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PREFACIO

Ao receber o convite para escrever o prefacio do Volume 1
da Série Propriedade Intelectnal produzido pelo Programa de Pos-
Graduacio em Propriedade Intelectual e Transferéncia de
Tecnologia para a Inovacao (PROFNIT), aceitei sem hesitar. Pela
honra do convite, por saber da importancia do conhecimento aqui
depositado e o quanto isso demandou de esfor¢o dos autores que
compdem a obra.

O mundo vem sofrendo constante transformacio desde os
anos de 1980 com o surgimento das Tecnologias de Comunicagao
e Informagao (TIC), que comegaram a ser desenvolvidas nos anos
de 1960 e se difundiram disseminando informagao, ampliando
as relagGes socials e institucionais, promovendo a chamada
Sociedade do Conhecimento e trazendo novas perspectivas de
prosperidade. Segundo P. Lévy (1998, p. 19)":

A prosperidade das nacdes, das regides, das empresas e dos individuos
depende de sua capacidade de navegar no espaco do saber. A forca é
conferida de agora em diante pela gestdo 6tima dos conhecimentos,
sejam eles técnicos, cientificos, da ordem da comunicac¢do ou derivem
da relacdo “ética” com o outro.

Nesse processo ocorrem mudangas que nos remetem
a introdugdao de novas perspectivas, de novos procedimentos
e produtos que tomam o lugar do até entdo existente e se
constituem como oportunidades para todos. Remete também
aos ensinamentos de Thomas Kuhn que em seu livro A estrutura
das revolugies cientificas (1962, 1970)* afirmou que a ciéncia avanca

'LEVY, P. A inteligéncia coletiva: por uma antropologia do ciberespago. Sao
Paulo: Edi¢Ges Loyola, 2007. 212 p.

2KUHN, T. S. A estrutura das revolugdes cientificas. Sio Paulo: Colecio
Debates, Ed. Perspectiva, 1962, 1970. 129 p.
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pelo surgimento de novos paradigmas, isto é, novas formas de
explicar os fatos e o mundo, promovendo saltos a frente. Para o
autor, a mudanga ¢ em si revolucionaria, pois altera um conjunto
ja estabelecido de premissas. No entanto, a dinamica apontada,
nao se aplica somente a ciéncia, mas também ao desenvolvimento
de tecnologia e aos mecanismos de colaboragdo, para que tanto
o conhecimento cientifico quanto o tecnolégico continuem
promovendo mudangas numa velocidade cada vez maior.

A mudanc¢a vem sendo a tonica da atualidade. Inovagoes
surgem em diferentes contextos e formas. Essas mudangas sio
inimeras e em todos os sentidos, tanto que a defini¢ao utilizada
para o termo Inovagao foi ampliada na dltima edi¢ao do Manual
de Oslo (OCDE, 2005)°, que passou a incluir, além das inovagdes
tecnolégicas (novos produtos e processos), as inovagoes
nao tecnolégicas, como as de marketing e as organizacionais,
abrangendo, dessa forma, as mudancas que ocorrem na gestio
empresarial e na prestagao de servigos.

Nesse contexto, novos horizontes tecnolégicos, parcerias
estratégicas e relagdes inter e intrainstitucionais devem ser
considerados. Tais fatores podem ser amplificados com
acréscimo do capital humano especializado e bem capacitado,
permitindo que os sistemas de inovagdo possam ser mais
proativos. E um dos conhecimentos importantes para que
tudo isso possa de fato ocorrer diz respeito aos temas ligados
a Propriedade Intelectual (PI).

E ¢ justamente al que este primeiro volume da colec¢do
vem agregar, visto que o uso dos instrumentos de prote¢ao
também deve ser considerado nas relagdes entre os agentes,

sendo fundamental para garantir seguranca juridica que envolva

3 ORGANIZACAO PARA A COOPERACAO E DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO (OCDE). Manual de Oslo: diretrizes para coleta e
interpreta¢ao de dados sobre inovagao. Traduzido pela Financiadora de Estudos
e Projetos (FINEP). 3. ed. 1997. 184 p.

Série Conceitos e Aplicacdes de Propriedade Intelectual
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os ativos intangiveis. O que influencia no amadurecimento das

relacOes e no desenvolvimento da economia.

O fato de o Brasil ter sido pioneiro no estabelecimento de
marco legal para PI, mas nao fazer uso do sistema adequadamente,
aponta para duas situagées: o tratamento isolado dado a matéria,
desarticulado do contexto de esforcos de desenvolvimento
industrial e tecnolégico; e, a auséncia de cultura no uso dos
sistemas de protecao intelectual derivado da falta de disciplinas
nos diversos cursos de graduacao e de pos-graduacao que tratem

desse tema e correlatos.

Portanto, levando-se em consideragao que, na virada do
presente século, o Brasil comegou a busca do desenvolvimento
via inovagao. E para que o pafs possa trilhar esse caminho, torna-
se fundamental o conhecimento acerca da importancia do uso
estratégico do sistema de prote¢ao intelectual para a promogio
do desenvolvimento local, regional e nacional.

A obra que envolve conceitos e aplicagoes da Propriedade
Intelectual engloba capitulos destinados a conhecimentos ligados
ao mundo dos direitos autorais e conexos, com suas peculiaridades;
ao universo das patentes, englobando informagdes gerais sobre o
que expressa a Lei de Propriedade Industrial (1996), classificacao
internacional, estrutura do documento, busca de informacio
tecnologica, entre outros aspectos. O livro também apresenta a
PI ligada a um setor economico especifico, o da Moda, o que é
interessante, pois mostra que o uso dos ativos varia de acordo
com o segmento econémico ao qual estao destinados a proteger.

Portanto, a obra organizada pela professora Wagna Piler,
sem duvida, contribuird para um maior entendimento quanto a
esse importante tema. O esfor¢o para desenvolver profissionais
e prepara-los para a valorizagao e o uso potencial de PI exige um

novo nivel de conhecimento e se faz necessario na economia do

Volume 1
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conhecimento, que privilegia os ativos intangiveis e que faz da

inovagao o processo estratégico de seu desenvolvimento.

Desejo a todos uma excelente leitural

Rita Pinheiro-Machado

Especialista Sénior em Propriedade Intelectual

Academia de Propriedade Intelectual, Inovacio e Desenvolvimento do INPI

Série Conceitos e Aplicacdes de Propriedade Intelectual



APRESENTACAO

Este livro, o primeiro da Série Conceitos e Aplicagdes de
Propriedade Intelectual, da Colecio PROFNIT®, é resultado
do trabalho em cooperacio da Rede que constitui o Programa
de Po6s-Graduacio — Mestrado Profissional em Rede Nacional
em Propriedade Intelectual e Transferéncia de Tecnologia para
Nucleos de Inovagio Tecnolégica (PROFNIT®). O Programa
iniciou suas atividades académicas em 2016 e, em 2018, lanca
os primeiros livros didaticos elaborados a partir de um intenso
trabalho coletivo. A construc¢ao de conteidos técnico-cientificos,
baseados na pesquisa e na experiéncia dos profissionais, torna-se,
portanto, uma realidade.

O capitulo inicial do livro, intitulado Direito Autoral, de au-
toria de Grace Ferreira Ghesti, Patricia de Oliveira Areas e Caro-
lina Diniz Panzolini, apresenta o conceito e discute a importancia
do Direito Autoral ao longo da histéria. Na sequéncia, faz uma
abordagem ampla sobre os principios e conceitos relacionados
aos Direitos Autorais e discorre sobre os principais aspectos le-
gais relacionados ao tema. Ao longo do capitulo sao apresentados
e discutidos, a luz da doutrina, exemplos de casos de processos
judiciais atuais sobre questoes polémicas e fundantes pertinente
aos Diretos Autorais.

O segundo capitulo, Patentes de Invencao e Modelo de Utilidade,
assinado por Raigenis da Paz Fiuza, Pierre Barnabé Escodro,
Luiz Henrique Castelan Carlson e Wagna Piler Carvalho dos
Santos. O Capitulo apresenta conceitos fundamentais sobre
propriedade industrial, um breve histérico e introdug¢do ao
sistema internacional de patentes, aborda vantagens inerentes
ao depodsito e concessio da patente, as naturezas de protegao,

prazos de duragao da protecdo patentaria e fluxos processuais
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para o depésito de pedido de patente. Pretendeu ainda, fornecer
elementos basicos para uma compreensao sobre a elaboragao de

um pedido de patente, com foco nas reivindicagdes.

O terceiro capitulo, dando continuidade aos institutos da
propriedade industrial, no que tange a Marca, tem como titulo
Marca e Sen Registro no Direito Brasileiro. O capitulo tem como
autores Alejandro Knaesel Arrabal e Ana Paula Colombo.
O texto apresenta aspectos legais sobre Marca, discute o valor da
marca, bem como conceitos, classificagoes, principios, requisitos
basicos para o registro e infragdes no ambito do direito marcario.

Por fim, o quarto capitulo, As Possibilidades de Aplicacao
da Propriedade Intelectual no Setor da Moda, assinado por Fernanda
Gongalves Silveira Fontes, Renata Pacola Mesquita e Marcelo
Farid Pereira, fecha este primeiro livro, possibilitando o leitor
compreender de forma clara, didatica e contextualizada, a relacao
entre a moda e a propriedade intelectual e a importancia desta no
amplo mercado da moda. O capitulo faz um apanhado histérico
e aborda a importancia econémica, social e cultural da industria
da moda brasileira. Aliado a essa importancia, o texto apreende
desafios juridicos do setor da moda apresentando e discutindo
exemplos da realidade do setor e dos profissionais que atuam
nele, relacionando os direitos da Propriedade Industrial e do
Direito Autoral.

A Propriedade Intelectual é, portanto, um tema vasto e
permeia todaa construgao historicada humanidade, apresentando-
se como elemento de grande importancia no desenvolvimento
socioeconomico de uma sociedade. Esta presente nos diversos
campos do conhecimento e da tecnologia. A despeito de se
identificar como area do Direito ¢, por natureza, multidisciplinat,
o que coaduna com o petfil do corpo docente do PROFNIT®.
Dessa forma, o compartilhamento de saberes profissionais
articulados aos conhecimentos cientificos, em prol da formacao

Série Conceitos e Aplicacdes de Propriedade Intelectual
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de sujeitos transformadores das relagdes sociais, nos motiva a

aprender, fazer e realizar.

Esperamos que este livro, o primeiro da Série, possa
contribuir com o despertar para uma caminhada de sucesso e de
transformacao social.

Boa leitura a todos!

Wagna Piler Carvalho dos Santos

Volume 1






DIREITO AUTORAL

Grace Ferreira Ghesti
Patricia de Oliveira Areas

Carolina Dinig Panzolini

Resumo: o Direito Autoral é uma ferramenta da propriedade intelectual muito
estratégica, nio apenas no meio artistico, mas principalmente no meio cientifico e até
mesmo em varios modelos de negécios do setor produtivo. Pensar o Direito Autoral,
tanto nas atividades académicas como em novas estratégias de mercado, é essencial
em um mundo globalizado e com paradigmas em transformacio pela Revolugio da
Tecnologia da Informagdo. Este capitulo tem como objetivo tratar dos principais
conceitos e elementos dos direitos autorais. Para tanto, serio discutidos os conceitos
e os principais elementos dos direitos autorais dispostos na legislacio e em doutrina
especializada. Este capitulo esta separado em tépicos: Histéria e surgimento do Direito
Autoral; Conceitos e normais legais; Autoria e titularidade; Direito Autoral e direito
patrimonial; Protegdo do Direito Autoral por meio do registro; Duracdo dos direitos
autorais e dominio publico; Limitagdes aos direitos autorais; Transferéncia dos direitos
autorais; Direitos conexos; Protecio dos direitos conexos; Duragio dos direitos
conexos e Sangdes as infracdes dos direitos autorais.

Abstract: copyright is another very important intellectual property tool, not only in
the artistic sector, but mainly in the scientific and even in various business models of
the productive sector. Thinking about copyright in both academic activities and new
market strategies is essential in a globalized world with paradigms that are changing by
the Information Technology Revolution. The purpose of this chapter is traety the main
concepts and elements of copyright. In order to do so, the concepts and main elements
of the copyright established in the legislation and specialized doctrine will be treated.
This chapter is separated into twelve topics: history and emergence of copyright, legal
concepts and norms, authorship and ownership, copyright and property law, copyright
protection through registration, duration of copyright and public domain, limitations
to rights Copyright, related rights, protection of related rights, duration of related
rights and penalties for copyright infringement.
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Direito Autoral

Introdugao

Assim como a propriedade industrial, o Direito Autoral ¢é
outra ferramenta da propriedade intelectual muito estratégica, nao
apenas no meio artistico, mas principalmente no meio cientifico
e até mesmo em varios modelos de negbcios do setor produtivo.
Nesse sentido, duas ressalvas sio importantes, a primeira é a
de que o Direito de Autor, juntamente com o Direito Conexo
(intérpretes, entidades de radiodifusio, produtores fonograficos),
sao derivagoes dos Direitos Autorais conforme preceituado no
artigo 1° da Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 — Lei de
Direitos Autorais (LDA).

Ja no que se refere as obras cientificas, ¢ importante
destacar que a protecao das referidas criacbes se restringe a
maneira como os dados cientificos sao organizados, consolidados
e expressos, uma vez que o mérito cientifico nao é protegido pelo
Direito Autoral. Essa observacao ganha relevancia no ambiente
académico. “No dominio das ciéncias, a prote¢do recaira sobre
a forma literaria ou artistica, nao abrangendo o seu conteudo
cientifico ou técnico, sem prejuizo dos direitos que protegem os
demais campos da propriedade imaterial.” (BRASIL, 1998, art.
7°,§ 3°, da Lei n. 9.610/1998).

A importancia do Direito do Autor esta fundamentada em
varios aspectos. Além do aspecto do justo reconhecimento da
paternidade desse direito ao criador da obra e, por conseguinte,
de todos os direitos a utilizacdo, reproducdo e circulagao do
objeto do seu trabalho intelectual; o direito do autor pode ser
um importante elemento para o fomento da cultura, na medida
em que pode estimular a producao cultural, independentemente
do aspecto economico envolvido, dependendo do equilibrio
possibilitado entre as garantias legais legitimadas aos autores e
titulares e a importancia do acesso publico a informagao e ao
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conhecimento expressos pelas criagdes protegidas por direitos

autorais'.

Ha dois grandes sistemas de Protecdo de direitos autorais

no mundo:

» Sistema do copyright (anglo-norte-americano), oriundo
do  Commom law: a protecio recai sobre a obra,
especificamente sobre a reproducio da obra. O enfoque

é sobre a obra e seu viés econdémico;

e Sistema do Droit D ‘Auteur (adotado pelo Brasil): a
protecao recal sobre o autot, sobre o criador da obra e
o viés ¢ preponderantemente sobre o direito moral da
obra.

O Direito Autoral é um direito hibrido, que se desdobra em
dimensoes complementares: moral e patrimonial.

A defini¢ao de direito moral esta relacionada a dignidade
da pessoa humana, a personalidade, e tem natureza inalienavel,
inegociavel e imprescritivel. Nesse sentido, o direito moral é uma
evidéncia do desdobramento da personalidade do autor na sua
criagao intelectual, eivada de elementos originais e Gnicos, em razao
da condigdo especifica de cada individuo. Referido direito esta
previsto no artigo 24 da Lei de Direitos Autorais (Lei n. 9.610/98)

! Sobte este assunto, ¢ importante referenciar que a telacio entre cultura,
criatividade e direitos autorais (assim como o préprio instituto da propriedade
intelectual, como um todo) nio ¢ um terreno alheio a conflitos, contradi¢oes
e posicionamentos diversos, ainda mais considerando a complexidade de seus
elementos no momento de transicdo histérica pelo qual passamos (Era da
Informacio, Era Digital, etc.). Ha aqueles que defendem que na era digital o
acesso ao conhecimento e a propria cultura deveriam ser livres, ainda que nao
necessariamente se exclua totalmente todas as prerrogativas proprias dos direitos
de autor. Para ver contrapontos, veja-se, por exemplo, a obra de: Lawrence
Lessig (2004), Cultura livre: como a midia nsa a tecnologia e a lei para barrar a criagio
cultural e controlar a criatividade, tradugao de Fabio Emilio Costa. Disponivel em:
<http://softwarelivre.org/articles/0018/5102/Lawrence_ILessig - Cultura_
Livre.pdf>. Acesso em: 10 out. 2017.
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e se desdobra em varios outros direitos conforme descrito no
referido dispositivo legal e mencionado a seguir, 7 verbis:

I — o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;

IT - o de ter seu nome, pseudénimo ou sinal convencional indicado ou
anunciado, como sendo o do autor, na utilizacao de sua obra;

III — o de conservar a obra inédita;

IV — o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer
modificagdes ou a pratica de atos que, de qualquer forma, possam
prejudica-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputa¢io ou honra;

V — o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada;

VI - o de retirar de circulacio a obra ou de suspender qualquer forma
de utilizacio ja autorizada, quando a circula¢do ou utilizagdo implicarem
afronta a sua reputa¢io e imagem;

VII — o de ter acesso a exemplar Gnico e raro da obra, quando se
encontre legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio
de processo fotografico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar
sua memoria, de forma que cause o menor inconveniente possivel a
seu detentor, que, em todo caso, serd indenizado de qualquer dano ou
prejuizo que lhe seja causado. (BRASIL, 1998, art. 24)

Pode-se referir o direito patrimonial a perspectiva
financeira relacionada a exploragdo economica da obra intelectual
e aos diversos direitos previstos no artigo 29 da Lei de Direitos
Autorais, como direitos de reproducao, de distribuicao e de
comunicacio ao publico. F importante reiterar que, para cada
direito patrimonial, faz-se necessario uma autoriza¢ao especifica,
prévia e expressa por parte do autor.

Ha inumeros exemplos de demandas judiciais que sido
intentadas sob o argumento de que nao foi concedida a devida
autorizagdo, prévia e expressa, de maneira a obstar a veiculagdo

de obras audiovisuais, conforme citado a seguir:

“Os doze macacos” — foi concedida uma decisio judicial e a obra
audiovisual foi interrompida, ap6s 28 dias do seu langamento, em razio
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da alegacdo de um autor de que uma cadeira que aparecia no filme
lembrava um esbogo de uma mobilia que ele havia desenhado [...]

“O Advogado do Diabo” — foi concedida decisdo para suspender, apds
2 dias de veicula¢io da obra audiovisual, porque um escultor alegou que
seu trabalho aparecia no fundo de determinada cena. (PARANAGUA,;
BRANCO, 2009, p. 43)

Em ambos os exemplos nao ha a necessidade de se registrar
a obra para que o criador da obra seja constituido autor.

