSL de comercializar uma sola vermelha como parte de um sapato vermelho
monocroméatico, o Tribunal confirmou em parte o entendimento do Juiz Distri-
tal, na medida em que se recusou a proibir o uso das solas lagueadas na cor ver-
melha em toda e qualquer situacdo, concedendo assim, exclusividade apenas no
que tange o contraste entre a cor do calgcado e a cor vermelha do solado.

8 Decisdo disponivel em: https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/11-3303/11-
3303-2012-09-05.html. Acesso em 20.07.2022.
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Nesse sentido, manteve-se o registro da marca e a exclusividade da
sola vermelha aplicada em posicao especifica em calgados, entretanto, condi-
cionada a existéncia de contraste entre a cor do sapato e a cor da sola. Portan-
to, considerando que o calcado produzido pela Yves Saint Laurent era mono-
cromético, ou seja, vermelho em sua totalidade, ndo recaiu o entendimento de
violacdo da marca da Louboutin?.

Assim, a descricdo da marca passou a ser “A(s) cor(es) vermelha(s)
é(sdo) reivindicada(s) como uma caracteristica da marca. A marca consiste
em uma sola vermelha laqueada no calcado que contrasta com a cor da par-
te restante adjacente do sapato (conhecida como ‘parte superior’). As linhas
pontilhadas ndo fazem parte da marca, mas destinam-se apenas a mostrar a
colocacdo da marca’0.

No Japao, a Louboutin experimentou um conflito semelhante, ingres-
sando com uma acdo contra a empresa japonesa Eizo Collection Co., Ltd,, ti-
tular da marca EIZO, que comercializava sapatos com solados vermelhos de
borracha, alegando que houve violacdo dos direitos intelectuais e concorrén-
ciadesleal.

Porém, o Tribunal Distrital de Toéquio ndo deu razdo a Louboutin. Isso
porque, diferentemente dos paises acima elencados, a tentativa de registrar a
marca de posicao do solado vermelho restou inexitosa no Japdo. O Examina-
dor do Escritério de Marcas do Japdo recusou a marca com base no Artigo 3(1)
(iii) da Lei de Marcas japonesa, entendendo que a cor vermelha é comumente
empregada em sapatos para melhorar a aparéncia estética e atrair consumido-
res de sapatos com saltos. Além disso, afirmou que sapatos de salto vermelhos
sdo comercializados no Japdo antes mesmo da chegada de Louboutin no pais,
tendo, portanto, embasado a decisido em falta de distintividade®™.

?1dem.

10 Carta do USPTO para as partes contendo a determinacdo da Corte disponivel em: https://
tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseld=sn77141789&docld=0PC20121226124216#docln-
dex=24&page=1

M Disponivel em http://www.marks-iplaw.jp/colormark-louboutin-red-soles/. Acesso em 20.07.2022.


http://www.marks-iplaw.jp/colormark-louboutin-red-soles/

Louboutin recorreu da referida decisao, que foi mantida pela Cama-
ra Recursal Japonesa. O Tribunal Distrital de Téquio concedeu razao a marca
EIZO no processo judicial anteriormente mencionado, com argumentos seme-
lhantes aos do Escritério de Marcas Japonés, argumentando que ndo ha possi-
bilidade de confusdo do consumidor, considerando o elevado grau de atencéo
dos clientes da marca de grife Louboutin, além da diferenca entre os materiais
utilizados nos solados (borracha e couro), a impressao do nome das marcas
no solado de cada sapato, bem como da falta de distintividade para pleitear a
exclusividade de um produto que ja vem sendo comercializado hd muitos anos
no pals.