O Direito Autoral ¢ responsavel por garantir a exclusividade
sobre as criagoes artisticas, cientificas e literarias, por um periodo
determinado, no qual o autor ou titular de direitos (uma vez que
sao conceitos e possibilidades juridicas distintas) podera explorar
ou autorizar sua exploragiao por meio de reproducao, comunica¢ao
ao publico, entre outras inumeras possibilidades de exploracao
econdmica das obras intelectuais, nos termos do artigo 29, da Lei
n. 9.610/98, além de concessio de autorizacao para a obra set
transformada em obra derivada, por meio de tradug¢ao, adaptagao,
entre outros (BRASIL, 1998).

A principal diferenca para a propriedade industrial, é que
pelo Direito Autoral protege-se a criagao do intelecto humano,
devidamente exteriorizado, fixado num suporte tangivel e
intangivel, em tecnologia que se conhe¢a ou venha a se conhecer
(artigo 7°,daLein. 9.610/1998), com um minimo de originalidade
e criatividade, mas o mais importante: com viés criativo. Portanto,
se o aspecto funcional da obra intelectual ultrapassar o aspecto
artistico, a referida criagdo nao podera ser protegida sob o manto
do Direito Autoral, mas, provavelmente, por outros institutos
como desenho industrial, patentes, entre outros.

Em outras palavras, quando um artigo cientifico descreve
o desenvolvimento de um avido, se for protegido por Direito
Autoral, ninguém podera copiar o que esta escrito, reproduzindo,
comercializando, distribuindo, ou qualquer outro uso nio
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autorizado por lei, sem a autoriza¢ao do titular dos direitos sobre
tal publicagdo. Contudo, isso nao impede que se possa construir
o avido seguindo o processo descrito no manuscrito. Para garantir
exclusividade sobre o conteudo do artigo, os institutos adequados
sao os da propriedade industrial. Daf a importancia de se ter uma
gestdo estratégica e sistémica do conhecimento produzido nas
Instituicoes de Ciéncia e Tecnologia (ICTs)?, empresas, centros
de pesquisa, etc.

O Direito Autoral é uma importante ferramenta de
gestao da propriedade intelectual, nio apenas pelo que sera
publicado, mas principalmente para o mercado conhecido como
“Economia Criativa”. Segundo a Conferéncia das Nagoes Unidas
sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), vinculada as
Organizacoes das Nacoes Unidas (ONU), os setores da economia
criativa sdo importante para a geracao de empregos, mesmo em
tempos de crise (MAAFIKIANO; AZIMIO, 2016). Segundo
Cavalcanti (2016), um dos setores econémicos que mais crescem

¢é a cultura.

Em 2015, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro sofreu
queda de, aproximadamente, 4%, com a inflacao atingindo 10,7%
e estima-se que a Economia Criativa apresentou crescimento
substancial, mesmo diante da crise econdémica. O PIB da
industria criativa brasileira chegou a R$ 126 bilhdes no fim de
2013, ou o equivalente a 2,6% do total produzido no pais naquele

ano. Logo, apresentou um avanco de 69,8% em dez anos, acima

* Utiliza-se, aqui, o conceito proposto pela Lei n. 10.973, de 2 de dezembro
de 2004 (conhecida como Lei de Inovacio), alterada pela Lei n. 13.243, de 11
de janeiro de 2016 (conhecida como marco legal da inovacdo). Artigo 2°, V:
“Institui¢ao Cientifica, Tecnologica e de Inovagao (ICT): 6rgdo ou entidade da
administragdo publica direta ou indireta ou pessoa juridica de direito privado
sem fins lucrativos legalmente constituida sob as leis brasileiras, com sede e
foro no Pafs, que inclua em sua missdo institucional ou em seu objetivo social
ou estatutario a pesquisa basica ou aplicada de carater cientifico ou tecnolégico
ou o desenvolvimento de novos produtos, servicos ou processos”.

Série Conceitos e Aplicacdes de Propriedade Intelectual



Direito Autoral

27

dos 36,4% registrados pelo PIB nacional no mesmo periodo
(CAVALCANTI, 2016).

Outro aspecto importante que corrobora o Direito Autoral
como um importante instrumento de crescimento da Economia
Criativa concentra-se no fato de que a criagao intelectual é produto
exclusivo da criagao humana, da engenhosidade do ser humano,
nao sendo possivel substituir a criatividade e a originalidade
humana por maquinas, ainda que a tecnologia venha para auxiliar
o homem.

Ademais, o Brasil ¢ reconhecido mundo afora por sua
capacidade de criagdo e suas obras intelectuais, em especial
a musica, as novelas, as obras literarias, entre outros, que sio

amplamente conhecidos.

Portanto, pensar o Direito Autoral tanto nas atividades
académicas como em novas estratégias de mercado é essencial
num mundo globalizado e com paradigmas em transformagao
pela Revolucao da Tecnologia da Informacao (CASTELLS, 2007).

O objetivo do presente capitulo é trazer uma visio geral
do Direito Autoral, instrumentalizando o leitor nos principais
conceitos e elementos desse instituto da propriedade intelectual.
Para tanto, serdo tratados os conceitos e os principais elementos
dos direitos autorais dispostos na legislacgio e na doutrina
especializada. O capitulo esta separado em 12 topicos: historia e
surgimento do Direito Autoral; conceitos e normas legais; autoria
e titularidade; Direito Autoral e direito patrimonial; prote¢ao
do Direito Autoral por meio do registro; duragao dos direitos
autorais e dominio publico; limitagoes aos direitos autorais;
transferéncia dos direitos autorais; direitos conexos; prote¢ao
dos direitos conexos; duragio dos direitos conexos; ¢ sancoes as
infracoes dos direitos autorais.
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Historico e Surgimento do Direito Autoral

O ato de se criar obras artisticas, cientificas ou literarias,
de um ponto de vista subjetivo, sempre existiu. Sendo assim,
da mesma maneira, pode-se dizer que o Direito Autoral esteve
presente desde que o homem comegou a concretizar as suas
primeiras obras, talvez ndo com uma acepgio de prote¢do
legislativa, mas pela necessidade de apropriagao sobre sua criagao.
Segundo Afonso (2009, p. 2):

O estudo da literatura romana mostra que os autores da época nio se
conformavam tio somente com a gléria, ja que, em alguma medida,
seus manuscritos eram fonte de lucro. Estes mesmos especialistas
sustentam que a nog¢do de direito de autor sempre existiu, mas que,
durante muito tempo, ndo teve uma expressio no campo da legislagio.

Os posicionamentos sobre a origem do Direito Autoral
nao sao pacificos, tampouco a evolugao desse instituto foi menos
complicada. Apesar de sua origem estar vinculada a criagao da
imprensa por Gutemberg no século XV na Europa, ja se podia
conceber elementos de Direito Autoral antes desse evento.
As técnicas de impressao ja eram conhecidas na China e na
Coreia, da mesma forma a “[...] no¢ao de propriedade sobre os
resultados do trabalho intelectual fora reconhecido de diferentes
maneiras antes que Gutemberg desenvolvesse seu invento [...]”,
o proprio plagio era condenado na Antiguidade, na Grécia e em
Roma (LIPSZYC, 2006, p. 28).

Importante observar que nessa época a nogao era a de
propriedade tangfvel, ou seja, o autor era proprietario do objeto,
do manuscrito, do suporte material no qual estava a obra. O que o
autor comercializava era o suporte, transferindo essa propriedade
a outro. Como na Idade Média, antes da criacio da imprensa,
a reproducdo da obra era dificil e demorada, essas trocas de
propriedades materiais (a qual inclufa a obra) bastavam para a
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protecao da criagao, tornando a obra um bem indissociavel do
seu suporte (AFONSO, 2009, p. 3)

Com a cria¢do da imprensa, a reproducao da obra tornou-
se mais rapida e facil, fazendo com que a obra, em si, fosse um
objeto de comércio, independentemente de seu suporte material,
e também uma fonte de lucro. Essa nova forma de comércio
beneficiou primeiro os impressores, que adquiriram direito de
imprimir obras antigas. A partir da nova tecnologia e de suas
potencialidades na difusiao de ideias politicas e sociais por meio das
obras impressas, os soberanos outorgavam ‘“direitos exclusivos
de publica¢do”. “No final do século XVII e comego do século
XVIII, a histéria da imprensa caracterizouse pela promulgacao
de diversos decretos e leis de concessdao de direitos exclusivos™
(AFONSO, 2009, p. 3).

A partir do século XVIII, por influéncia dos pensadores
liberais, como John Locke, surgiram ideias individualistas que
questionaram o sistema de monopolios de impressao outorgados
aos editores, provocando a quebra desse sistema. Isso fez com
que os livreiros e editores defendessem seus direitos invocando
teorias da propriedade intelectual. Surge entdo, a partir de tal
movimento, a primeira lei positivada a respeito do Direito Autoral,
em sua concep¢ao moderna na Inglaterra, a Lei da Rainha Ana,
de 10 de abril de 1710, na qual era garantido um direito individual
de prote¢ao sobre a obra impressa (LIPSZYC, 2000).

Desse marco em diante, varios outros direitos foram
acrescentados no rol dos direitos autorais, nao apenas pela
legislacao inglesa, mas em ordenamentos juridicos de varios outros
paises, como Dinamarca (em 1741), Franca (em 1777,1791,1793) e
Estados Unidos (em 1790). Direitos como os de edi¢do e impressao;
de execucdo e representagio das obras criadas, assim como os de
reprodugio, de representagdes dramaticas, de fotografias, cangdes;
expressoes artisticas; etc. (AFONSO, 2009, p. 5).
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A necessidade de uma protecao além dos limites territoriais
do Estado surgiua partir do século XIX, com as novas tecnologias e
com o desenvolvimento das relacoes internacionais, intercambios
culturais, traducoes de obras.

Nesse momento, varios Estados, incluindo alguns da
América Latina, ja tinham suas leis, as quais eram modificadas
periodicamente para se adaptarem aos avangos tecnologicos.
A pratica de contrafagdio também era muito comum na esfera
internacional, havendo até um consenso entre editores do pais
de que a primeira editora que publicasse (copiasse, em outras
palavras) teria o privilégio. Nos paises com autores mais copiados
sutgiu um movimento de prote¢ao internacional’.

Entre os anos de 1837 a 1840 comecam as discussoes nos
6rgaos internos dos paises. Em 1858, no Congresso de Bruxelas,
houve o reconhecimento internacional da propriedade das
obras literarias e artisticas em favor de seus autores, mesmo sem
reciprocidade. No Congresso em Paris (Congresso da Propriedade
Literaria e da Propriedade Artistica), em 1878, sob a presidéncia
de Victor Hugo e Meissonier, foi criada a Associacdo Literaria
e Artistica Internacional. Em 1882, o Congresso de Roma,
organizado por essa Associagdo, inaugurou o reconhecimento
internacional. Houve ainda mais trés Conferéncias de Berna,
em 1883, 1884 e 1885. O trabalho destas duas ultimas resultou
na Convenc¢ao da Unido de Berna, de 9 de setembro de 1886:
“Convencao da Unido para Protecdo das Obras Literarias e
Artisticas”,* cujo foco era criar uma verdadeira uniio para a

prote¢ao dos direitos de autor (BASSO, 2000, p. 74).

* Ainda no século XVIII, em 1745, até se tentou uma Conferéncia de Paz de
Aix-la-Chapelle, encabecada por Elie Luzac (editor holandés) com a proposta
de tratado de protecdo contra a contrafacdo, mas sem muita aceitacio (BASSO,

2000, p. 74).
*Promulgada pelo Brasil por meio do Decteto n. 75.572, de 8 de abril de 1975.
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A Convengao de Berna mudou o cenario mundial quanto a
prote¢ao dos direitos autorais, pois foi somente a partir dela que
alguns paises passaram a reconhecer o Direito Autoral de autores
estrangeiros. Até entdo, muitos autores apenas tinham os seus
direitos resguardados em seu pais de origem, mas as suas obras
podiam ser livremente reproduzidas em outros paises. Com a
Convencio, essa protegao foi finalmente estendida para todos os
paises signatarios e foi a principal responsavel em se uniformizar
o reconhecimento do carater absoluto e universal dos direitos

autorais.

Portanto, a Convencao de Berna atendeu um pleito impot-
tante que ja se fazia presente a época, qual seja, o estabelecimento
de uma relagdo de reciprocidade, por conseguinte, o reconheci-
mento de um principio com essa natureza, de maneira que o cria-
dor e detentor de obras intelectuais de outra nacionalidade (Pais
“A”), mas residente no Pais “B”, tivesse o mesmo direito que os
demais cidadaos daquele Pais “B”, e vice-versa.

Apbs a Convencao de Berna, no século XX, varios acordos
internacionais foram realizados entre os Estados Americanos,
por exemplo, a Convencgao Interamericana sobre os Direitos
de Autor em Obras Literarias, Cientificas e Artisticas, firmada
em Washington em 22 de junho de 1946°. Outro instrumento
importante em matéria de protecao internacional em ambito
mundial foi a Convencdo Universal sobre Direito de Autor, de
1952, revisada em Paris em 1971°.

Nesse interim, também foi formalizada a Convencao de
Roma (Conven¢ao Internacional para Protecio aos Artistas

Intérpretes ou Executantes, aos Produtores de Fonogramas e aos

’Promulgada pelo Brasil por meio do Decreto n. 26.675, de 18 de maio de 1949.

¢ Promulgada pelo Brasil potr meio do Decteto n. 76.905, de 24 de dezembro
de 1975.
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Organismos de Radiodifusio)’, que versa exclusivamente sobre
os Direitos Conexos e que o Brasil ratificou nos anos que se

seguiram.

No Brasil, nio obstante todo esse movimento internacional
de protegao aos direitos autorais, o sistema de privilégios sé6 foi
extinto apds a proclamaciao da Republica, mais especificamente
em 1827. Foi entdo que, em 11 de agosto de 1827, D. Pedro I criou,
por meio de lei, as primeiras Faculdades de Direito brasileiras,
uma em S3o Paulo e outra em Olinda. Essa lei determinou a
exclusividade dos direitos autorais sobre as obras criadas pelos
professores desses cursos juridicos aos seus respectivos autores
pelo periodo de dez anos. Vale ressaltar que a referida lei nao
aboliu o sistema de privilégios, uma vez que atingia apenas os
professores académicos daquelas instituicoes e pelo prazo de
dez anos, porém, tornouse marco inicial na histéria do direito de
autor no Brasil (AFONSO, 2009, p. 7).

Em 1830, o Cédigo Criminal penalizou quem “imprimisse,
gravasse, litografasse ou introduzisse quaisquer escritos ou estampas,
que tivessem sido feitos, compostos ou traduzidos por cidadaos
brasileiros, enquanto estes vivessem, e de dez anos depois de sua
morte, se deixassem herdeiros”. O Coédigo Penal de 1890 tratou dos
crimes de contrafacdo e, em 1891, a Constituicdo Federal garantiu
o direito exclusivo de reproducao das obras literarias e artisticas aos

autores, resguardando aos herdeiros o gozo desses direitos pelo
tempo determinado por lei (LIPSZYC, 2000).

A lei especifica sobre direitos autorais s6 surgiu em 1898:
Lei n. 496, de 1° de agosto de 1898, também conhecida como
Lei Medeiros e Albuquerque. Alguns dos dispositivos que ainda
estao na legislagao brasileira tiveram origem nessa lei. Em 1917,
o Cédigo Civil consolidou o direito do autor nos Institutos do

’ Promulgada pelo Brasil por meio do Decteto n. 57.125, de 19 de outubro de
1965.
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Direito das Coisas e do Direito das Obrigagoes. Varias normativas
surgiram apos esse periodo, resultando que, em 1973, consolidou-
se em um instrumento proprio para reunir as diversas normativas
sobre Direito Autoral: a Lei n. 5.988, de 14 de dezembro de 1973
(AFONSO, 2009, p. 8).

Nos dias atuais, a Constituicdo Federal de 1988 prevé a
prote¢ao dos direitos autorais, regulando a matéria por meio de
Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que revogou a lei de
1973.

Conceito e Normas Legais

O Direito Autoral compreende todo o complexo de normas
juridicas que regem as relagoes e as consequéncias pertinentes a
concepcao de obras intelectuais artisticas, cientificas e literarias
oriundas de criagées do espirito, devidamente exteriorizadas e
afixadas num suporte tangivel ou intangivel, isto ¢, sao as normas
que vao estabelecer quais criagoes serdo passiveis de gerar direitos
a0 seu criador e/ou titular, e quais direitos e modalidades de

exploracdo econdmica sao esses.

No ordenamento juridico brasileiro, os direitos autorais
estao previstos da Constitui¢ao Federal, em seu artigo 5°, inciso
XXVII, que garante aos autores o direito exclusivo de utilizagao,
publicagao ou reproducio de suas criagoes, sendo esses direitos
transmissiveis aos respectivos herdeiros.

Na legislagao infraconstitucional, a prote¢do aos referidos
direitos é garantida pela Lei n. 9.610/1998, conhecida como a
Lei de Direitos Autorais, a qual regula tanto os direitos de autor
quanto os que lhes sio conexos. Importante destacar que o uso
da expressio “Direitos Autorais” refere-se a prote¢dao tanto
dos direitos relacionados ao autor (Direito de Autor) como dos
direitos relacionados aos artistas, intérpretes, executantes, etc.
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(Direitos Conexos) (Lei n. 9.610/1998 art. 1°; AFONSO, 2009,

p. 11).

Ascensao (1997, p. 16), no mesmo sentido, afirma que:

A lei brasileira impée a distingdo entre Direito de Autor e Direito

Autoral. Direito de Autor ¢ o ramo da ordem juridica que disciplina a

atribuicao de direitos relativos a obras literdrias e artisticas. O Direito

Autoral abrange, além disso, os chamados direitos conexos, como os
direitos dos artistas intérpretes ou executantes, dos produtores de
fonogramas e dos organismos de radiodifusao.

A Lei n. 9.610/1998, embora mantivesse praticamente

intacta a redacdo do diploma legal anterior — a Lei n. 5.988, de

14 de dezembro de 1973 —, teve como intuito adequar a lei de

direitos autorais as novas tecnologias.

Outras leis também poderdao regular questdes especificas

relacionadas aos direitos autorais. Entre elas, é possivel citar:

Lei n. 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, que trata da
protecao da propriedade intelectual de programas de
computador, conforme preceituado no artigo 7°, “§ 1°
Os programas de computador sao objeto de legislacao
especifica, observadas as disposi¢des desta Lei que lhes
sejam aplicaveis” (BRASIL, 1998, art. 7°).

Lei n. 8.685, de 20 de julho de 1993, que cria fomento a
atividade audiovisual.

Lei n. 7.505, de 2 de julho de 1986, que institui o
Programa Nacional de Apoio a Cultura (também
chamada de Lei Rounet).

Lei n. 6.615, de 16 de dezembro de 1978, que dispde
sobre a regulamentac¢ao de radialistas; Decreto n. 84.134,
de 30 de outubro de 1979, que regulamenta a lei anterior.
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* Lein. 6.533, de 24 de maio de 1978, que dispde sobre
regulamentagdo das profissdes do artista e de técnico
em espetaculos de diversoes, e o Decreto n. 82.385, de 5
de outubro de 1978, que regulamenta a lei anterior.

* Lei n. 12.853, de 14 de agosto de 2013, que altera os
artigos 5°, 68, 97, 98, 99 e 100, acrescenta artigos 98-A,
98-B, 98-C, 99-A, 99-B, 100-A, 100-B e 109-A, e revoga
o artigo 94 da Lei n. 9640, de 19 de fevereiro de 1998,
para dispor sobre gestao coletiva de direitos.

* Decreto n. 8.469, de 22 de junho de 2015, que dispoe
sobre gestdo coletiva de direitos autorais.

Além disso, acrescenta-se as seguintes instru¢des normativas
e portarias ministeriais:

* Instru¢ao Normativa n. 3, de 7 de julho de 2015, do
Ministério da Cultura, que estabelece os procedimentos
de habilitagdao, organizacio do cadastro, supervisio e
aplicagao de sancdes para a atividade de cobranca de
direitos autorais por associacOes de gestdo coletiva e
pelo ente arrecadador de que trata a Lei n. 9.610/98.

* Instrucio Normativa n. 4, de 7 de julho de 2015, que
aprova o Regulamento de Mediagao e Arbitragem no
ambito do Ministério da Cultura.

e Portaria n. 53, de 7 de julho de 2015, do Ministério da
Cultura, que constitui a Comissio Permanente para o
Aperfeicoamento da Gestao Coletiva (CPAGC), com
a finalidade de promover o aprimoramento da gestao
coletiva de direitos autorais no Brasil.

* Instru¢do Normativa n. 1, de 4 de maio de 2016,
do Ministério da Cultura, que dispée sobre as

obrigacoes dos usuarios na execugao publica de obras
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musicais e fonogramas inseridos em obras e outras

produgoes audiovisuais.

* Instru¢io Normativa n. 2, de 4 de maio de 2016, do
Ministério da Cultura, que estabelece procedimentos
complementares para a habilitacio de atividade de
cobranga, por associa¢oes de gestio coletiva de direitos
de autor e direitos conexos na internet.

E, ainda, decretos que incorporam tratados internacionais,
entre os quais o Decreto n. 76.905, de dezembro de 1975, da
Convencao Universal sobre o Direito do Autor, e o Decreto
n. 75.699, de 6 de maio de 1975, da Convenciao de Berna.

Ressalta-se, contudo, que, para que o Direito Autoral se
configure uma obra intelectual, esta devera estar expressa em
algum meio ou fixada em qualquer suporte tangivel ou intangivel,
conhecido ou que se invente no futuro (BRASIL, 1998, art. 7°).
Em outras palavras, a criagdo nao pode ficar apenas no mundo
das ideias, necessitando estar exteriorizada e idealmente finalizada
para poder ser reconhecida e protegida pela Lei de Direitos
Autorais.

Nesse sentido, ja que nao ha prote¢ao especifica para ideias,
¢ possivel abordar um mesmo assunto e tema, mas desde que seja
feito de forma original e com um minimo de criatividade. Como
exemplos, ha varias obras audiovisuais que abordaram a mesma
“ideia” ou a mesma tematica, mas sob perspectivas diferentes,

como:

»  Aprmageddon (Michael Bay — 1998) e Impacto Profundo —
Deep impact (Mimi Leder — 2001)

* Inferno de Dante (Roger Donaldson — 1997) e Volano
(Mick Jackson — 1999)
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Apesatr de ndo estar expresso na Lei n. 9.610/1998, o
requisito de prote¢ao da obra por meio do Direito Autoral preve
que a obra seja original. Em outras palavras, que nao seja copia de
outra obra preexistente, mas sim original.

Portanto, ja é de consenso dos tribunais® que a obra
intelectual deve apresentar um minimo de originalidade e de
criatividade, sem adentrar, propriamente, na valoragao qualitativa
artistica, ou seja, sem juizo de valores do que seja arte ou nao.

Significa dizer que a novidade — artigo 8° da Lei n. 9.279, de
14 de maio de 1997, conhecida como Lei de Propriedade Industrial
— é um requisito importante na prote¢ao das invengdes, modelos
de utilidade, entre outras, nao se aplica ao Direito Autoral. Diante
do exposto, nao existe a obrigatoriedade de as ideias contidas na
obra serem novas, mas a forma na qual as ideias sao expressas
deve ser uma criagao original do seu autor.

Nesse sentido, a originalidade se justifica principalmente
pelo fato de a obra intelectual ser um resultado do intelecto e
da engenhosidade humana, com tragos tnicos daquele individuo;
razao pela qual, ainda que dois autores estejam se manifestando
sobre um mesmo tema ou objeto de inspiragao, o resultado sera

diferente, por ser transposicao de personalidades especificas.

Afonso (2009, p. 14) ainda segue explicitando trés premissas
fundamentais para a prote¢ao por Direito Autoral:

) o objeto da tutela deve ser o resultado do talento criativo do homem
no dominio literario, artistico ou cientifico;

b) essa protec¢io é reconhecida com independéncia do género da obra,
sua forma de expressdo, mérito ou destino;

8 Sobre o assunto da originalidade e de sua diferenca quanto a novidade,
recomenda-se a leitura da obra de, Denise Borges Barbosa (2009), Do requisito de
originalidade nos desenhos industriais: a perspectiva brasileira. Disponivel em: <http://
www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/do_tequisito_originalidade.

pdf>. Acesso em: 20 jul. 2017.

Volume 1


http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/do_requisito_originalidade.pdf
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/do_requisito_originalidade.pdf
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/do_requisito_originalidade.pdf

Direito Autoral

¢) o produto da criagdo do espirito humano, por sua forma de expressio,
exige caracteristicas minimas de originalidade.

Segundo Panzolini e Demartini (2017, p. 26-27), alguns
aspectos precisam ser observados para que uma obra possa ser
protegida pelo Direito Autoral, quais sejam:

1. Deve ser exteriorizada;

2. Deve ser original (ndo precisa ser inédita, nova, ao contrario da
propriedade industrial, que exige atividade inventiva). A originalidade
exige pessoalidade, individualidade, uma aposicio da propria
personalidade naquela obra autoral, um olhar muito particular
sobre um conteddo artistico. Portanto, pode-se falar ou extetiorizar
artisticamente sobre um mesmo tema, mas a partir de uma producio
criativa e particular, ou seja, deve haver um esforco criativo por parte
do autor da obra. Os tribunais tém se manifestado por um minimo de
originalidade;’

3. Deve ser criativa, ou seja, o valor agregado ao acervo comum, portanto
¢ aquele elemento em que se percebera também a personalidade do
autor. A expressdo traco caracteristico ¢ fundamental nesse aspecto:
¢ necessario que se verifique um aspecto peculiar a personalidade do
autor, como resultado do esforco criativo na criagdo artistica. Nesse
sentido, aspectos como tempo, dinheiro, esforco, forca fisica, etc., ndo
sdo relevantes, mas o quio criativa, o valor efetivamente adicionado ao
mundo, a partir daquela obra. Por exemplo, quando o Direito Autoral
visa proteger o texto cientifico, visa proteger as palavras, a maneira
como restou diagramado o texto, a criatividade inserida sobre aquela
ideia, e ndo o contetdo cientifico, propriamente dito;

4. A questdo da criatividade ¢ de fundamental importancia, na medida
em que o nosso Direito Autoral se insere dentro da sistematica do cvi/
Jaw e segue a linha do direito francés, direito do autor francés, direito
continental que, por conseguinte, tem o valor da personalidade como
um aspecto relevante para se identificar a obra intelectual, porque se é
importante identificar tragcos da personalidade do autor na obra.

° A principal diferenca em ser ou nio autor estd na legitimidade para o exercicio
dos direitos morais, que serdo estudados posteriormente.

Série Conceitos e Aplicacdes de Propriedade Intelectual



Direito Autoral

39

Portanto, é importante entender a diferenca entre novidade
e originalidade. Novidade esta relacionada ao elemento tempo, ou
seja, algo que nio existia e passou a existir'’, conforme a anélise do
estado da arte naquele intersticio, ja originalidade esta relacionada
ao criadot, aquele que ctiou e ndo copiou''. A obra pode set
protegida por Direito Autoral desde que seja minimamente
original e criativa e que nao seja copia de outra obra.

Quanto a natureza juridica do Direito Autoral, a doutrina
nao ¢ pacifica. A titulo de exemplificagao, é possivel citar alguns
doutrinadores e seus posicionamentos.

Ascensao (1997, p. 16, 579, 616) assevera que o Direito
Autoral faz parte dos direitos privados, em especial do Direito
Civil, formando um novo ramo ao lado do direito de familia,
direito de sucessoes, direito de personalidade etc. O Direito
Autoral estaria relacionado ao direito industrial e a propriedade
industrial, apesar de ambos se referirem a bens incorpéreos
e serem frequentemente unificados sob a denominagio de
“propriedade intelectual”. Para Ascensao (1997), a estrutura legal

' Vale destacar aqui o conceito legal de novidade como aquilo que nio
¢ compreendido no estado da téenica, disposto na Lei n. 9.279/1997, de
Propriedade Industrial. “Art. 11 A invencdo e o modelo de utilidade sio
considerados novos quando nio compreendidos no estado da técnica. § 1°
O estado da técnica é constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao piblico
antes da data de depésito do pedido de patente, por descricio escrita ou
oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado
o disposto nos arts. 12, 16 e 17. § 2° Para fins de aferi¢io da novidade, o
contetddo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda ndo publicado, sera
considerado estado da técnica a partir da data de depdsito, ou da prioridade
reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente.
§ 3° O disposto no paragrafo anterior sera aplicado ao pedido internacional de
patente depositado segundo tratado ou convencio em vigor no Brasil, desde
que haja processamento nacional.”

" Sobte o assunto da originalidade e sua diferenca quanto a novidade,
recomenda-se a leitura da obra de, Denise Borges Barbosa (2009), Do requisito de
originalidade nos desenhos industriais: a perspectiva brasileira, Disponivel em: <http://
www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/do_tequisito_originalidade.

pdf>. Acesso em: 20 jul. 2017.
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dos direitos de autor baseia-se na teoria dualista, ou seja, prevé a
existéncia de dois direitos: o patrimonial e o pessoal (moral).

Hammes (1992, p. 47 et seq.) destaca ser o Direito Autoral
reconhecido internacionalmente como parte de um novo ramo
juridico, o Direito da Propriedade Intelectual, que engloba
também o direito da propriedade industrial, por ambos terem
como objeto obras intelectuais.

Bittar (2004) e Eduardo Pimenta (2004, p. 45) afirmam
que esses direitos sao s generis, ou seja, nao se enquadram nem
na categoria dos direitos de propriedade (como previa o Codigo
Civil de 1916), nem na dos direitos de personalidade (como
defendem a jurisprudéncia e alguns doutrinadores, tendo em vista
os direitos morais do autor), configurando categoria nova, ligada
aos “direitos de cunho intelectual” (BITTAR, 2004, p. 10-11).
Pimenta (2004, p. 27), entre as teorias que buscam enquadrar
o Direito Autoral — e que sao responsaveis pela consideravel

divergéncia acerca do tema, relaciona algumas:

[..] teoria do privilégio ou do monopdlio legal do autor (Randa e
Renouard); teotia do contrato tacito entre autor e a sociedade (Mation);
teoria da obrigacdo delitual do contrafator (Gerber e Laban); teoria
da propriedade intelectual, com as suas evolucoes, como teoria dos
bens juridicos imateriais (Kohler e Stobbe); teoria da propriedade (Del
Giudice); teoria do usuario autoral (Miraglia e Ottolengui); teoria da
propriedade su generis (Vidari e Astuni); teoria da propriedade da forma
(Lasson); teoria do direito patrimonial (Chironi); teoria do direito da
personalidade (Kant e Gierke); teoria da personalidade pensante (Piola
Caslli); teoria dos direitos sobre bens intelectuais (Picard); teoria do
duplo cariter ‘real e pessoal’ (Riezler), com evolu¢des predominantes
para o pessoal, ora para o real; outros atribuem a cada um desses
elementos uma fase dos diteitos do autor (Bianchi e Brini).

Mas, independentemente da natureza juridica dos direitos
autorais, perante a legislagao brasileira, seus principais elementos
sao identificaveis e serdo estudados a seguir.
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Autoria e Titularidade

Apesar de a protegao do Direito Autoral recair sobre a obra
em si, e ndo sobre o autor dessa obra, a figura do autor ¢ crucial
nesse conceito. Como visto na descri¢ao historica ja relatada, é a
partir da necessidade de protecao desse sujeito que se vislumbra
o Direito Autoral como se encontra hoje.

Newton Silveira (1998, p. 15) explica a relagao entre o autor

e sua obra:

[..] o fundamento do direito sobre tais obras se explica pela propria
origem da obra, do individuo para o mundo exterior. A obra lhe
pertence originalmente pelo préprio processo de criacdo; s6 a ele
compete decidir revela-la pondo-a no mundo, e esse fato ndo destréi a
ligacdo original entre obra e autor.

Assim, para a Lei n. 9.610/1998, artigo 11, autor é toda
“[...] pessoa fisica criadora de obra literaria, artistica ou cientifica”.
O paragrafo unico, por sua vez, prevé a possibilidade de ampliagao
desse direito as pessoas juridicas, mas nao dispoe expressamente
que pessoas juridicas podem ser consideradas autoras. Em outras
palavras, para o direito brasileiro, o autor sempre ¢ a pessoa fisica
e nio a pessoa juridica. A pessoa juridica cabe o exercicio da
titularidade do Direito Autoral e nio a autoria'?. Pode-se citar
o caso da obra coletiva, na qual o titular originario dos direitos
autorais podera ser uma pessoa juridica organizadora dessa obra.
Vale ressaltar, entretanto, que essa autoria nao exclui o direito
moral de cada autor individualmente. Tal entendimento advém da
propria redacdo do artigo 17 da LDA que trata das obras coletivas.

No entanto, o que deve remanescer claro é que a pessoa

fisica é o tnico autor primigeno da obra, uma vez que o ser

12 A principal diferenca em set ou nio autor esta na legitimidade pata o exercicio
dos direitos morais, que serdo estudados posteriormente.
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humano ¢ o dnico individuo com capacidade criativa e detentor
de engenhosidade para criacdo de obras intelectuais.

Parailustrar a condi¢ao humana do autor de obra intelectual,
cumpre mencionar um exemplo que se tornou notério. No ano
de 2015, uma organizagdo de prote¢ao animal, denominada
Peta (Pessoas pelo Tratamento Etico dos Animais), ajuizou uma
demanda judicial em nome do Naruto (primata) que alegadamente
teria o direito autoral a uma fotografia. A referida discussio
judicial provocou inimeros debates técnicos e, por fim, concluiu-
se que o primata nao teria direito autoral da sua fotografia, por se
tratar de animal e ndo de figura humana, o que inviabilizaria, por
conseguinte, a sua condi¢ao como autor (WELLE, 2018).

O artigo 17 da Lei n. 9.610/1998 também prevé que,
no caso de obras coletivas, caberd ao organizador da obra a
titularidade dos direitos patrimoniais sobre o conjunto dessa
obra. Contudo, essa titularidade ndo lhe da a prerrogativa de
infringir os direitos morais do autor, especialmente o direito de
paternidade e o direito de integridade. Em outras palavras, para
exemplificar, ainda que a empresa tenha todos os direitos autorais
sobre o livro que organizou qualquer alteragao feita na obra que
venha a prejudicar ou atingir a reputagao ou honra de qualquer
dos autores envolvidos, sem sua autorizacao, o autor que se sentir
lesado podera reivindicar seu direito moral sobre a integridade da
obra, com base no artigo 24, IV, da Lei n. 9.610/1998.

Assim estabelece o artigo 17, da Lei n. 9.610/1998:

Art. 17. E assegurada a protegdo as participagdes individuais em obras
coletivas.

§ 1°. Qualquer dos participantes, no exercicio de seus direitos morais,
podera proibir que se indique ou anuncie seu nome na obra coletiva,
sem prejuizo do direito de haver a remuneragio contratada.

§ 2°. Cabe a0 organizador a titularidade dos direitos patrimoniais sobre
o conjunto da obra coletiva. |[...]
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O artigo 88 da LDA, por seu turno, também determina a

protecao do autor, como individuo, na obra coletiva:

Art. 88. Ao publicar a obra coletiva, o organizador mencionara em cada
exemplar: [...]

IT — a relagio de todos os participantes, em ordem alfabética, se outra
nao houver sido convencionada,; [...]

Paragrafo dnico. Para valer-se do disposto no § 1° do Art. 17, devera
o participante notificar o organizador, por escrito, até a entrega de sua
participagao.

Nesse interim, Silveira (1998, p. 62) ressalta a
correspondéncia entre o artigo17 da LDA e a norma constitucional
(art. 5°, XXVIII), ao determinar que cabe a pessoa fisica do autor
o direito moral sobre a obra, assim como, ao organizadot, cabem
os direitos patrimoniais:

Nessa linha, e respondendo ao imperativo constitucional de assegurar
protecdo as participages individuais em obras coletivas, a bona lei
define, no Art. n.5°, VIIL, h, obra coletiva: |...]

Isso feito pretende pelo Art. 17, dar cumprimento a norma
constitucional, garantindo, em seu § 1°, o direito moral do “participante
individual” e estabelecendo, no § 2°, que ‘cabe ao organizador a
titularidade dos direitos patrimoniais sobre o conjunto da obra coletiva.