Conclui-se que a futura analise do INPI brasileiro tera por base a nova
normativa de marcas de posicdo, na qual hd uma abertura no sentido de que
tanto a distintividade inerente quanto a distintividade adquirida dao margem
a possibilidade de obtencao de registro, mas desde que esse seja restrito ao
conjunto sinal (pantone especifico) + posicdo (solados de salto alto que con-
trastem com o cabedal do calcado) que formem distintividade e, na auséncia
desta, impossivel a existéncia de exclusividade sob pena de invasao indevida e
indesejada na livre concorréncia.
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Da protecao de embalagens de produtos
através do trade dress

Por Kamille Trindade Machado

Produtos e servicos sdo lancados o tempo todo e, em um universo cada
vez mais competitivo, em que hd um bombardeio de informacdes, ofertas e no-
vas marcas surgindo, as empresas devem buscar formas de se diferenciar no
mercado e criar um atrativo que motive o consumo. Uma alternativa é através
das embalagens, que muitas vezes tendem a promover um destaque ao pro-
duto e fazer sé-lo escolhido pelo consumidor nas gbndolas do supermercado.

Ocorre que a roupagem de um produto pode muitas vezes transcen-
der a simples ideia de uma embalagem e se tornar sinbnimo de uma marca ou
prover grande destaque frente aos seus concorrentes. Diante disso, a prote-
cao se faz necesséria e a tutela dessa criatividade se encontra justamente na
propriedade intelectual, através da protecao do trade-dress do produto.

O trade-dress, conceito oriundo do Direito Norte-americano, nada mais
é do que o conjunto-imagem, a concepcao visual geral de um determinado pro-
duto ou estabelecimento. Pode ser a fachada de uma loja, a disposicao interna
diferenciada de um estabelecimento. uma combinacao de cores e até a disposi-
cdo de informacdes em um rotulo, um involucro ou embalagem de um produto.

Esse instituto possui protecao no direito estadunidense, através da
section 45 do Lanham Act?, e reconhecimento consolidado através de dois jul-
gados da Suprema Corte dos Estados Unidos?.

1 De acordo com a section 45 do Lanham Act “the term ‘trademark’ includes any word, name, sym-
bol, or device, or any combination thereof (...) to identify and distinguish his or her goods, including
a unique product, from those manuf.

2Two Pesos, Inc. versus Taco Cabana, Inc. (n2 91-971, decidido em 26 de junho de 1992) e Wal
Mart Stores, Inc. versus Samara Brothers, Inc. (n2 99-150, decidido em 22 de marco de 2000).
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Ocorre que este instituto ndo possui uma forma de protecao auténo-
ma no Brasil, pois o ordenamento juridico ndo contempla a previsao expressa
sobre a protecdo do trade dress, tampouco traz a possibilidade de registro para
aimagem geral de um produto ou servigo.

Prevé a Constituicdo Federal Brasileira de 1988, em seu artigo 52,
XXIX3, que a lei assegurara a devida protecdo a “outros signos distintivos’, po-
rém ainda nao seria suficiente para afirmar que hd uma previsao legal expressa
paraoinstituto por auséncia de previsdo expressaem lei. Desse modo, sua pro-
tecdo encontrard amparo sob a dtica do combate a concorréncia desleal, com
base no Artigo 195 da Lei 9.279/96% sendo que ainfracio ao trade dress alheio
se traduzira pela execucao de atos de concorréncia desleal, consubstanciados
na préatica de se estabelecer confusdo ou associacdo perante o mercado.

E importante salientar que, além do viés da concorréncia desleal, ha
estratégias para buscar a protecdo dos elementos que compdem o trade dress.
Através do registro de marca, pode-se proteger a embalagem de um produto.
Da mesma forma, é possivel sua protecdo através do Direito Autoral, no qual
se pode incluir, inclusive, toda a familia de embalagens de um determinado pro-
duto ou até mesmo um catélogo ou campanha publicitaria. Além disso, através
de Desenho Industrial é possivel a protecdo da forma e do padrdo ornamental
aplicado ao produto.

QOu seja, enquanto ndo ha uma previsao legal especifica para o trade
dress no Brasil, é valida a a utilizacdo de vias alternativas que, em conjunto, sdo
complementares, desde que preenchidos os requisitos legais de cada instituto,
conforme dispde a Lei da Propriedade Industrial (n2 9.279/96).