Cabe destacar a distin¢ao entre autoria e titularidade. Autor
¢ quem cria e titular ¢ o detentor dos direitos patrimoniais sobre
a obra criada. Assim, a titulo de exemplo: a menos que haja
algum contrato estipulando que os direitos autorais patrimoniais
sobre determinada obra, a ser criada, sera de pessoa fisica ou
juridica diversa do autor, o titular originario da obra sera o autor.
Contudo, existe a possibilidade de esse autor fazer um contrato
no qual se compromete a criar algo para outra pessoa, sendo
estipulado nesse contrato que os direitos autorais patrimoniais
serao de quem o contratou. Portanto, nesse caso, o titular da obra
sera o contratante.
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Uma vez criada a obra, caso o titular ceda os direitos
patrimoniais sobre a obra a outrem, esse cessionario passa a ser o
titular derivado daquela obra. No entanto, é importante enfatizar
que esses casos especificos devem trazer clausulas expressas
em seus instrumentos juridicos de contrato, cessao, licenga ou
autorizag¢do, uma vez que os negocios juridicos sobre os direitos
autorais interpretam-se restritivamente, conforme preceituado no
artigo 4° da Lei n. 9.610/1998.

Além dos conceitos de titularidade e de autoria, é importante
ater-se ao fato de que o autor pode fazer sua criagio em conjunto
com outros autores. O direito de autor, entdo, admite coautoria
(BRASIL, 1998, art. 15). No entanto, ndo se considera coautor
quem simplesmente auxiliou o autor na produgio da obra
literaria, artistica ou cientifica, revendo-a, atualizando-a, bem
como fiscalizando ou dirigindo sua edi¢ao ou apresentacio por
qualquer meio (BRASIL, 1998, art. 15, {1°).

Para ser considerado autor, faz-se necessario que o alegante
tenha, efetivamente, contribuido com a elaboracio e a insercio de
conteudo criativo na obra, razdo pela qual é importante ratificar
que eventuais corre¢Oes gramaticais ou mesmo adequagoes
linguisticas, como formato jornalistico, atuagdo de muitos
editores, nao conferem a prerrogativa do reconhecimento da
coautoria a esses profissionais, a menos que seja demonstrada a
contribuicao criativa.

A obra em coautoria ainda pode ser classificada em
obra divisivel ou indivisivel. Divisivel é aquela sobre a qual é
possivel individualizar a obra de cada coautor, sendo, nesse caso,
asseguradas a cada coautor as faculdades inerentes a sua criagao,
desde que nao prejudique a exploraciao da obra comum (BRASIL,
1998, art. 15, §2°). Ja no caso da obra indivisivel, é impossivel
individualizar obra de cada coautor.
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Ressalta-se que quando uma obra feita em regime de
coautoria ndo puder ser dividida, nenhum dos coautores podera
publica-la ou autorizar sua publicacio sem consentimento
dos demais autores da criacio, salvo na cole¢io de suas obras
completas (BRASIL, 1998, art. 32).

Se no momento da utilizacao da obra existir conflitos de
interesses entre os coautores da criacdo, a vontade da maioria
prevalecera. Sendo assim, caso um dos coautores decida por abrir
mao dos direitos patrimoniais da cria¢do, ele nao contribuira
para as despesas de publicacdo, de divulgacao, entre outras, mas
também nao tera direito aos ganhos decorrentes dela. O coautor
dissidente possui, ainda, o direito de exigir que o seu nome seja
mencionado ou omitido da autoria da obra (BRASIL, art. 32).

Um tema importante e por vezes polémico ¢ a questao do
autor empregado, ou seja, aquele vinculado a um determinado
contrato de trabalho. Importante destacar que as légicas entre
os dois ramos do Direito (autoral e trabalhista) sao diferentes e
se contrapoem. Sobre essa questdo, a posi¢ao do Direito Autoral
e do Direito Trabalhista é antagénica, mas pode e deve ser
harmonizada. No primeiro, a titularidade é do criador da obra;
no segundo, a titularidade é do empregador.

Os direitos morais nao serao atingidos pelos contratos
celebrados, sejam de natureza trabalhista, civel ou autoral.

A construcao doutrinaria e jurisprudencial tem sido no
seguinte sentido, apos a rescisao do contrato de trabalho, se a
obra continuar sendo utilizada pelo empregador, o Direito
Autoral da suporte para o pleito do autor da obra. Enquanto viger
o contrato de trabalho, ha uma espécie de licenca obrigatoria
para o empregador utilizar aquela obra do empregado, dentro das
finalidades institucionais. A partir do momento que se encerrou o
contrato de trabalho, a utiliza¢ao da obra intelectual por parte do
empregador ¢ ilicita. Segundo Panzolini e Demartini (2017, p. 32),
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“O Superior Tribunal da Justica (STJ) definiu que as demandas
devem ser resolvidas no ambito privado”. Logo, o empregador,
segundo os autores, tem o “[...] direito patrimonial, até o fim do
contrato, conforme atividade primaria do empregador, o que ¢
préprio da funcionalizagao do direito autoral [...]”(PANZOLINI;
DEMARTINI, 2017, p. 32).

Outro tema importante é quando o autor ¢ contratado para
fazer obras sob encomenda. Sio inimeras as situagdes em que
se faz a produgdo de obras intelectuais para outrem, sobretudo
quando ha vinculos empregaticios ou contratuais. Nesses casos,
ocorre da mesma forma que analisado anteriormente, hé a relagao
de prestacao de servigos das obras encomendadas, portanto, se
prevé a contratagao de um produto, no caso, uma obra.

Em diferentes legislagoes internacionais, os entendimentos
dessa questio se mostram bifurcados. Em pafses de tradigao
juridica anglo-saxonica, o direito de autor sobre obras realizadas
em virtude de um contrato de prestagao de servico ou vinculo
empregaticio pertence inicialmente ao empregado/contratado,
mas considera-se como cedidos ao empregador/contratante. Por
outro lado, ja na tradi¢ao do direito romano, o Direito Autoral, nas
mesmas condi¢oes de feitura, pertence ao autor, a menos que o

contrato de trabalho ou prestacao de servigo estipule outra coisa.

O contrato estabelecido entre as partes ¢ muito importante,
ele se presumira oneroso (embora possa ser previsto um contrato
gratuito, que deve ser expressa), conforme prevé o artigo 49, da
Lei n. 9.610/1998). Ademais, deverad ser prévia e expressa para
que seja considerada uma cessao.

Um primeiro ponto a ser tratado é com relagao a autoria
da obra e seus direitos morais. Com relagio aos direitos autorais,
no que tange a obra encomendada, indiscutivelmente, serdo do
empregado ou do prestador de servico, autor, até pela propria
estrutura normativa e natureza juridica. No que tange a titularidade
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patrimonial, a LDA, em relagao a esse mote, prega que a solugao

deve estar negociada no contrato de trabalho ou de servigo.

No caso de autor de obra audiovisual, existem diversos
coautores: autor do argumento literario (quem escreveu), o autor
musical (deve ser a trilha sonora, ou seja, nao pode ser qualquer
musica) e o diretor. O roteirista ndo foi contemplado. O exercicio
dos direitos morais cabe exclusivamente ao diretor.

No caso da titularidade das obras audiovisuais, essas
regras variam conforme os pafses. Sobre o assunto, Panzolini e

Demartini (2017, p. 33) aduzem:

a) No paises de Common law: produtor autor ou titular do direito. EUA
e Reino Unido, sendo que nesse ultimo se atribuiu Direito Moral do
produtor.

b) Continental europeu ou latina: somente as pessoas fisicas podem ser
titulares de Direito Autoral. Paises de tradi¢do latina: obras audiovisuais
sao consideradas obras em colaboragao: autores: autor do argumento
literario e o diretor. Limitacdo do direito de autor para fazer acontecer.
Nos pafses latinos: presuncdo de cessao de direitos patrimoniais ao
produtor. Presuncio zuris tantum.

Além disso, o autor pode ser identificado pela natureza
de sua obra, devido a forte vinculagdo produzida pela formacio
profissional. Panzolini e Demartini (2017, p. 33-35) exemplificam:

Autor de desenhos animados — Desenhos animados: considerados
autores, que cria os desenhos.

Autor de obras arquiteténicas (¢ o arquiteto, mas pode ceder a
titularidade dos direitos para o escritério) — Obras arquitetonicas: o
autor da obra arquitetonica pode repudiar a autoria do projeto.

Autor de obra de artes plasticas — O autor é quem criou a obra e,
aqui, ha direito de sequéncia (irrenunciavel e inalienavel), o autor tem o
direito, irrenunciavel e inalienavel, de perceber, no minimo, cinco por
cento sobre o aumento do preco eventualmente verificavel em cada
revenda de obra de arte ou manuscrito, sendo originais, que houver
alienado.
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Por lei:

Caso o autor nio perceba o seu direito de sequéncia no ato da revenda,
o vendedor ¢é considerado depositario da quantia a ele devida, salvo se
a operacio for realizada por leiloeiro, quando sera este o depositario.

Autor de obra jornalistica — O direito de utilizacio econémica dos
escritos publicados pela imprensa, diaria ou periddica, com exce¢do
dos assinados ou que apresentem sinal de reserva, pertence ao editor,
salvo convencio em contrario.

Autor de obra musical adaptada, traduzida, arranjada ou
orquestrada — E titular de direitos de autor quem adapta, traduz,
arranja ou orquestra obra caida no dominio pubico, nio podendo opot-
se a outra adaptagdo, arranjo, orquestra¢io ou traducio, salvo se for
copia da sua.

Autor servidor publico — Ha trés hipéteses que a Administracdo
Publica pode-se tornar detentora de direitos autorais:

a) Atividade de fomento da cultura: Constitucionalmente, ao Estado
cabe incentivar e valorizar a cultura, por meio de subvencio de obras
protegidas. Nao obstante, a LDA ratifica ndo pertencer a Administragio
Publica as obras por ela simplesmente subvencionadas, de forma que
os direitos autorais pertencerdo exclusivamente aos criadores da obra
intelectual, sob analise.

b) Contratando obras intelectuais: Encomendante deterd os direitos
patrimoniais, uma vez que os direitos morais sdo inalienaveis e
intransmissiveis, ficando, portanto, com o autor originario.

O Tribunal de Contas da Unido (TCU) ja aprofundou

a questdo apds consulta formulada pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educagao (FNDE), oportunidade em que o
o6rgao perguntou se os manuais produzidos com verba do FNDE
serilam enquadrados como obras intelectuais e, por conseguinte,
seriam protegidos pela lei de Direito Autoral.

Panzolini e Demartini (2017, p. 35-36, grifo nosso)

destacam o acordio TCU n. 883/2008 — Plenario, o Tribunal, o
qual consolidou o entendimento no seguinte sentido:

A Administragdo Publica poderia contratar a criagdo de obras
intelectuais protegidas como manuais e cadernos produzidos pelo
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FNDE. Caso seja de interesse da Administragdo obter a titularidade
dos direitos patrimoniais sobre obra protegida contratada, devera
prever expressamente a transmissio destes direitos no contrato a ser
firmado com o autor:

- Faz-se necessirio que haja previsio expressa de transmissdo dos
direitos patrimoniais para a Administracdo Publica. Caso contrario,
ainda que haja verba do Erario, uma vez encomendado pela
Administracao Publica, ainda sim, serd do autor.

- Quando da encomenda de uma obra autoral, a Administracao Publica
deve se cercar da cautela de providenciar um instrumento juridico
prévio e expresso que preveja a transmissao de direitos patrimoniais
a AP, para evitar eventuais contratempos ou duvidas. Neste sentido,
destaca-se o Art. 111 da Lei 8.666/93, in verbis: “A Administracao sé
poderd contratar, pagar, premiar ou receber projeto ou servigo técnico especializado
desde que o antor ceda os direitos patrimoniais a ele relativos e a Administragao
possa utiliza-lo de acordo com o previsto no regulamento de concurso on no ajuste
para sua elaboracao”.

Dessa forma, Panzolini e Demartini (2017, p. 306, grifo

nosso) concluem:

Para as obras criadas no estrito cumprimento de dever funcional
ndo se aplica o regime da livre disposi¢do entre as partes, razio pela
o Direito Autoral seria exclusivo da Administracio Publica. Por outro
lado, com relagdo aquelas obras produzidas e nio afetas diretamente
20 objeto do trabalho do autor, essas obras seriam exclusivamente do
autor ¢ nio da Administracio Publica.

Tais direitos fazem parte até mesmo das faculdades
vinculadas ao autor por seus direitos morais, que junto com os
direitos patrimoniais do autor serdo estudados a seguir.

Direito Moral e Direito Patrimonial

Decorrem do Direito do Autor os direitos morais e 0s
direitos patrimoniais. Ao ser a obra protegida por Direito Autoral,
¢ garantido ao seu criador “[...] um reconhecimento moral e uma
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participagao financeira em troca da utilizagdo da obra que ele
criou.” (AFONSO, 2009, p. 10).

Os direitos morais sio aqueles intimamente ligados a pessoa
do autor da obra fixada. E o direito que cada criador tem de ter
o seu nome devidamente reconhecido pelo trabalho intelectual
que realiza e, consequentemente, o direito da sociedade de ter o
conhecimento do verdadeiro autor das obras apresentadas a ela.
Por esse motivo, os direitos morais sdo intransferiveis, inalienaveis
e irrenunciaveis (BRASIL, 1998, art. 27).

Nesse sentido, ¢ oportuno mencionar que os direitos
morais estao intimamente ligados a dignidade da pessoa humana,
assegurado como fundamento constitucional. Referido aspecto
ganha relevancia, na medida em que o Direito Autoral brasileiro
¢é decorrente da vertente internacional do Droit D "Auteur, oriunda
do ciwil law e do direito continental, que privilegia o viés moral
e, portanto, a dignidade da figura humana, sobretudo. Ja os
paises anglo-saxoes, oriundos do common law, privilegiam o viés

patrimonial em detrimento dos direitos morais.

Conforme o artigo 24 da Lei de Direito Autoral, sao direitos

morais do autor:

I — o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;

IT — o de ter seu nome, pseudénimo ou sinal convencional indicado ou
anunciado, como sendo o do autor, na utilizacao de sua obra;

III — o de conservar a obra inédita;

IV — o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer
modificagdes ou a pratica de atos que, de qualquer forma, possam
prejudica-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputa¢ao ou honra;

V — o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada;

VI — o de retirar de circulacdo a obra ou de suspender qualquer forma
de utilizacio ja autorizada, quando a circulagdo ou utilizagdo implicarem
afronta a sua reputacio e imagem;

VII — o de ter acesso a exemplar Gnico e raro da obra, quando se
encontre legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio

Série Conceitos e Aplicacdes de Propriedade Intelectual



Direito Autoral

de processo fotografico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar
sua memoria, de forma que cause o menor inconveniente possivel a
seu detentor, que, em todo caso, serd indenizado de qualquer dano ou
prejuizo que lhe seja causado. (BRASIL, 1998, art. 24)

Vale ressaltar que o direito de reivindicar a autoria de uma
obra, de ter seu nome reconhecido como autor, de conservar a
obra inédita e de assegurar a integridade da obra é um direito
moral transferido aos herdeiros apds a morte do autor (BRASIL,
1998, art. 24, §1°). Além disso, o direito moral sobre obras
audiovisuais pertencem exclusivamente ao respectivo diretor da
criacaio (BRASIL, 1998, art. 25).

Uma curiosidade é que o termo “direito moral” nio
tem seu uso pacifico entre os doutrinadores. Alguns criticam
afirmando que todo direito é moral, assim, a0 usar o termo moral,
pressupde-se que existe outro imoral (GONZALEZ LLOPEZ,
1993, p. 81). Também nao seria adequado usar os termos “direito
moral” e “direito econdémico”. Varios termos foram criados
para substituir o termo “direito moral”, mas sem sucesso, como:
“direitos pessoais”, “direito de paternidade intelectual”, “direito
ao respeito” (GONZALEZ LOPEZ, 1993, p. 81).

Ascensao (1997, p. 593) critica o uso desse termo
argumentando que é mais adequado chama-lo de faculdades
pessoais, pertencentes ao direito do autor. O autor entende
que “por mais generalizado, o qualificativo ‘moral’ ¢ impréprio
e incorreto”. Para o autor, “[...] é improprio, pois ha setores
nao éticos no chamado direito moral, e é incorreto, pois foi
importado sem tradugdo da lingua francesa. Al se fala em
pessoas morais, danos morais, direitos morais e assim por diante”
(ASCENSAOQO, 1997, p. 593). Portanto, ao falar em direito moral,
se diz, na verdade, “direito pessoal, por oposi¢io ao direito
patrimonial”. Ascensao (1997, p. 129-130) critica igualmente o
uso das expressoes “direitos patrimoniais” e “direitos morais”,
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no sentido de que cada direito seria mais de um direito, quer na

corrente monista, quer na dualista, e complementa:

[...] ndo existe a partida nenhum compromisso com a problematica da
estrutura do direito de autor. Nio sabemos se ha um dnico direito, se
dois, se muitos. Aceitamos a terminologia legal provisoriamente, s6 por
ser corrente. (ASCENSAQO, 1997, p. 129-130)

Como ja mencionado, somente é detentor e legitimo para
o exercicio dos direitos morais a pessoa fisica do autor. Contudo,
defende-se que se pode admitir o exercicio desse direito pela
pessoa juridica, a fim de facilitar a sua reivindicagdo. Porém,
recomenda-se que o titular do Direito Autoral de personalidade
seja sempre homem, a pessoa fisica, ainda quando se trate de
grupo de homens, em comunhio. A pessoa juridica tem apenas o
exercicio do Direito Autoral da personalidade, cumulativamente
com o exercicio pelos titulares segundo regras de comunhao, ou
individualmente.

Os direitos patrimoniais referentes ao direito do autor sao
aqueles direitos exclusivos do autor da obra de utilizar, de fruir e
de dispor da sua criacdo e que, portanto, podem ser licenciados
ou transferidos (BRASIL, 1998, art. 28). Eles siao independentes
entre si, por isso, o autor pode limitar a fragiao desses direitos no
ambito temporal e espacial (AFONSQO, 2009, p. 39). Ademais, o
autor ainda pode exercer parte deles, licenciar outros, cedé-los.

Conforme o artigo 29 da Lei de Direito Autoral, sido
exemplos de direitos patrimoniais do autor:

I — a reproducio parcial ou integral;

II — a edicio;

IIT — a adaptagio, o arranjo musical e quaisquer outras transformagdes;
IV — a traducdo para qualquer idioma;

V — ainclusdo em fonograma ou producio audiovisual;
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VI — a distribuicido, quando ndo intrinseca ao contrato firmado pelo
autor com terceiros para uso ou exploracio da obra;

VII — a distribuicao para oferta de obras ou produgdes mediante cabo,
fibra otica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao
usudrio realizar a selecdo da obra ou producio para percebé-la em
um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a
demanda, e nos casos em que o acesso as obras ou produc¢oes se faca
por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usudrio;

VIII — a utilizacdo, direta ou indireta, da obra literaria, artistica ou
cientifica, mediante:

a) representacio, recitagao ou declamacio;

b) execucio musical;

c) emprego de alto-falante ou de sistemas analogos;
d) radiodifusdo sonora ou televisiva;

e) captacdo de transmissio de radiodifusio em locais de freqiiéncia
coletiva;

f) sonorizacio ambiental;
) a exibicdo audiovisual, cinematografica ou por processo assemelhado;
h) emprego de satélites artificiais;

i) emprego de sistemas 6ticos, fios telefonicos ou nio, cabos de qualquer
tipo e meios de comunicac¢do similares que venham a ser adotados;

j) exposicdo de obras de artes plasticas e figurativas;

IX —ainclusio em base de dados, o armazenamento em computador, a
microfilmagem e as demais formas de arquivamento do género;

X — quaisquer outras modalidades de utilizagdo existentes ou que
venham a ser inventadas. (BRASIL, 1998, art. 29)

Cumpre esclarecer que para cada modalidade de exploragio
economica da obra intelectual, faz-se necessaria uma respectiva
autorizacao por parte do autor da obra ou do titular de direitos,
visto que os negocios juridicos no ambito do Direito Autoral
interpretam-se restritivamente € 0s Usos N0 se comunicam.

Assim, o autor pode explorar ou autorizar a exploraciao
das seguintes formas: direitos de reprodugao; direitos de
comunicac¢do publica; e direitos de transformagao. No caso dos
direitos de reprodugao, a obra, no todo ou parte dela, podera
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ser editada, reproduzida, na forma material. Nos direitos de
comunica¢do publica, a obra é exposta ao publico, executada,
representada, seja por meio da radiodifusdo, em distribui¢ao por
redes de cabo, etc., de forma nio material. No caso dos direitos
de transformagao, a obra sera explorada por meio da criagao de
obras derivadas a partir da original como tradug¢oes, adaptagoes,
revisoes, antologias, etc. (AFONSO, 2009, p. 40).

Dentro dessas prerrogativas dos direitos patrimoniais,
existe o direito de sequéncia, no caso especifico das artes plasticas,
que ¢ quando ao autor, ao alienar uma obra para terceiro explora-
la, por qualquer dos meios ja relacionados, podera participar da
“mais-valia” da obra. Ou seja, o autor podera se beneficiar caso a
obra aumente seu prego. Esse direito esta regulado pelo artigo 38
da Lein. 9.610/1998 e ¢ irrenunciavel e inalienavel.

O autor tem o direito, irrenunciavel e inalienavel, de perceber, no
minimo, cinco por cento sobre o aumento do preco eventualmente
verificivel em cada revenda de obra de arte ou manuscrito, sendo
originais, que houver alienado.

Paragrafo unico. Caso o autor ndo perceba o seu direito de seqiiéncia
no ato de revenda, o vendedor ¢ considerado depositario da quantia a
ele devida, salvo se a operacao for realizada por leiloeiro, quando sera
este o depositario. (BRASIL, 1998, art. 38)

E importante mencionar o direito de distribuicio, que
também ¢é uma prerrogativa dos direitos patrimoniais do autor.
Segundo Afonso (2009, p. 45), “[...] o direito de distribui¢do ¢ a
faculdade exclusiva do autor ou do titular do direto de autorizar
a colocagao a disposi¢ao do publico, de uma obra ou de suas
copias”. Com esse direito vem o principio da exaustio dos
direitos, ou também conhecido como a doutrina da “primeira
venda”. Segundo Afonso (2009, p. 45), a chamada exaustao de
direitos que tem seu fundamento no interesse da livre circulacdo
de obras e intercambio culturais. Em outras palavras, uma vez
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disponibilizada a obra original ou as copias para a venda e

distribui¢ao, ndo podera o autor se opor a sua circulagao.

Uma vez detentor de direitos de autor sobre sua obra, seu
criador pode optar ou niao por produzir provas de seu direito.
E o que se analisara a seguir.

Protegdo ao Direito de Autor: o registro

Uma vez compreendido o que é o Direito Autoral, quem ¢
o autor e quem ¢ o titular e seu ambito de protecido, tanto moral
como patrimonial, entende-se o que pode ser considerada uma
obra passivel de protegao pelos direitos autorais.

O artigo 7° da Lei n. 9.610/1998, a0 invés de colocar o
requisito de prote¢io do Direito Autoral como o fez a Lei
n. 9.279/1996, que regula direitos e obrigacbes relativos a
propriedade industrial, arrolou exemplos do que seriam passiveis
de protecao por Direito Autoral. O artigo 8° da LDA, por sua
vez, relacionou o que nio seria passivel de protegao.

Nesse sentido, deve-se ratificar que qualquer obra intelec-
tual apresenta conteudos minimos de originalidade e de criativi-
dade, sem juizo de valor sobre a valoragao ou a conceituagao do

que seja arte ou nao.

Assim, sao obras que podem ser protegidas por Direito
Autoral, se cumprirem o requisito da originalidade, de acordo
com o artigo 7° da LDA:

I — os textos de obras literarias, artisticas ou cientificas;

II — as conferéncias, alocucoes, sermdbes e outras obras da mesma
natureza,

III — as obras dramaticas e dramatico-musicais;

IV — as obras coreograficas e pantomimicas, cuja execugdo cénica se
fixe por escrito ou por outra qualquer forma;

V — as composi¢des musicais, tenham ou nao letra;
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VI — as obras audiovisuais, sonorizadas ou nio, inclusive as
cinematograficas;

VII — as obras fotograficas e as produzidas por qualquer processo
analogo ao da fotografia;

VIII — as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte
cinética;
IX —as ilustragdes, cartas geograficas e outras obras da mesma natureza;

X — os projetos, esbogos e obras plasticas concernentes a geografia,
engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciéncia;

XI — as adaptagoes, traducbes e outras transformacoes de obras
originais, apresentadas como criagdo intelectual nova;

XII — os programas de computador;"”

XIII — as coletaneas ou compilacdes, antologias, enciclopédias,
dicionarios, bases de dados e outras obras, que, por sua selecio,
organiza¢do ou disposi¢do de seu contetdo, constituam uma criacdo
intelectual. (BRASIL, 1998, art. 7°, grifo nosso)

Nao sao objetos de prote¢ao pelo Direito Autoral em
territério brasileiro, segundo o artigo 8% da LDA:

I — as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos
ou conceitos matematicos como tais;

IT — os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou
negdbcios;

IIT — os formularios em branco para serem preenchidos por qualquer
tipo de informagao, cientifica ou nao, e suas instrugoes;

IV — os textos de tratados ou convengoes, leis, decretos, regulamentos,
decisées judiciais e demais atos oficiais;

V — as informag¢oes de uso comum tais como calendarios, agendas,
cadastros ou legendas;

VI — os nomes e titulos isolados;

VII — o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas

obras. (BRASIL, 1998, art. 8°)

3 No caso especifico do programa de computadot, nio obstante seja protegido
pelo direito autoral, possui uma lei especifica: a Lei n. 9.609, de 19 de fevereiro
de 1998, conhecida como Lei do Programa de Computador.
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E possivel classificar os tipos de obras passiveis de protecio,
conforme alega Afonso (2009, p. 16-19):

a) Obra originaria e obras derivadas: originaria é a aquela que foi criada
por primeiro, é o que denominamos de obra primigena, ja a derivada
¢ criada a partir de uma obra originaria sem a participacdo do autor
originario. As obras detrivadas sio possiveis desde que autorizado
pelo autor da obra originaria, como ja estudado anteriormente, ou
se utilizada uma obra que esteja em dominio publico, caso em que a
autorizac¢do do autor originario ndo sera necessaria. Uma vez autorizada
a transformacdo, o autor da obra derivada possui diteitos autorais
(tanto morais, como patrimoniais) sobte a obra derivada. Exemplos de
obras derivadas sdo as obras traduzidas, adaptadas, dentre outras;

b) Obras andénimas e pseudonimas: anonimas sdo aquelas obras
publicadas sem a indicacdo do autor, enquanto as pseud6nimas sdo
as publicadas com um nome distinto do real autor. As primeiras —
anonimas — assim o sio por vontade do préprio autor ou por ele ser
desconhecido. No caso de ser anénima por solicitagdao do autor, apenas
o editor sabera quem ele é, e assim, cabera a ele o exercicio dos direitos
patrimoniais do autor. (BRASIL, 1998, art. 40)

¢) Obras comuns, também chamadas de obras em colaboragio (esta
ultima tinha previsdo legal na lei anterior, de 1973 — art. 4°, 'V, “a”, da
Lein. 5.988/1973, o que nio foi repetida na lei atual): sdo aquelas obras
realizadas por mais de um autor por meio de colaboracio mutua no
processo de criagao, resultando em uma obra indivisfvel. O legislador
atual, a0 ndo repetir a previsio desta obra, a colocou como sendo uma
obra coletiva ou em coautoria. (BRASIL, 1998, art. 5°, VIII, “a” e “h”)

d) Obras compostas: obra oriunda da reunido de varias obras de
autores diversos, mas que tenham a mesma natureza, mas que de forma
diversa das obras comuns, os coautores nio a criaram em comunhio,
comunicando-se entre si para sua construgao.

e) Obras coletivas: sdo as obras criadas: “a criada por iniciativa,
organizacio e responsabilidade de uma pessoa fisica ou juridica, que
a publica sob seu nome ou marca e que ¢ constituida pela participagao
de diferentes autores, cujas contribuicdes se fundem numa cria¢io
autonoma”. (BRASIL, 1998, art. 5°, VIII, “h”)

f) TraducGes: sao obras derivadas de uma obra original, modificando-a
em seu idioma. Sdo protegidas pelos mesmos diteitos autorais morais e
patrimoniais. Precisam de autorizagdo para existir.
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g) Arranjos musicais: sio obras derivadas que modificam uma obra
originaria fazendo ajustes para sua adequacio a uma nova linguagem,
tal como para uma orquestra. Neste caso, a obra arranjada possui
seus diteitos autorais, assim como os arranjos de originalidade criativa
possui seus direitos autorais.

h) Adaptagbes: sdo obras derivadas que modificam uma obra original
de um género para outro, ou ainda fazendo variacées da obra para
publicos diferentes, por exemplo.

i) Compilagbes: s@o obras que reunem obras originais formando
enciclopédias, antologias, bases de dados.

O artigo 12 da LDA prevé as possibilidades de identifica¢ao
do autor, entre essas possibilidades, o pseudonimo. No caso da
obra publicada com pseudonimo, Afonso (2009, p. 17) aduz que
0 “[...] exercicio dos direitos morais somente serd possivel se o
autor abandonar o anonimato, visto que tais direitos nao sao
transmissiveis”.

Diferente de outros tipos de direitos provenientes da
propriedade intelectual, a protecio aos Direitos Autorais
independe de registro, conforme dispoe o artigo 18 da Lei n.
9.610/98.

Segundo essa determinagao, mesmo que o autor nunca te-
nha solicitado o registro de sua cria¢do junto ao 6rgao compe-
tente ou que ja o tenha solicitado, mas ainda nio tenha o seu
registro devidamente deferido, ainda assim, todos os direitos de
autor decorrentes da criacdo serao resguardados ao seu verdadei-
ro criador.

Nesse sentido, pode-se depreender que o registro para
fins do Direito Autoral é eminentemente declaratério (e nao
constitutivo, por conseguinte), uma vez que para ser atribuido
como autor basta que a obra seja exteriorizada e afixada num

suporte tangivel ou intangivel.

No caso do Direito Autoral, devido a grande diversidade
das criagcbes que podem ser protegidas, existem varios 6rgaos
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especificos para a realizaciao do registro de cada tipo de criagio,
a partir da natureza de cada uma delas. Esses 6rgaos possuem as
normas e exigéncias proprias que devem ser seguidas para realizar
o registro pretendido.

A seguir, no Quadro 1 constam as institui¢des nas quais
se deve solicitar o registro conforme a criacio que se pretende
proteget.

Quadro 1: Entidade responsavel pelo Registro de Direito Autoral no Brasil

Entidade Responsavel pelo Registro de

Tipo de Criagdo

Direito Autoral no Brasil

o Agéncia Nacional do Cinema.
Obras audiovisuais ) , i
Disponivel em: <www.ancine.gov.br>

. Fundacio Biblioteca Nacional.
Obras literarias . i
Disponivel em: <www.bn.br>

Escola de Belas Artes.

Disponivel em: <www.cba.ufrj.br>

Obras artisticas

Escola de Musica.

) ' Disponivel em: <www.musica.ufrj.br>
Partituras de musicas o )
Fundagio Biblioteca Nacional.

Disponivel em: <www.bn.br>

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura -
Unidade da Federacio (CREA-DF).

Disponivel em: <www.confes.org.br>

Plantas ou projetos

de arquitetura

Programas de Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

computador Disponivel em: <www.inpi.gov.br>

Fonte: Jungmann e Bonetti (2010)

Ante a facultatividade do registro do direito de autoria,
pode-se ter a equivocada impressao de que registrar uma criagao
nao tenha uma utilidade ou nao gere vantagem ao seu autor. Tal
pensamento, contudo, nio condiz com a realidade, uma vez que
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o registro de um trabalho intelectual realizado ¢ importantissimo
na hora de se fazer prova de sua real autoria ou no momento de

se comercializar a obra.

Nao ¢é raro ter o conhecimento de eventuais litigios judiciais
entre duas ou mais pessoas que alegam serem autoras de uma
obra intelectual', principalmente quando a obra intelectual teve
grande repercussao na midia e um retorno financeiro consideravel.
O registro ¢ facultativo, mas é uma forte prova para eventuais
conflitos, garantindo uma prote¢ao mais efetiva para o autor na
gestio de seus direitos autorais.

Portanto, a produgao do registro para fins do Direito Au-
toral é muito recomendavel, na medida em que facilita a compro-
vagdo da anterioridade, enseja a presuncao relativa (zuris tantum),
ou seja, significa que a obra presume-se de autoria daquele autor,
gera efeito a terceiros, viabiliza a publicidade das informagdes e

' Veja-se, por exemplo, o caso da Campanha publicitiria da Kaiser Cerveja
Nota 10, julgado no ST], pelo Recurso Especial n. 655.035 — PR, o qual deu
ganho de causa ao publicitatio que criou a referida campanha, registrou, e,
anos depois, ingressou com a a¢dao se opondo a campanha promovida pela
Kaiser sem sua autorizacdo. Houve discussoes até sobre diferencas entre as
campanhas e as coincidéncias criativas, mas, no fim, o registro teve um forte
peso probatério no caso. BRASIL. Superior Tribunal de Justica. DIREITOS
AUTORAIS. VEICULACAO DE CAMPANHA PUBLICITARIA SEM
AUTORIZACAO DE SEU CRIADOR. INDENIZACAO. DIREITOS
MORAIS E PATRIMONIAIS. REGISTRO. PUBLICIDADE. LEIS n.
5.988/73 e n. 9.61098. — A protecio dos direitos de autor independe de registro,
que ¢ facultativo. Efetivado, o registro resguarda os direitos e vale como prova
de anterioridade. A hipétese de coincidéncia criativa ¢ uma das que motivam o
autor a registrar seu trabalho (Lei n. 5.988/73, art. 17 seg,). — A ndo divulgacio
do inteito teor de obra registrada ndo implica seu desconhecimento por
terceiro. Se o registro acusava a existéncia de obra semelhante a utilizada pelas
recorridas, caberia a elas procurar o autor para conhecer o trabalho e, em sendo
0 caso, conseguir autorizacdo de uso. — O registro por terceiro da expressdao
publicitaria no INPI nio afasta o direito do recorrente, relativos a criatividade
e originalidade do slogan criado. O INPI sequer ¢ 6rgio competente por tal
registro (Art. 124, VII, da Lei n. 9.279/96). Tal efeito somente ocorre quando
o registro ¢ feito em um dos 6rgios relacionados no artigo 17 da Lei n.
5.988/73. Recurso Especial n. 655.035 — PR. Recorrente: Luiz Eduardo Régnier
Rodrigues. Recorrido: Newcomm Bates Comunicacio e Marketing Ltda. e
Outro. Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. Brasilia, 13 de agosto de 2007.
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se consubstancia numa obra de grande relevancia, caso seja utili-
zada em demandas judiciais ou administrativas, em detrimento de
obras eminentemente testemunhais.

Contudo, essa protegao ¢ limitada no tempo, fazendo com
que obras protegidas por Direito Autoral estejam em dominio
publico apos o prazo legal.

A Duracao dos Direitos de Autor e o Dominio
Puablico

O prazo de protegiao dos direitos patrimoniais do autor
abrange todo o transcurso de sua vida e mais 70 anos, contados a
partir de 1° de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento
(BRASIL, 1998, art. 41). O assunto dominio publico sempre
provoca repercussao, porque delimita o inicio do acesso ao publico
e da exploracio econémica da obra por terceiros, conforme se
depreende por meio de alguns exemplos de conhecimento da
sociedade, como o debate sobre o tempo de prote¢ao do Mickey
Mouse (LEMOS, 2005), do Didrio de Anne Frank e do O Pequeno
Principe.

Se o autor for desconhecido, por sua obra ser anénima ou
por usar pseudonimo, nao ¢ possivel saber a data de sua morte.
Assim, aplica-se o disposto no artigo 43 da Lei n. 9.610/1998,
que conta o prazo de 70 (setenta anos) a partir de 1° de janeiro
do ano subsequente ao da primeira publica¢ao da obra. Caso se
descubra o nome do autor e a data da sua morte antes do termo
final da protecdo, aplica-se a regra do artigo 41, contando os 70
anos a partir de 1° de janeiro ao ano subsequente ao falecimento
(HAMMES, 2002, p. 123).

Caso a obra em coautoria for indivisivel, nio sendo
possivel saber qual parte é de quem, o prazo de 70 anos ¢ contado
a partir da morte do dltimo autor. Se um dos coautores nao
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deixar sucessores, seus direitos serdo transmitidos aos coautores
sobreviventes (BRASIL, 1998, art. 42).