SArt. 52 Todos sdo iguais perante a lei, sem distingao de qualquer natureza, garantindo-se aos bra-
sileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, aigual-
dade, a seguranca e a propriedade, nos termos seguintes:
LIXXIX - a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua
utilizacdo, bem como protecao as criagdes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de
empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnoldgico e econdmico do Pais. (grifou-se)

4Art. 195. Comete crime de concorréncia desleal quem: (...) Il - emprega meio fraudulento, para
desviar, em proveito proprio ou alheio, clientela de outrem.



Nesse cendrio, é preciso buscar a efetiva tutela das embalagens de um
produto, primeiro através do reconhecimento do trade dress e, segundo, utili-
zando as alternativas cabiveis; de modo que, em um mundo onde cada vez mais
“nada se cria, tudo se copia”, 0 combate as reproducdes indevidas de conjuntos
visuais que compdem produtos ou servicos é extremamente importante para
garantir o fomento da indUstria, a protecao de seus criadores e uma concor-
réncia cada vez mais saudavel.
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Marcas internacionais e o Protocolo de Madri:
evolucao necessaria e suas ressalvas

Por Milton Lucidio Ledo Barcellos

O Brasil aderiu em definitivo ao Protocolo de Madri, sendo que em 25
de junho o senhor Presidente Jair Bolsonaro assinou o instrumento de adesao
do Brasil ao Protocolo conforme aprovado pelo Congresso Nacional (Decreto
Legislativo do Congresso Nacional n® 49 de 2019 publicado em 30/05/2019
no D.O.U.). Ao aprovar os textos do Protocolo referente ao Acordo de Madri,
o Brasil passa a possibilitar a brasileiros e estrangeiros uma nova via de acesso
procedimental ao registro e manutencdo de marcas em todos os paises sig-
natarios do referido protocolo. Ao internalizar o Brasil fez as suas ressalvas
formais (perfeitamente possiveis, de acordo com os préprios termos do Pro-
tocolo), sendo importante brevemente analisa-las sob a perspectiva do direito
internacional e dos beneficios gerados para os brasileiros que internaciona-
lizam e pretendem internacionalizar as suas marcas identificadoras dos seus
produtos e servicos.

Sistematica de registro de marcas no exterior
sem o uso do Protocolo de Madri

O sistema internacional de registro de marcas ja é secular, sendo que a
Convencdo da Unido de Paris para a Protecdo da Propriedade Industrial (CUP)
e o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos De Propriedade Intelectual Rela-
cionados ao Comércio (ADPIC) sdo os principais instrumentos internacionais
que o regulam e orientam.

Sinteticamente, o titular de um pedido de registro de marca feito em
um dos paises integrantes da CUP possui o prazo legal de 6 (seis) meses para
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proteger a sua marca nos demais paises de seu interesse que também sejam
membros da CUP reivindicando a data do primeiro protocolo da marca. Caso
esse prazo ndo seja observado, o pais membro da CUP podera requerer a mar-
ca nos demais paises membros a qualquer tempo, mas passara a observar a
“fila” normal do pais para o qual pretende ter a sua marca registrada. Existem
inUmeros outros dispositivos na CUP relacionados ao direito de marcas, de
modo que o objetivo ndo é analisa-los ou citd-los individualmente. Saliente-se
que o sistema da CUP segue integralmente em vigor, sendo o Protocolo de
Madri uma via alternativa.

Protocolo de Madri: Nova sistematica de registro
de marcas no exterior

Um Unico pedido centralizado perante uma Unica instituicao respon-
sével pelo seu tramite internacional, unindo atos burocraticos difusos em um
Unico local certamente demonstra otimizacao de procedimento e, consequen-
temente, racionalizacdo e potencial reducdo de custos. De modo resumido, af
estdo os principais objetivos do Protocolo de Madri: tornar acessivel, facilitado
e mais econdmico o registro e manutencao internacional de marcas em multi-
plos paises.

Frise-se que o Protocolo de Madri cria uma via opcional para registro
de marcas de empresas brasileiras no exterior (e de empresas estrangeiras no
Brasil) que ndo invalida a via tradicional j& existente. Ou seja, o titular de marca
brasileira (um pedido de registro ou registro ja concedido) que busca protecio
da sua marca em um ou mais paises, podera optar por utilizar a via do Proto-
colo de Madri ou a via tradicional de registro da sua marca no exterior (pais
por pais ou registros em blocos, como o caso do registro da marca europeia
via EUIPO). Abaixo um resumo oficial da Organizacdo Mundial de Proprieda-
de Intelectual - OMPI dos trés principais estagios do processo de registro de
marcas via Protocolo de Madri:



Certifies the international

Y et ion Applicant Oljilsioliy | application and forwards it
& Basic Mark toWIPO
« Formal examination; registers the mark in the international
@ Register and publishes the international registration in the
& Gazette. Issues a certificate of registration and notifies the
designated Contracting Parties
Scope of protection of the
o international registration will Office of Office of Office of
2 be determined by substantive the designated the designated the designated
wv

examination under domestic | ®0lie 0ty 2
law, within 12/18 months

Contracting Party Contracting Party

Em resumo, caso o tramite do pedido internacional de registro ndo en-
contre objecdes formais e os paises selecionados pelo requerente como de seu
interesse em obter o registro ndo apresentem recusa/exigéncia ou silenciem
decorrido o prazo maximo de 18 meses, o registro internacional serd conce-
dido e passara a vigorar em todos os paises indicados no pedido internacional.
As vantagens de um registro que ndo encontre ¢bices formais ou de mérito em
seu tramite internacional sdo absurdamente enormes do ponto de vista eco-
noémico e de gestao (presente e futura).

» Ressalvas feitas pelo Brasil

Ao aprovar os textos do Protocolo de Madri, o Brasil fez algumas res-
salvas sobre os seus dispositivos, cumprindo destacar as seguintes:

» Corretamente optou pelo prazo de 18 meses como limite para o
INPI notificar eventual recusa de marcas estrangeiras que quei-
ram ser validadas no Brasil via Protocolo;

> Prevendo eventual demora em julgamentos decorrentes de casos
complexos (oposicoes), também declarou ser possivel ndo cumprir
0s 18 meses nesses casos;
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Preservou as taxas nacionais para estrangeiros (dentro do possi-
vel) como taxas individuais, buscando equilibrio ndo discriminatoé-
rio entre nacionais e estrangeiros;

Ressalvou que os registros internacionais anteriores a entradaem
vigor do Protocolo no Brasil ndo poderao ser estendidos para o
Brasil (somente registros novos via Protocolo poderdo ser esten-
didos para o Brasil), elegendo como oficiais os idiomas espanhol e
inglés;

Manteve o direito de revisdo pelo INPI de recusas provisérias, a
qual poderd ser submetida arecurso no INPI (buscando, mais uma
vez, a harmonia entre a sistematica da Lei 9279/96 brasileira e o
Protocolo, assim como evitando discriminacdo entre nacionais e
estrangeiros);

Mantém o direito brasileiro exclusivo de analisar contratos de li-
cenca de marcas, ndo reconhecendo essa possibilidade no ambito
do Protocolo.

Em sintese, as ressalvas feitas pelo Brasil estdo em sintonia com a le-
gislacdo brasileira e eram possiveis dentro das flexibilidades do Protocolo.

Conclusoes

Ao analisar acordos internacionais entende-se que é dever verificar se
0s beneficios brasileiros e os compromissos assumidos com os estrangeiros
estdo equilibrados e efetivamente sdo benéficos para o Brasil.