Sdo estipulados, também, prazos especiais de protegao.
E o caso das obras audiovisuais e fotograficas, cujo prazo ¢é de
60 (sessenta) anos contados a partir de 1° de janeiro do ano
subsequente ao da divulgagao (BRASIL, 1998, art. 44). No caso
de jornais, o prazo é de um ano apds a publicacao do dltimo
numero; se o jornal for anual, o prazo sera de dois anos (BRASIL,
1998, art. 10, paragrafo unico). Outro prazo especial é o de 50
(cinquenta) anos para protecio de programas de computador,
contados a partir de 1° de janeiro do ano subsequente ao de sua
publicacdo ou criacio (BRASIL, 1998, art. 2°, § 2°).

Esses prazos sao validos para os direitos patrimoniais. No
caso dos direitos morais, a lei ndo ¢é tao clara quanto a duragao.

A Lein. 9.610/1998, em seu artigo 24, estipula o seguinte:

1° Por morte do autor, transmitem-se a seus sucessores os direitos a
bl
que se referem os incisos I a IV.

§ 2° Compete ao Estado a defesa da integridade e autoria da obra caida
em dominio publico.

§ 3° Nos casos dos incisos V e VI, ressalvam-se as prévias indeniza¢es
a terceiros, quando couberem. (BRASIL, 1998, art. 24)

Como se vé, os direitos de reivindicar a autoria, de ter o
nome mencionado, de conservar a obra inédita e de assegurar
a integridade da obra sdo transmitidos aos herdeiros (incisos I
a IV da LDA), embora nio se estabeleca por quanto tempo os
herdeiros gozario de tais direitos. Pela analise do § 2° do artigo
24 da Lei n. 9.610/1998, pode-se argumentar que os direitos
morais ja referidos vigerdo enquanto os direitos patrimoniais
estiverem em vigor, com excec¢ao dos referentes a integridade e a
reivindica¢ao da autoria, que devem ser assegurados pelo Estado.
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Em outras palavras, dos sete direitos morais relacionados no
artigo 24 da Lei n. 9.610/1998, dois vigeriam enquanto durassem
os direitos patrimoniais: o direito de ter o nome ligado a obra e
o de manté-la inédita. Outros dois, por sua vez, seriam perpétuos
ou ficariam validos enquanto durar a obra, sendo dever do Estado
garantir esses direitos depois que a obra cair em dominio publico:
o direito a integridade e a reivindicagao da autoria.

Quanto aos trés restantes — o direito de modificacao, o
de arrependimento e o de ter acesso a exemplar unico e raro da
obra —, a Lei n. 9.610/1998 apenas contempla os dois primeiros,
ressalvando as indenizagdes prévias a terceiros, quando couberem.
Nada consta, pelo menos expressamente, sobre a duragao desses
direitos.

Sobre esse assunto, existem alguns posicionamentos
doutrinarios. Para Hammes (2002, p. 124 ¢ 125), os direitos morais
findam com a morte do autor, excetuando-se os transmitidos
aos sucessores por for¢a do §1° do artigo 24 da LDA. Ele nio
considera os direitos morais sinénimos de direito personalissimo.

Ascensao (1997, p. 281) afirma que o fato de a lei nao
determinar a duragdo dos direitos morais nao significa que eles
sejam considerados perpétuos de forma generalizada, como faz
a lei francesa:

[..] efetivamente, nos termos do art. 25, § 1° [atual art. 24, § 1°, da
LDA], sao direitos personalissimos o direito de modifica¢do e o direito
de arrependimento: estes nao sao susceptiveis de sucessio, extinguindo-
se, portanto, em caso de morte do criador intelectual.

Contudo, para alguns direitos, Ascensao (2002, p. 338)
defende que ndo se pode negar protecao perpétua, como o da
integridade e da genuinidade da obra, ainda que essa obra tenha
caido em dominio publico, cabendo ao Estado efetiva-la por
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forca do § 2°, artigo25, da lei de 1973 (atual § 2° do artigo24 da
Lei n 9.610/98).

Bittar (2004, p. 48), por sua vez, assegura ser a perpetuidade
uma das caracteristicas dos direitos morais, posicionamento com
o qual concordam Pimenta (2002, p. 82) e Adolfo (2000, p. 7), que
extrai tal conclusio dos §§ 1° e 2° do artigo 24 ¢/c 27, da LDA.

Também na doutrina estrangeira ha controvérsias sobre
a duracao dos direitos morais do autor. Baseado na legislacao
espanhola, Plaza Penades (1997, p. 137) alega que tais direitos
findam, a principio, com a morte do autor — e o fato de existirem
varios prazos de protecao apds a morte do autor, nas diversas
legislagoes sobre Direito Autoral, garante apenas maior ou menor
prote¢ao de seus herdeiros.

Por outro lado, Pollaud-Dulian (2005, p. 391-392) explica
que, na concepgao da lei francesa, o direito moral tem carater
perpétuo. Para esse doutrinador pode parecer estranho que o
direito moral — um direito da personalidade e que ndo pode ser
transmitido — dure mais do que o préprio autor, mas tal regra de
perpetuidade é coerente com a concepgao vigente na Franga sobre
direito moral. Segundo Pollaud-Dulian (2005, p. 392, tradugao
nossa), “[...] se a obra exprime a personalidade de seu autor, tanto
que a obra sobrevive, tanto que ela é suscetivel de ser comunicada

a um publico, uma parte da pessoa do autor sobtrevive com ela”".

Ressalvadas as controvérsias quanto ao prazo dos direitos
morais, findo o prazo de protecao dos direitos patrimoniais, a obra
esta em dominio publico, podendo ser, por exemplo, reproduzida,
transformada, comunicada ao publico sem a necessidade de
autorizagao de seu titular. Também pertencem ao dominio puablico
obras “[...] de autores falecidos que nao tenham deixado sucessores

13¢Si" Poeuvre exptime la personnalité de son auteut, tant que I'oeuvre survit, tant
quelle est susceptible d’étre communiquée a un public, une part de la personne
de Pauteur survit avec elle”..
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[..] de autor desconhecido, ressalvada a protecio legal aos
conhecimentos étnicos e tradicionais'®.” (BRASIL, 1998, art. 45).

Obras “caidas” em dominio publico sio aquelas que
pertencem a todos, de uso comum, e nao necessariamente que
seja do Estado, ou que ja ndo tenham dono. Alguns pafses até
tém casos de dominio publico remunerado, como é o caso da
Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil (que foi revogado em 1983).
Nesse sentido, Afonso (2009, p. 51) aduz:

As obras caidas em dominio publico, em alguns paises, [Argentina,
Paraguai e Uruguai]”® podem sofrer restricio de uso. E o chamado
“dominio publico remunerado”, ja adotado pela lei brasileira, mas
revogado em setembro de 1983, pela Lei n 7.123. A restri¢io da-se pelo
fato de que nesse sistema, para utilizagdo da obra em dominio publico,
¢ exigida uma autorizagdo e o respectivo pagamento a uma autoridade
ou organismo publico. Essas quantias, geralmente, sido utilizadas
para fomentar instituicGes em beneficio dos autores e, também, para

' No que tange aos conhecimentos étnicos e tradicionais, importante
destacar que no Brasil ainda ndo existe uma lei especifica sobre a propriedade
intelectual desses direitos, mas sim algumas relacionadas ao acesso a esses
conhecimentos e a prote¢io do cariter de patrimoénio cultural desses diteitos,
mas nio de propriedade intelectual. Ver:. Lei n. 13.123, de 20 de maio de 2015.
Regulamenta o inciso IT do § 1° e o § 4° do artigo 225 da Constituicio Federal,
o artigo 1°, a alinea j do artigo 8°, a alinea c do artigo 10, o artigo 15 e os §§
3° e 4° do artigo 16 da Convencio sobre Diversidade Biologica, promulgada
pelo Decreto n. 2.519, de 16 de marco de 1998; dispGe sobre o acesso ao
patrimonio genético, sobre a protecio e o acesso ao conhecimento tradicional
associado e sobre a reparticdo de beneficios para conservagio e uso sustentavel
da biodiversidade; revoga a Medida Provisoria n. 2.186-16, de 23 de agosto
de 2001; e dd outras providéncias. Disponivel em: <http://www.planalto.gov.
bt/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/1ei/1.13123.htm>. Acesso em: 5 ago.
2017. Decteto n. 6.040, de 7 de fevereiro de 2007. Institui a Politica Nacional
de Desenvolvimento Sustentivel dos Povos e Comunidades Tradicionais.
Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/
decreto/d6040.htm>. Acesso em: 5 ago. 2017. Também interessante o Comité
criado em 1984 pela Organiza¢io Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)
que estuda como proteger os conhecimentos tradicionais e recursos genéticos
por meio da propriedade intelectual. Chamado de Intergovernmental Committee on
Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (1GC).
Mais informacdes disponiveis em: <http://wwwwipo.int/tk/en/>, acessado
em outubro de 2017.
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subsidiar programas culturais governamentais. A atual lei autoral
brasileira revogou este dispositivo do ordenamento juridico nacional.

Enquanto nio estiver em dominio publico, o interessado
em usar obra protegida de terceiro tera que pedir autorizagao,
ressalvados os casos previstos nos chamados limites ao direito de

autor, que serdo estudados a seguir.

Limitagdes aos Direitos Autorais

Os Direitos de Autor possuem uma protec¢ao legal bastante
ampla. Esses direitos, contudo, possuem algumas limitagoes. As
limitagoes aos Direitos Autorais significam a nao incidéncia de
prote¢ao do Direito Autoral sobre algumas obras intelectuais,
como uma forma de estabelecer um equilibrio ao sistema de
Direito Autoral e viabilizar o acesso a cultura, a informacio e a
educacio, ja que, dessa forma, é possivel fomentar a producio

artistica e o processo criativo.

E importante observar e respeitar a correta nomenclatura
na medida em que limitagdes e exce¢des nao significam isengao
(termo adequado ao Direito Tributario), mas sim nao incidéncia
da protecao do Direito Autoral em obras intelectuais, nos termos
mencionados.

O artigo 46 da Lei n. 9.610/1998 descreve algumas
hipéteses em que terceiros poderdo reproduzir ou utilizar obras
literarias, artisticas ou cientificas sem, contudo, constituir ofensa

a0s direitos autorais.

Além disso, o artigo 48 da mesma Lei prevé que as obras
situadas permanentemente em espago publico, reconhecido
oficialmente pela administragio de cada municipio, podem
ser representadas livremente por meio de pinturas, desenhos,
fotografias e procedimentos audiovisuais.
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Uma das polémicas existentes sobre a legislacao brasileira de
limites ao uso direitos autorais é o engessamento que os referidos
artigos deixam. HEssa relagdo é taxativa, s6 ndo sera necessaria
para a autoriza¢ao prévia nesses casos. Se houver outros casos
que sejam tao justos quanto esses, por nao estarem nesse rol, sera

preciso solicitar autorizac¢ao prévia do titular'’.

A Constituicao Federal também reconheceu para os autores
o direito fundamental e exclusivo de utiliza¢ao, de publicacdo
ou de reproducao de suas obras, além da possibilidade de esse
direito ser transmitido aos herdeiros pelo tempo previsto na Lei
n. 9.610/98. Portanto, os Direitos Autorais, entendendo-se sob
essa denominacao o Direito do Autor e o Direito Conexo, tém
valores e premissas constitucionais, partindo-se do pressuposto
de haver natureza exclusivista e privada desse ramo juridico.

N2o obstante, como dito, ha outros valores constitucionais
e humanos fundamentais que devem ser equilibrados com o
carater exclusivo imposto pelos Direitos Autorais, quais sejam: o
direito e o acesso a cultura, a informacio e a educacido. Portanto,
quando se analisa os Direitos Autorais, em um plano ideal, deve-

"Vale referenciar aqui a analise feita por Afonso (2009, p. 57): “Alguns autores
fazem pesadas criticas a este Capitulo da lei brasileira, especialmente pela
forma desordenada de incluir a matéria no ordenamento juridico, assim como a
auséncia de critérios patra definir uma lista de tipos de uso com rela¢io a natureza
das obras. Ha, também, limitages que estdo fora do préprio Capitulo, como é o
caso da limitagdao imposta ao direito de reprodugdo quando esta for temporaria
e com o mero proposito de tornar a obra perceptivel em meio eletronico ou
quando for de natureza transitoria ou incidental, desde que ocorrida no curso
da utilizacdo devidamente autorizada pelo autor (§ 1°, art. 30, ja comentada).
Ha que se mencionar, todavia, o inc. IT do Art. 46, quando este suprime do
ordenamento juridico nacional a chamada copia privada ao impedir que se
possa fazer uma copia integral de obra protegida, restringir na sua reda¢io a
reproducio “[..] em um sé exemplar de pequenos trechos, para uso privado
do copista”. Com este dispositivo, o legislador, salvo equivoco de nossa parte,
estabeleceu que o Brasil ¢ o unico pais onde o instituto da copia privada nio
existe. A reproduc¢do na integra de uma obra protegida deveria ser permitida
em virtude de uma limitagio, seja por razdes culturais seja em beneficio da
educacio. E evidente que, hoje, em face dos equipamentos de reprodugido cada
vez mais sofisticados, essa limitacio merega ser estudada”.

Volume 1



68

Direito Autoral

se buscar um sistema regido pelo equilibrio entre conteudos
protegidos exclusivamente ao seu respectivo autor ou titular
de direito e conteudos intelectuais que toda a sociedade tem o
direito de ter acesso.

Nessa perspectiva, pode-se depreender que o sistema
dos Direitos Autorais idealmente se retroalimentaria, porque
s6 ¢ possivel criar e produzir intelectualmente, em que pese a
genialidade humana, se houver o minimo de acesso, de influéncia e
de inspira¢ao, a partir da cultura e da informacao preexistente. Por
outro lado, se os Direitos Autorais protegessem todo o conteudo
intelectual indistintamente, a sociedade seria prejudicada e, por
certo, haveria um desequilibrio exacerbado e desarrazoado.

A Lein. 9.610/1998 reconheceu algumas situagdes e obras
intelectuais que nao estariam sujeitas a incidéncia da prote¢ao dos
Direitos Autorais e as denominou de “Exce¢oes e Limitagoes”.
Trata-se de circunstancias juridicas, sob as quais a utilizagao,
fruicdo e exploracdo de algumas obras intelectuais nao estariam
sujeitas a0 manto da protec¢ao dos Direitos Autorais. Esclareca-se
que nao se trata de isencdao ou imunidade (termos emprestados
do Direito Tributirio e comumente utilizados, de forma
equivocada), mas simplesmente de previsdes (ndo exaustivas)
de nao incidéncia da protegao dos Direitos Autorais, conforme
teremos oportunidade de analisar de forma mais aprofunda.

Mas ha um aspecto fulcral e sensivel para esse ramo juridico
que se estabelece entre a prote¢do e o acesso, qual seja: o ponto
ideal do equilibrio. Dessa forma, partindo-se do pressuposto
de que o escopo maior dos Direitos Autorais ¢, exatamente, a
protecao do autor e da obra intelectual, a niao incidéncia dessa
prote¢ao, sob a denominacao de limitacdo, deve ser tratada
exclusivamente como exce¢ao, como o préprio nome explicita e
nao como regra.
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E ¢ légico depreender o motivo, uma vez que, caso
houvesse a abertura descontrolada da exce¢do a protecio dos
Direitos Autorais, certamente haveria uma vulneracao das obras
intelectuais e toda a produgao criativa restaria prejudicada, porque
nao haveria estimulo nem contrapartida moral e financeira aos
autores, que dedicaram tempo, talento e esfor¢o de todas as

ordens.

Nesse contexto, como desdobramento da natureza
excepcional das Exce¢des e das Limitagoes a incidéncia da
protecao aos Direitos Autorais, ¢ fundamental mencionar a
logica apresentada pelos denominados “Regra dos Trés Passos de
Berna” e que sio replicados nas legislagdes nacionais de todos os
paises que aderiram a esse tratado internacional. Os “Trés Passos
de Berna” sio uma previsao oriunda da Convencao de Berna
(datada de 1880), cuja ratificacdo o Brasil ja formalizou (Decreto
n. 75.699, de 6 de maio de 1975) e traz em seu bojo:

ARTIGO 9

1) Os autores de obras literarias e artisticas protegidas pela presente
Convengdo gozam do direito exclusivo de autorizar a reprodugio
destas obras, de qualquer modo ou sob qualquer forma que seja.

2) As legislacdes dos paises da Unido reserva-se a faculdade de permitir
a reprodugdo das referidas obras em certos casos especiais,
contanto que tal reprodugio nio afete a exploragio normal da
obra nem cause prejuizo injustificado aos interesses legitimos do
autor. (BRASIL, 1975, art. 9°, grifo nosso)

Conforme se depreende no texto anteriof, a regra ¢ a
exclusividade do direito de se proteger uma obra intelectual e
aos autores cabe, por conseguinte, o direito exclusivo de serem
instados a fornecer as respectivas autorizagdes para cada uso e

cada modalidade de exploragao econdémica de sua obra intelectual.

A Convencao de Berna faculta as legislacbes nacionais
a possibilidade de preverem em seus normativos domésticos
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as circunstancias de reprodugao e nio incidéncia de protecdo
dos Direitos Autorais, sob as trés seguintes condigdes, que se
traduzem na “Regra dos Trés Passos de Berna”, quais sejam:

* A reprodugao, uso ou exploragao econdémica nao afete
a exploragao normal da obra, ou seja, a nio incidéncia
de prote¢io sobre uma determinada obra intelectual,
sob uma determinagao circunstancia, deve preservar
o equilibrio da sua fruicdao e, por conseguinte de sua
circulacio econémica.

* Qualquer previsio de exce¢ao e limitacao de uma obra
intelectual, sob qualquer condi¢do, nao pode ensejar
prejuizo injustificado do autor que, por 6bvio é a figura
central desse ramo juridico e quem merece a preservagao

do seu direito de criador.

* Por fim, os casos deverio ser especiais, por conseguinte,
devera haver, minimamente, a especifica¢io dos casos
sob os quais nao haveria a incidéncia de protecao dos
Direitos Autorais e evitar, terminantemente, a previsao
de clausulas abertas, como um exemplo hipotético:
as obras para fins culturais poderiam ser consideradas
exce¢oes e limitacdes para fins de protecio dos
Direitos Autorais.