O saldo é positivo. O Protocolo de Madri é um avanco e é assim que
deve ser compreendido pelo ambiente empresarial, académico e dos profissio-
nais prestadores de servicos envolvidos. Cria uma alternativa para brasileiros
e estrangeiros protegerem seus ativos expressos através de marcas em todos
0s paises signatarios (mais de 100 paises).

Ressalte-se que por mais benéfico que possa ser, trata-se de alternati-
va procedimental adicional de registro e manutencao internacional de marcas,
pois dependendo do tipo de marca, grau de distintividade, quais sdo e o nime-



ro de paises de interesse, tempo médio envolvido e relacdo custo-beneficio,
seguirao existindo inUmeras situagdes nas quais o mais aconselhavel podera
ser aviatradicional da CUP, apds realizada uma andlise estratégica customiza-
daparaarealidade de cadaempresa e seus interesses presentes e futuros com
o mercado internacional.

Algumas questdes importantes ja destacadas pelas associacoes de
propriedade intelectual e académicos deverdo ser resolvidas?, seja pelo futuro
Guia do Protocolo de Madri em elaboracéo e a ser publicado pelo INPI prova-
velmente até o final de agosto, seja por eventual procedimento hermenéutico-
-institucional integrador nas vias administrativas ou judiciais. Mas seja porque
via for, sem qualquer duivida de que a sistematica alternativa considerada no
ponto de vista macro para registro internacional de marcas estabelecida pelo
Protocolo de Madri é legalmente vélida e veio para ficar.

1O presente breve artigo teve por objetivo uma visio geral do Protocolo de Madri, a forma de
adesdo brasileira e beneficios relacionados. Para anélises académicas e de profissionais sobre as-
pectos especificos relacionados a algumas das normas do Protocolo de Madri recomendo a leitura
da edicdo especial “Protocolo de Madri” da Revista da ABPI n. 156 de set/out 2018, assim como
recomendo a leitura da integra das normas do Protocolo de Madri e o Guia da OMPI para regis-
tros de marcas internacionais via Protocolo de Madri, disponivel em https://www.wipo.int/export/
sites/www/madrid/en/guide/guide.pdf
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A caducidade por falta de uso de marca: analise sob
a 6tica das legislacoes brasileira e chinesa

Por Isabela Magnanti

As marcas consistem em sinais distintivos atribuidos a produtos ou ser-
vicos prestados e tém como finalidade identificar um objeto, distinguindo-o dos
demais presentes no mercado®. Sendo assim, é importante que, no momento de
seu registro, observe-se de que forma se dard sua protecao pois, futuramente,
se o Titular necessitar comprovar o uso de sua marca, tera obrigatoriedade de
utilizar conforme o registro e, caso ndo o fizer, pode incorrer em sua caducidade.

No Brasil, o processo de caducidade esté previsto nos Arts. 142 a 146
da Lei da Propriedade Industrial (n® 9.279/96) e pode ser manifestado por
qualguer parte que tenha legitimo interesse em uma marca registrada que es-
tejaem desuso.

A caducidade de uma marca pode ocorrer por motivos diversos, seja
pela falta de inicio de seu uso no mercado conforme a forma que foi registrada
ou por ter seu uso interrompido. Além disso, o que também pode determinar
a caducidade de uma marca € o fato de o segmento da empresa ser diverso
daguele registrado junto a marca e incluido no certificado de registro emitido
pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial?.

Em paralelo ao tramite processual do pedido de caducidade no Brasil,
convém compreender como se da o pedido de caducidade na China, que possui
similaridades e algumas diferencas quando comparado com o sistema Brasileiro.

1BARBOSA, Denis Borges. Uma introducdo a Propriedade Intelectual, Segunda Edicdo. Lumen
Juris: Rio de Janeiro, 2010. P.621.

2Comentérios a Lei de Propriedade Industrial / IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos
Juridicos e Técnicos. - 37 edicdo revista e atualizada. - Rio de Janeiro: Renovar, 2013. P. 355.
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Em primeiro lugar, vale destacar que no sistema chinés, assim como no
brasileiro, o interesse para apresentar a caducidade é de terceiro legitimado.
Uma vez apresentado o requerimento, o titular da marca possui 60 (sessenta)
dias para se manifestar, cabendo-lhe o 6énus da prova, ou seja, de comprovar o
uso da marca conforme o registro®.

Em contrapartida, um dos pontos divergentes entre os dois sistemas
€ 0 prazo para requerer a caducidade de uma marca. Pela legislacdo Chine-
sa, tem se que o terceiro poderd requerer a caducidade de uma marca apos
trés anos a contar de sua concessado. Além disso, € possivel que uma marca
registrada, encontre dois requerimentos de caducidade correndo ao mesmo
tempo, pela mesma parte, ou por partes diferentes e, cada um deles deve ser
respondido de forma separada. Esse fator pode ser considerado um empecilho
ao titular da marca na China, visto que, por diversas vezes, tem de lidar com
inimeras notificacdes de caducidade e pode incorrer em erro, respondendo
equivocadamente apenas a uma ou algumas notificacoes”.

De outro lado, como ja referido anteriormente, um terceiro somente
pode requerer a caducidade de uma marca no Brasil apds 05 (cinco) anos a
contar da data de seu registro. Diferentemente do que se estipula na legisla-
cdo chinesa, se ocorrida a comprovacdo do uso da marca em processo anterior
de caducidade, requerido dentro de um periodo de cinco anos, o novo requeri-
mento de caducidade sobre o mesmo periodo ndo serd conhecido®.

Relativamente aos meios para provar o uso efetivo da marca, os dois sis-
temas convergem na maior parte de seus pontos. De acordo com a Legislacéo
Chinesa, assim como no Brasil, alguns parametros devem ser adotados, por exem-
plo, 0 nome da marca deve estar sendo utilizado de forma idéntica ao seu certifi-
cado de registro. Além disso, os produtos e/ou servicos que a marca abrange em

SFENG, Haoyu. How to Use Non-Use Cancellation in China. CHOFN, Beijing, China, 10 de nov.
de 2021. Disponivel em: <http://en.chofn.com/Articles/61a5a78354bcab5cda476f40/How_to_
Use Non-Use_Cancellation_in_China. Acesso em: 04 de mar. de 2022.

“Idem.

SBRASIL. Lein2 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigacoes relativos a proprieda-
de industrial. Diario Oficial da Unido: secao 1, Brasilia, DF, p. 8353, 15 maio 1996.



seu registro, devem corresponder com os objetos comercializados ou servicos
ofertados®. Outro paralelo entre os dois sistemas, € que os produtos devem ser
comercializados dentro do pais onde a marca é registrada, mas a industrializacdo
para fins de exportacdo também é suficiente para afastar a caducidade’.

Por fim, conclui-se que o procedimento de caducidade é de extrema
relevancia, visto que impede que concorrentes de ma-fé abusem do direito
de uma marca, que ja esta consolidada, e garante ao titular dessas marcas que
mantenha a integridade de sua marca registrada. Abaixo, observa-se uma ta-
bela para elucidar as principais diferencas entre o procedimento em questao,
de acordo com as Legislacbes Chinesa e Brasileira.

Procedimento de Caducidade Legislacao Brasileira | Legislacdo Chinesa

Prazo para iniciar o uso da marca

. = 05 anos 03 anos
apas sua concessio
Prazo para contestar o pedido
de caducidade apresentado por 60dias 60dias

terceiro

Titular damarcaque | Titular damarcaque

Onus da prova sofreu a caducidade sofreu a caducidade

O terceiro precisa justificar o seu

legitimo interesse? Sim Nao

Podem existir dois processos
de caducidade tramitando ao Nao Sim
mesmo tempo?

E admitida a caducidade parcial

do registro? Sim Sim

¢ Comentarios a Lei de Propriedade Industrial / IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos
Juridicos e Técnicos. - 3% edicdo revista e atualizada. - Rio de Janeiro: Renovar, 2013. P. 355.