Seguindo a orientagao de Berna, o artigo 46 da Lei
n. 9.610/1998 elenca algumas situa¢oes, nas quais nao siao
consideradas infracdes aos Direitos Autorais:

Art. 46. Nio constitui ofensa aos direitos autorais:
I — a reproducio:
a) na imprensa diaria ou periddica, de noticia ou de artigo informativo,

publicado em diarios ou periddicos, com a men¢ao do nome do autor,
se assinados, e da publicagdo de onde foram transcritos;
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b) em diarios ou periddicos, de discursos pronunciados em reunides
b
publicas de qualquer natureza;

c) de retratos, ou de outra forma de representacio da imagem,
feitos sob encomenda, quando realizada pelo proprietario do objeto
encomendado, nio havendo a oposi¢do da pessoa neles representada
ou de seus herdeiros;

d) de obras literarias, artisticas ou cientificas, para uso exclusivo de
deficientes visuais, sempre que a reproducdo, sem fins comerciais, seja
feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer
suporte para esses destinatarios;

II — a reprodugdo, em um s6 exemplar de pequenos trechos, para uso
privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro;

III — a citagdo em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de
comunicagio, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, critica
ou polémica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o
nome do autor e a origem da obra;

IV — o apanhado de licbes em estabelecimentos de ensino por aqueles
a quem elas se dirigem, vedada sua publicacio, integral ou parcial, sem
autorizacgdo prévia e expressa de quem as ministrou;

V — a utilizacio de obras literarias, artisticas ou cientificas, fonogramas
e transmissao de rddio e televisio em estabelecimentos comerciais,
exclusivamente para demonstracio a clientela, desde que esses
estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que
permitam a sua utiliza¢do;

VI — a representagao teatral e a execugdo musical, quando realizadas
no recesso familiar ou, para fins exclusivamente didaticos, nos
estabelecimentos de ensino, ndo havendo em qualquer caso intuito de
lucro;

VII — a utilizagio de obras literdrias, artisticas ou cientificas para
produzir prova judiciaria ou administrativa;

VIII — a reprodugdo, em quaisquer obras, de pequenos trechos de
obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando
de artes plasticas, sempre que a reprodu¢do em si ndo seja o objetivo
principal da obra nova e que nao prejudique a exploragdo normal da
obra reproduzida nem cause um prejuizo injustificado aos legitimos
interesses dos autores.

Art. 47. Sdo livres as parafrases e parddias que ndo forem verdadeiras
reproducdes da obra originaria nem lhe implicarem descrédito.
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Art. 48. As obras situadas permanentemente em logradouros publicos
podem ser representadas livtemente, por meio de pinturas, desenhos,
fotografias e procedimentos audiovisuais. (BRASIL, 1998, art. 46, 47, 48)

Referido dispositivo seguiu a 16gica prevista na Convencao
de Berna, especificamente nos seus Trés Passos, ao prever
circunstancias especiais, embora nio exaustivas (conforme sera
visto), que ndo comprometem a circulagio da obra e, muito

menos, os direitos do autor.

Em verdade, sdo condigdes em que nao faria sentido adotar
o escopo exclusivista e privatistico dos Direitos Autorais, como a
utilizacao de obras intelectuais no recesso familiar, para usos em
provas judiciais ou administrativas, por pessoas com necessidades
especiais, para demonstragao a clientela, ou mesmo usos de
pequenos trechos, dentre outras possibilidades.

O Direito é uma ciéncia social que nio consegue esgotar
e prever todas as possibilidades humanas. Da mesma forma,
o Direito Autoral em alguns pontos segue uma légica e elenca
possibilidades sem, no entanto, esgotar as circunstancias factiveis
e futuras, até porque seria impossivel proceder dessa forma.
E exatamente isso foi proposto no dispositivo contido no artigo
46 da Lei n. 9.610/98 que descreveu uma série de condi¢oes,
circunstancias e exemplos sob os quais a protecio do Direito
Autoral nao incidiria, mas sem esgota-lo.

Trata-se, portanto, de um rol exemplificativo e ndo exaustivo,
como se vera a seguir, uma vez que inimeras outras possibilidades
podem advir de uma situa¢ao de recesso familiar, por exemplo, ou
mesmo do que seriam considerados pequenos trechos, ou ainda
do que seria compreendido como logradouro publico.

Por 6bvio, o rol elencado no artigo 46 da Lei n. 9.610/1998
deve seguir a logica explicitada pelo significado das Excegoes e
Limitagoes e, por conseguinte, ndo conferir uma interpretagao

excessivamente extensiva ou distanciada da logica proposta em
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cada inciso apresentado no artigo 46, sob pena de desvirtuamento
do escopo e do entendimento do que seja uma limitagio a
incidéncia da protecao ao Direito Autoral, de forma a provocar
um profundo desequilibrio no sistema de Direitos Autorais.

Adematis, é l6gico que qualquer interpretagao derivada do
contido nos incisos previstos no artigo 46 da Lei n. 9.610/98
deve respeitar a Regra dos Trés Passos, oriunda de Berna, ou
seja, qualquer limitagdo ou excegao a protegao dos Direitos
Autorais devera respeitar a livre circulagdo/reprodugio da
obra intelectual, a preservagio dos direitos do autor e deve
ser prevista em casos especiais.

E o que significa estar prevista “em casos especiais’?
Significa a vedagdo a clausula aberta, de forma, que é proibida a
criacio de clausulas e de circunstancias de excecoes e de limitaces
a protecao do Direito Autoral fundamenta em termos subjetivos
e indeterminados, de forma a causar uma grave insegurancga
juridica no sistema dos Direitos Autorais e, por conseguinte, um

desequilibrio consideravel, conforme dito anteriormente.

Assim, ndo seria possivel criar exce¢oes e limitacOes a
incidéncia da protegdo dos Direitos Autorais para todas aquelas
obras intelectuais que tenham finalidade cultural, por exemplo.
E necessario perceber que seria quase impossivel a delimitagao
dessa terminologia e, praticamente, todas as obras intelectuais
poderiam estar inseridas sob esse imenso guarda-chuva que seria
a finalidade cultural. Pode-se depreender o imenso desequilibrio
e vulnerabilidade que os autores estariam al¢ados, uma vez que
suas obras estariam praticamente todas caracterizadas como
obras com finalidades culturais e, por conseguinte, sem prote¢io
dos Direitos Autorais podendo ser utilizadas sem autorizagao e
sob qualquer modalidade.

Mesmo o sistema anglo-saxao, por meio do seu consolidado

fair use e o sistema continental, por meio do que se denomina
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a utilizacao de “Usos Honrados” nao se constituem clausulas
abertas, porque seguem o preceituado em Berna e sdo tratadas
casuisticamente, dentro da especificidade e dos casos especiais
que a Regra dos Trés Passos exige, ajustados as suas legislacoes
domésticas.

Com frequéncia, varios Projetos de Lei sdo apresentados
utilizando clausulas abertas, quando se refere a Limitacdes e
Excecoes e, da mesma forma, também com frequéncia sao
considerados violadores da Lei n. 9.610/1998 e da légica trazida
pela Regra dos Trés Passos, pelas razoes indigitadas.

No caso concreto, a Limitacdo e Excecao a incidéncia
da protecao dos Direitos Autorais pretendida é a que se refere
aos pequenos trechos de obras intelectuais, expostas sobre a
plataforma de uma obra de arte plastica (instalagao). Referida
excecdo segue a logica do preceituado no artigo 46 e, ainda,
respeita em sua integralidade os “Trés Passos de Berna”, sendo
que, a respeito dos “casos especiais” trazidos na referida Regra,
0 caso concreto, ora analisado, discrimina uma circunstiancia
especifica, qual seja, a veiculagdo/utilizacdao de pequenos trechos
no “corpo’” de obras de artes plasticas originando obras novas.

A jurisprudéncia brasileira (casos reiteradamente decididos
pelos Tribunais), especificamente o Superior Tribunal de Justica,
que julga matéria infraconstitucional, ja pacificou o entendimento
no sentido de que o artigo 46 nio é exaustivo, ou seja, que 0Os
incisos discriminados no referido dispositivo sao eminentemente
exemplificativos, desde que outras exce¢Oes e limitagoes sejam
consideradas a luz da logica trazida pelo artigo 46, em respeito
aos Trés Passos de Berna e, por conseguinte, que nao esteja

fundamentada em clausula aberta, conforme ja explicado.

Nesse sentido, em recente decisao de colegiado, o Superior
Tribunal de Justica (STJ]) considerou que Festa Junina, em
ambiente escolar, poderia ser considerada “atividade de carater
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pedagdgico e de natureza integrativa”, nos termos do artigo 40,
VI, embora ndo esteja textualmente prevista dessa forma no
referido dispositivo, o que s6 demonstra nao se tratar de um
artigo exaustivo, conforme se depreende, iz verbis:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. COBRANCA. ECAD.
EXECUCAO DE MUSICAS CULTURAIS E FOLCLORICAS EM
FESTA JUNINA PROMOVIDA POR ESCOLA. ATIVIDADE DE
CARATER PEDAGOGICO E DE NATUREZA INTEGRATIVA.

1. A Lei n. 9.610/98, regulando a matéria de forma extensiva e estrita,
aboliu o auferimento de lucro direto ou indireto pela exibi¢io da obra
como critério indicador do dever de pagar retribui¢do autoral, erigindo
como fato gerador da contribui¢io tio somente a circunstincia de se ter
promovida a exibi¢do puiblica da obra artistica, em local de frequéncia
coletiva.

2. No entanto, a propria Lei n. 9.610, de 1998, em seu art. 46, VI,
admite exce¢do a regra, quando estabelece ndo constituir ofensa aos
direitos autorais “a representacio teatral e a execugdo musical, quando
realizadas no recesso familiar ou, para fins exclusivamente didaticos,
nos estabelecimentos de ensino, ndo havendo em qualquer caso intuito
de lucro”.

3. Na espécie, as instincias ordindrias, com base nos elementos
informativos da lide, noticiam o cariter pedagdgico da atividade -
execucdo de musicas culturais e folcléricas em festa junina -, ocorrida,
sem fins lucrativos, no interior do estabelecimento de ensino, afastando

a pretensdo da recorrente.

4. Saliente-se que o método pedagdgico nio sé pode como deve envolver
também entretenimento, confraternizacdo e apresentacoes publicas.
A solucio, portanto, depende do caso concreto, pois as circunstancias
de cada evento, a serem examinados soberanamente pelo julgador
ordinério, é que irdo determinar seu devido enquadramento.

A espécie, nos moldes das Stimulas 5 ¢ 7 do Superior Tribunal de

Justica, comporta, nesta instancia recursal extraordinaria, tio somente
a revaloracio dos fatos e circunstancias destacadas no acérdiao ou na
sentenca.

5. Ademais, tratando-se de festa de confraternizacio, pedagbgica,
didatica, de fins culturais, que congrega a escola e a familia, é ficil
constatar que a admissdo da cobranca de direitos autorais representaria
um desestimulo a essa unido. Esse desagregamento nido deve ser a
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tonica, levando-se em consideracdo a sociedade brasileira, tdo marcada
pela violéncia e carente de valores sociais e culturais mais sélidos.

6. E indevida a cobranca de direitos autorais em hipétese restrita de
evento promovido com fins didaticos, pedagégicos e de integracdo

entre familia e escola, sem intuito de lucro. Inteligéncia do Art. 46, VI,
da Lei 9.610 de 1998. 7. Recurso especial desprovido'®. (SUPERIOR

TRIBUNAL DE JUSTICA, 2017, grifo nosso)

Em sequéncia, o mesmo Superior Tribunal de Justica

afirmou o seguinte:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
COBRANCA DE DIREITOS AUTORAIS. ESCRITORIO
CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO- ECAD.
EXECUCOES MUSICAIS E SONORIZACOES AMBIENTAIS.
EVENTO REALIZADO EM ESCOLA, SEM FINS LUCRATIVOS,
COM ENTRADA GRATUITA. FESTA TIPICA POPULAR DE
NATUREZA PEDAGOGICA. AGRAVO REGIMENTAL NAO
PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, com base nos elementos fatico-probatérios

dos autos, concluiu pelo nao cabimento da cobranca de direitos autorais
bl >4
por parte da ora recorrida, que promoveu em seu estabelecimento

escolar festa junina, com divulgacdo da cultura popular brasileira,
destinada a confraternizacio da Instituicdo, sendo parte do projeto

pedagdgico, sem intuito lucrativo. 2. Agravo regimental nio provido®.
(SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, 2017, grifo nosso)

Ainda em outro caso anteriot, o ST] pronunciou-se quanto
a campanha publicitaria sem autorizag¢ao do autor, N0 processo

julgado:

DIREITOS AUTORAIS. VEICULACAO DE CAMPANHA
PUBLICITARIA SEM AUTORIZACAO DE SEU CRIADOR.
INDENIZACAO. DIREITOS MORAIS E PATRIMONIAIS.

18 Resposta 1575225/SP, Rel. Ministro RAUL ARAUJO, SEGUNDA SECAO,
julgado em 22/06/2016, DJe 03/08/2016

¥ Recurso Especial 725.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO,
QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015.
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REGISTRO. PUBLICIDADE. LEIS 5.988/73 E 9.61098. - A prote¢io
dos direitos de autor independe de registro, que ¢ facultativo. Efetivado,
o registro resguarda os ditreitos e vale como prova de anterioridade.
A hipétese de coincidéncia criativa ¢ uma das que motivam o autor a
registrar seu trabalho (Lei n 5.988/73, Arts. 17 segs.). - A ndo divulga¢io
do inteiro teor de obra registrada ndo implica seu desconhecimento
por terceiro. Se o registro acusava a existéncia de obra semelhante a
utilizada pelas recorridas, caberia a elas procurar o autor para conhecer
o trabalho e, em sendo o caso, conseguir autorizacio de uso. -
O registro por terceiro da expressio publicitaria no INPI nio afasta o
direito do recorrente, relativos a criatividade e originalidade do slogan
criado. O INPI sequer é 6rgio competente por tal registro (Art. 124,
VII, da Lei n 9.27996). Tal efeito somente ocorre quando o registro
¢ feito em um dos 6rgaos relacionados no Art. 17 da Lei n 5.988/73.
(SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, 2007)

Conjugando a disciplina legal com a posi¢ao dos Tribunais
sobre as limita¢Oes, pode-se afirmar que é possivel a utiliza¢do
de uma obra intelectual sem autorizacao do autor ou do titular,
se o uso estiver contido em uma das hipoéteses legais, nao
atrapalhar a exploragao normal da obra e ndo cause prejuizos
injustificados aos legitimos interesses do autor.

A Convengao de Berna trata de forma diversa os casos que
nao sio considerados infragcdes aos direitos autorais. E a regra
dos trés passos, que esta no artigo 9.2 dessa Convengao:

As legislagdes dos paises da Unido reserva-se a faculdade de permitir
a reproducio das referidas obras em certos casos especiais, contanto
que tal reproduc¢io nio afete a explorac¢do normal da obra nem cause
prejuizo injustificado aos interesses legitimos do autor. (CONVENCAO
DE BERNA, 1975, art. 9.2)

Transferéncia dos Direitos Autorais

Como se observou, os direitos autorais sido passiveis de
alienacdo, seja por meio de cessdo — quando ha a transferéncia
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dos direitos patrimoniais a terceiro — seja por licenga — quando
ha uma permissao de uso, gozo ou fruicao dos direitos autorais a
terceiro, sem que haja a transferéncia da titularidade. Dai serem os
direitos autorais considerados bens moveis, perante a legislagao,
conforme artigo 3°, da Lei n. 9.610/1998: “Os diteitos autorais

reputam-se, para os efeitos legais, bens moéveis”.

Como foi visto anteriormente os direitos morais referentes
aos autores de obras intelectuais nio podem ser transferidos ou
cedidos a terceiros.

Sendo assim, a transmissao dos direitos autorais faz-se
mediante licenciamento, concessao, cessao, ou por outros meios
admitidos em Direito, dos direitos patrimoniais do autor, o que
pode ocorrer de maneira permanente, por meio de uma cessao
total, por um periodo de tempo ou por meio de uma licenca
(BRASIL, 1998, art. 49-52).

A transferéncia ainda pode ocorrer de maneira total ou
parcial, ou seja, pode envolver todos os direitos patrimoniais,
ou pode ser restrita a uma parcela especifica desses direitos.
Por exemplo, o autor de um livro pode ceder ou transferir seus
direitos patrimoniais de publicar e reproduzir o romance escrito
originalmente em portugués para uma determinada editora, mas
ceder ou transferir o seu direito de traduzir o romance em inglés
para outra editora e o direito de traduzir o romance em francés

para uma terceira editora.

E importante ressaltar que existe uma diferenca entre a
cessao ou a transferéncia do direito patrimonial para uma licenca.
No caso de uma cessao, o autor transfere a titularidade da sua
obra (direito patrimonial), permanecendo apenas como autor
da criacao (direito moral). No caso da licenca, o autor autoriza
apenas a utilizacdo pelo licenciado por um periodo, sem deixar
de ser o titular da criaggo (BARBOSA, 1999). Esclarece essa
distingao, ainda, Barbosa (2003, p. 84):
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[..] assim € que, a falta de habito — no ambito autoral brasileiro do uso
da expressdo “licenca” —, a falta de critério cientifico leva ao emprego
da palavra cessdo para descrever tanto transferéncias de direitos (eg.
venda), quanto autorizacoes para o exercicio dos direitos (e.g. locacio).

Pimenta (2004, p. 57-63) também equipara cessio a
contrato de compra e venda, afirmando que “[...] opera os efeitos
de compra e venda, porque o cedente aliena seus direitos, que se
transferem para a titularidade do cessionario, tal como se da entre

vendedor e comprador”.

Um ponto importante a ser destacado sobre a transferéncia
dos direitos autorais ¢ que os instrumentos juridicos relacionados
a tais direitos (negdcios juridicos) devem especificar cada detalhe
sobre o que é ou nio permitido, obriga¢des, meios, etc. Caso
ndo conste no contrato, nao pode ser presumido. Isso é o que
determina o artigo 4°, da Lei n. 9.610/1998 quando dispoe que
se interpretem “[...] restritivamente os negdcios juridicos sobre os
direitos autorais”.

Nesse sentido, cumpre mencionar que cada modalidade
de exploracao econdémica deve ser prevista expressamente no
instrumento de transferéncia de direitos, uma vez que os negdcios
juridicos em Direitos Autorais interpretam-se restritivamente
e nio ha compartilhamento, ou autorizagdo implicita desses
direitos.

No que tange a transmissdao dos direitos morais do autor, o
artigo 27 da LDA deixa claro que os direitos morais do autor nao
podem ser objeto de renuncia ou de alienagao. Esse pressuposto
deve-se, inclusive, a0 fato de os direitos morais emanarem do
direito da personalidade do autor, sendo a proibi¢do coerente
com a natureza dele. Portanto, os direitos morais, como um
desdobramento da personalidade humana e da dignidade de
cada individuo, sao considerados inalienaveis, imprescritiveis,

irrenunciaveis e inegociaveis.
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Os direitos personalissimos e os direitos pessoais
distinguem-se. Os personalissimos sdo totalmente vinculados
ao autor, de tal forma que, caso ele venha a falecer, tais direitos
também se extinguem — ¢ o caso dos direitos de modificagao e
de arrependimento. Os direitos pessoais, por sua vez, também
sao inalienaveis e intransmissiveis zufervivos, mas nada impede

que venham a ser transmitidos®, causa mortis, para os herdeiros
(ASCENSAO, 1997).