7FENG, Haoyu. How to Use Non-Use Cancellation in China. CHOFN, Beijing, China, 10 de nov.
de 2021. Disponivel em: <http://en.chofn.com/Articles/61a5a78354bcabé5cdad76f40/How_to_
Use Non-Use Cancellation_in_China. Acesso em: 04 de mar. de 2022.
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A protecao de cultivares como requisito
para o lucro do melhorista

Por Luana Cristina de Souza Garcia e Eduardo Fischer

Hoje o Brasil é referéncia no agronegdécio mundial, isso gracas a um
processo de sofisticacdo que possibilitou um salto de qualidade e quantidade
na producao nacional. Os investimentos em infraestrutura, o incentivo atra-
vés de politicas publicas e a mecanizacdo da producao foram os primeiros es-
tagios desse desenvolvimento, mas o que realmente transformou o pais foi o
desenvolvimento de cultivares que permitiram o aumento da producdo sem
a expansao da fronteira agricola. O pals deixou de ser um mero replicador de
técnicas vindas dos paises desenvolvidos para se tornar um especialista em
desenvolvimento de culturas em terras tropicais. O sucesso de uma colheita
passou a depender cada vez mais da tecnologia empregada no desenvolvimen-
to da semente e menos do clima, das condi¢cdes do solo, da infraestrutura de
transporte e das condicdes do mercado externo™.

O processo de desenvolvimento de uma nova cultivar é complexo,
requer habilidades e conhecimentos especificos, mao-de-obra qualificada,
investimentos significativos e tempo consideravel. Dependendo da espécie é
necessario, em média, 10 anos para obter uma nova cultivar. Somente o regis-
tro e a protecdo nos termos da Lei de Protecio de Cultivares? pode garantir
o retorno do investimento e seguranca para o novo material desenvolvido,
fornecendo vantagem competitiva e impulsionando o desenvolvimento de
novas pesquisas.

LEmbrapa. Visdo 2030 : o futuro da agricultura brasileira. - Brasilia, DF: Embrapa, 2018.
2BRASIL. Lein2 9.456, de 25 de abril de 1997.
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Para que sejam protegidas pela Lei de Protecédo de Cultivares, as cul-
tivares devem ser produto resultante do melhoramento genético, ser uma es-
pécie passivel de protecdo no Brasil, possuir denominacao propria que a iden-
tifique, nao ter sido comercializada no Brasil por um periodo de mais de doze
meses, ndo ter sido comercializada no exterior por um periodo superior a 4
anos, ou superior a 6 anos, no caso de espécies de arvores frutiferas ou flores-
tais, ser distinta, homogénea e estavel. Desde o estabelecimento da Lei de Pro-
tecao de Cultivares, os mecanismos de protecao a propriedade intelectual tor-
naram-se essenciais para fortalecer e estimular a pesquisa e desenvolvimento,
por meio do incentivo a pesquisa publica e as parcerias publico-privadas e até
mesmo entre empresas nacionais e multinacionais.

As variedades protegidas sdo em sua maioria de commodities agrico-
las mais tradicionais, como soja e milho, porém outras culturas ndo tao expres-
sivas vem sendo registradas e protegidas, como a erva-mate. Isso pode signi-
ficar novas oportunidades para aqueles atentos a esse fendbmeno, ao mesmo
tempo que uma grande ameaca para aqueles que o ignoram.

Independente da cultura escolhida, o melhorista deve buscar o regis-
tro e a protecdo da nova espécie antes de a disponibilizar para o mercado, mo-
nitorar sua utilizacdo junto a clientes e parceiros, e estar preparado para tomar
medidas extrajudiciais e judiciais caso identifique a utilizacao irregular da sua
criacdo. Esse cuidado ndo sé pode impedir prejuizos como também gerar lucro,
seja pela possibilidade de controlar a comercializacdo do cultivar como pela
obtencao de indenizacbes em processos judiciais.
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