Além dos direitos relacionados no artigo 24 da Lei n.
9.610/1998, ha outro também inalienidvel e irrenuncidvel: o
direito de sequéncia. Segundo Ascensio (1997, p. 2906), esse
¢o unico direito inalienavel e irrenunciavel nao previsto na Lei
n. 9.610/1998, e o autor o classifica como direito de natureza
personalissima, apesar de patrimonial.

Direitos Conexos

Existem algumas obras intelectuais que necessitam ou
permitem que outros trabalhos intelectuais, que possuem de fato
uma atividade criativa e habilidade técnica ou organizacional,
sejam realizados de modo a complementar a obra original ou
possuindo uma relagao intima com ela.

Esse fenomeno ¢ reconhecido pelo ordenamento juridico
brasileito como os chamados Direitos Conexos, que estio
previstos na Lei de Direitos Autorais em seu titulo V, denominado
“Dos Direitos Conexos”.

Os Direitos Conexos sao direitos que derivam ou possuem
forte relagio com os Direitos de Autor e, por esse motivo,

MJosé de Oliveira Ascensio ctitica a utilizagio do termo “transmissio” para a
sucessio dos direitos morais aos herdeiros do autor, em que pese sua utilizagao
pela lei (ASCENSAO, 1997, p. 276).
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recebem a mesma prote¢ao, no que couber, conforme o caso.
Nesse sentido, Afonso (2009, p. 69) destaca que:

O importante é ter em mente que falar em direitos conexos ¢ falar de
certos direitos ligados ao direito de autor, mas que nido os direitos de
autor. Por isso, a terminologia de direitos conexos, também direitos
vizinhos ou diteitos aparentados. A terminologia utilizada no Brasil é
de direitos conexos. O ponto de referéncia para a conexidade é, assim,
o direito de autor.

Sendo assim, conforme prevé o artigo 89 da Lein. 9.609/98,
as normas relativas aos direitos de autor aplicam-se, quando for o
caso, aos direitos dos autores de obras conexas.

Diferentemente do Ditreito de Autor, no ambito dos
Direitos Conexos, ¢ possivel se definir, previamente, os possiveis
tipos de autores de obras conexas. O artigo 89 da LDA divide os
autores de obras conexas em trés grandes grupos, sendo eles os
artistas intérpretes ou executantes, os produtores fonograficos e
das empresas de radiodifusao.

Protecao dos Direitos Conexos

Assim como ocorre com os Direitos de Autor, a prote¢ao
aos Direitos Conexos independe de registro, conforme dispoe
o artigo 18, da Lei n. 9.610/98. Contudo, é possivel seu registro
nas mesmas entidades relacionadas no Quadro 1 indicado
anteriormente, dependendo da natureza da obra a ser protegida.
E importante ressaltar que, em alguns casos, os Direitos Conexos
podem derivar de obras que nao sao protegidas por Direitos de
Autor, por exemplo, os casos de obras intelectuais que ja estao
em dominio publico.

Uma orquestra que realizar concertos das musicas do
famoso e importante compositor Beethoven pode decidir por
fazer uma gravagao de suas apresentagoes. Tendo em vista que
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o compositor faleceu em 1827 e, conforme a legislacao de seu
pais natal, toda a sua obra encontra-se, atualmente, em dominio
publico. Sendo assim, as obras de Beethoven nio desfrutam da
prote¢ao por Direitos de Autor, mas a orquestra que realizou um
concerto dessas obras possui prote¢ao por Direitos Conexos.

Dessa forma, as obras que estao em dominio publico podem
ser utilizadas por artistas intérpretes e executores, mas estes, assim
como as produtoras fonograficas e as empresas de radiodifusao,
gozarao da protecao por Direitos Conexos dos trabalhos realizados
a partir de obras que estio em dominio publico. Em outras palavras,
no exemplo considerado, haveria a impossibilidade de que um
espectador gravasse o concerto sem o prévio consentimento dos
executores, assim como ninguém poderia realizar copias da gravagao
musical contendo esse concerto, salvo com o consentimento do

produtor da gravagao realizada.

Duragao dos Direitos Conexos

No Brasil, o prazo de protecio aos direitos conexos,
conforme o artigo 96 da Lei n. 9.609/1998 é de 70 anos, contados
a partir de 1° de janeiro do ano subsequente a fixagao, para
os fonogramas; a transmissao, para as emissoes das empresas
de radiodifusdo; e a execugdo e representaciao publica, para os

demais casos.

Existem, contudo, outros prazos de duragao dos Direitos
Conexos, conforme cada acordo ou convencao internacional a

respeito de Direitos Autorais, como sera demonstrado a seguir.

O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual Relacionados ao Comércio, também conhecido por
Acordo TRIPS, prevé que a duragao dos Direitos Conexos sera de
50 anos para os artistas intérpretes ou executantes e produtores de
fonogramas, contados a partir do ultimo ano da data de fixagao,
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de interpretagao ou de execugao; e de 20 anos para as empresas
de radiodifusdo, contados a partir do ultimo ano de transmissao
(TRIPS, 1994).

No entanto, a Convenc¢ao de Roma concede prote¢ao aos
Direitos Conexos com a dura¢do de 20 anos contados do final
do ano que a interpretacdo ou a execugao foi realizada, nos casos
das interpretacdes ou de execucdes nio fixadas em fonogramas;
20 anos do final do ultimo ano que a fixac¢do foi realizada, nos
casos dos fonogramas e interpretacbes ou execugdes fixadas
em fonogramas e novamente 20 anos a partir do ultimo ano da
emissao da radiodifusao.

No Quadro 2, encontra-se um resumo com os diferentes
prazos de duragdo da protegdao dos Direitos Conexos.

Quadro 2: Duracido dos Direitos Conexos considerando diferentes doutrinas

Lei Convengao
TRIPS
brasileira de Roma
Artistas intérpretes ou executantes 70 anos 50 anos 20 anos
Produtores de fonogramas 70 anos 50 anos 20 anos
Empresas de radiodifusdo 70 anos | 50 anos 20 anos

Fonte: Elaborado pelos autores deste capitulo, com base nas normativas citadas

Considerando que a maioria das obras nao fica restrita a
fronteiras, fendmeno impulsionado pelo avanco da tecnologia,
o qual aumenta exponencialmente o acesso a obras do mundo
todo, o conhecimento da protecao internacional é cada vez mais
importante para uma eficiente gestao dos direitos autorais.

Sangdes as Infragdes dos Direitos Autorais

E, mesmo depois de todos os cuidados na protecio
dos direitos autorais, ainda sdo identificadas infracGes. Resta
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reivindicar os direitos previstos pela LDA, solicitando san¢oes
contra o infrator, que podem ser de ordem civil ou penal.

A Lein. 9.610/1998 trata, em seus artigos 102 a 110?', das
sangoes civis a serem aplicadas aos infratores, as quais variam

2 Art. 102. O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada
ou de qualquer forma utilizada, podera requerer a apreensiao dos exemplares
reproduzidos ou a suspensio da divulgacdo, sem prejuizo da indenizacdo
cabfvel.

Art. 103. Quem editar obra literaria, artistica ou cientifica, sem autoriza¢io do
titular, perdera para este os exemplares que se apreenderem e pagat-lhe-d o
preco dos que tiver vendido. Paragrafo dnico. Nao se conhecendo o numero de
exemplares que constituem a edi¢do fraudulenta, pagara o transgressor o valor
de trés mil exemplares, além dos apreendidos.

Art. 104. Quem vender, expuser a venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver
em depdsito ou utilizar obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a
finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto,
para si ou para outrem, serd solidariamente responsavel com o contrafator,
nos termos dos Artigos precedentes, respondendo como contrafatores o
importador e o distribuidor em caso de reproducio no exterior.

Art. 105. A transmissdo e a retransmissio, por qualquer meio ou processo,
e a comunicagdo ao publico de obras artisticas, literarias e cientificas, de
interpretagbes e de fonogramas, realizadas mediante violagdo aos direitos
de seus titulares, deverdo ser imediatamente suspensas ou interrompidas
pela autoridade judicial competente, sem prejuizo da multa diaria pelo
descumprimento e das demais indenizag¢oes cabiveis, independentemente das
sancGes penais aplicaveis; caso se comprove que o infrator é reincidente na
violag¢io aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da
multa podera ser aumentado até o dobro.

Art. 106. A sentenga condenatdria podera determinar a destruigdo de todos
os exemplares ilicitos, bem como as matrizes, moldes, negativos e demais
elementos utilizados para praticar o ilicito civil, assim como a perda de maquinas,
equipamentos e insumos destinados a tal fim ou, servindo eles unicamente para
o fim ilicito, sua destrui¢io.

Art. 107. Independentemente da perda dos equipamentos utilizados,
responderd por perdas e danos, nunca inferiores ao valor que resultaria da
aplicagao do disposto no Art. 103 e seu paragrafo tnico, quem: I - alterar,
suprimir, modificar ou inutilizar, de qualquer maneira, dispositivos técnicos
introduzidos nos exemplares das obras e produ¢oes protegidas para evitar ou
restringir sua copia; II - alterar, suprimir ou inutilizar, de qualquer maneira, os
sinais codificados destinados a restringir a comunicagdao ao publico de obras,
produgbes ou emissdes protegidas ou a evitar a sua copia; 11 - suprimir ou
alterar, sem autorizacio, qualquer informagao sobre a gestio de direitos; IV -
distribuir, importar para distribuicdo, emitir, comunicar ou puser a disposicdo
do publico, sem autorizagao, obras, interpretagoes ou execugodes, exemplares de
interpretagdes fixadas em fonogramas e emissoes, sabendo que a informagio
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desde o direito de solicitar a suspensao da infragao, retirada de
circulacio das obras contrafeitas, cessacio das acoes ilicitas,
indeniza¢do por perdas e danos, multas, etc. A san¢ao varia
conforme a natureza da infracdo, a natureza da obra e o dano
provocado.

Contudo, a legislagdo brasileira também prevé sangoes
penais que sdao regidas pelo Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de
dezembro de 1940, conhecido como Cédigo Penal, no artigo
184%. As penas variam desde multa até a detencao e reclusio.

sobre a gestdao de direitos, sinais codificados e dispositivos técnicos foram
suprimidos ou alterados sem autorizagao.

Art. 108. Quem, na utilizacio, por qualquer modalidade, de obra intelectual,
deixar de indicar ou de anunciar, como tal, o0 nome, pseudénimo ou sinal
convencional do autor e do intérprete, além de responder por danos morais,
esta obrigado a divulgar-lhes a identidade da seguinte forma: I - tratando-se de
empresa de radiodifusio, no mesmo horario em que tiver ocorrido a infracio,
por trés dias consecutivos; II - tratando-se de publicacio grafica ou fonografica,
mediante inclusdo de errata nos exemplares ainda nio distribuidos, sem prejuizo
de comunicagio, com destaque, por trés vezes consecutivas em jornal de grande
circulacio, dos domicilios do autor, do intérprete e do editor ou produtor; III -
tratando-se de outra forma de utilizagdo, por intermédio da imprensa, na forma
a que se refere o inciso anterior.

Art. 109. A execucio publica feita em desacordo com os Arts. 68, 97, 98 ¢ 99
desta Lei sujeitara os responsaveis a multa de vinte vezes o valor que deveria ser
originariamente pago.

Art. 109-A. A falta de prestacdo ou a prestagio de informagdes falsas no
cumprimento do disposto no § 6° do Art. 68 e no § 9° do Art. 98 sujeitara os
responsaveis, por determinacdo da autoridade competente e nos termos do
regulamento desta Lei, a multa de 10 (dez) a 30% (trinta por cento) do valor que
deveria ser originariamente pago, sem prejuizo das perdas e danos. Paragrafo
unico. Aplicam-se as regras da legislacio civil quanto ao inadimplemento das
obrigacGes no caso de descumprimento, pelos usuarios, dos seus deveres legais
e contratuais junto as associac¢oes referidas neste Titulo.

Art. 110. Pela violagio de direitos autorais nos espetaculos e audi¢oes
publicas, realizados nos locais ou estabelecimentos a que alude o Art. 68,
seus proprietarios, diretores, gerentes, empresarios e arrendatarios respondem
solidariamente com os organizadores dos espetaculos.

2 Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe sio conexos: Pena — detencio, de
3 (trés) meses a 1 (um) ano, ou multa. §{1° Se a violagio consistit em reproducido
total ou parcial, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio
ou processo, de obra intelectual, interpretagao, execucdo ou fonograma, sem
autorizagdo expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor,
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As violagoes de Direito Autoral estao previstas no Capitulo
I do Cédigo Penal, Dos Crimes Contra a Propriedade Intelectual
e especificam algumas utiliza¢oes ilegais como a reproduc¢io de
obras intelectuais sem autoriza¢ao expressa do autor, ainda que
parcialmente, com o intuito de lucro direto ou indireto.

Consideragdes Finais

O Brasil precisa de uma reformulacdo em algumas partes
das leis relacionadas a protec¢ao do autor. Por mais que a tecnologia
e o ramo do direito autoral avancem, jamais serdo capazes de
acabar com os crimes contra propriedade intelectual. Como
ndao sio protegidas ideias e ha uma subjetividade relacionada
aos direitos autorais, ¢ dificil justificar e provar quais conceitos
foram inspirados em algo que ja existia ou ja tinha sido elaborado

anteriormente.

A tipificagado penal de condutas violadoras do Direito
Autoral tem sido objeto de constante reflexdo por parte da

conforme o caso, ou de quem os represente: Pena — reclusio, de 2 (dois) a 4
(quatro) anos, e multa. § 2° Na mesma pena do § 1° incorre quem, com o intuito
de lucro direto ou indireto, distribui, vende, expde a venda, aluga, introduz no
Pais, adquite, oculta, tem em depésito, original ou cépia de obra intelectual
ou fonograma reproduzido com violacio do direito de autor, do direito de
artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou,
ainda, aluga original ou cépia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa
autorizacio dos titulares dos direitos ou de quem os represente. § 3° Se a violacio
consistir no oferecimento ao publico, mediante cabo, fibra ética, satélite, ondas
ou qualquer outro sistema que permita ao usuatio realizar a selecio da obra ou
producio para recebé-la em um tempo e lugar previamente determinados por
quem formula a demanda, com intuito de lucro, direto ou indireto, sem autorizacio
expressa, conforme o caso, do autor, do artista intérprete ou executante, do
produtor de fonograma, ou de quem os represente: Pena — reclusio, de 2 (dois) a
4 (quatro) anos, e multa. § 4° O disposto nos §§ 1°, 2° e 3° nao se aplica quando se
tratar de exce¢do ou limitagdo ao direito de autor ou os que lhe sdo conexos, em
conformidade com o previsto na Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, nem a
copia de obra intelectual ou fonograma, em um s6 exemplar, para uso privado do
copista, sem intuito de lucro direto ou indireto.
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sociedade civil e dos poderes competentes, inclusive por meio de
propostas legislativas recentes, ainda sob tramitacao legislativa.
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PATENTES DE INVENCAO E MODELO DE
UTILIDADE

Raigenis da Pag Finza
Pierre Barnabé Escodro
Luiz Henrigue Castelan Carlson
Wagna Piler Carvalho dos Santos

Resumo: as patentes constituem titulos de propriedade temporaria outorgado pelo
Estado aos inventores/titulatres em relagio a sua invengao. Elas representam formas de
protecio da propriedade intelectual e tem como objetivo incentivar o desenvolvimento
econdmico e tecnoldgico, recompensando a criatividade do inventor e/ou investimento
do titular. Neste capitulo, serdo abordados a introdugao ao sistema internacional, as
Patentes de Invencio (PI) e o Modelo de Utilidade (MU), as vantagens inerentes ao
depésito e concessio da patente, as naturezas (tipos) de protegdo, os produtos e os
processos que podem ser protegidos, qual o prazo de duragio da protegio patentaria,
as bases na elaboragio de uma patente (com foco nas reinvindica¢des) e o fluxo
processual.

Abstract: patents are temporary property titles granted by the State to inventors /
depositors in connection with their invention. They represent forms of protection of
intellectual property, aiming to encourage economic and technological development,
rewarding the creatot’s creativity and / or investment of the depositor. In this chaptet,
introduction to the international system, the Invention (PI) and Utility Model (MU)
patents, inherent advantages of patent filing and granting, nature of protection,
products and processes that can be protected, Patent protection, bases on the
claboration of a patent (with focus on the claims) and procedural flow.
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Introdugao

A protec¢ao do conhecimento pelos direitos da propriedade
intelectual, com base na legislacao brasileira, pode ser classificada
em trés grandes categorias: direito autoral, propriedade industrial
e protecao sui generis. O direito autoral abarca o direito de autor,
programa de computador e direitos conexos. A propriedade
intelectual ¢ um tema abrangente e permeia muitas atividades
humanas. Destarte:

[...] os estudos que tratam de propriedade intelectual envolvem inovagio,
estratégias, capital de reputac¢do, conhecimento ticito, e codificado,
colaboragio, internacionalizac¢io, pesquisa tecnoldgica, transferéncia de
tecnologia, entre outros, e, sobretudo, capital intelectual. Como visto,
as defini¢Ges de propriedade intelectual enfatizam o uso de patentes
[...]. PIMENTEL; ZIBETTI 2013, p. 299)

Concerne a propriedade industrial: patentes, desenho
industrial, marcas, indicagao geografica, concorréncia desleal
e segredo de negbcio. Sio entendidas como protecio sui
generis as  modalidades: cultivares, topografia de circuitos

integrados,patrimonio genético e conhecimentos tradicionais
(CADORI, 2013).

As patentes constituem titulos de propriedade temporaria
outorgado pelo Estado aos inventores/depositantes em relacao
a sua invencdo e representam uma das mais antigas formas de
protecao da propriedade intelectual. Segundo Macedo (2000, p. 17):

Até o primeiro quartel do século XVII, reis e governantes concediam
a seus pares exclusividade para exercer um determinado comércio.
Tais monopolios comerciais visavam tdo-somente conceder favores
ao invés de recompensar quaisquer possiveis esforcos dispendidos
pelos nobres que trouxessem um beneficio social. Foi o Estatuto dos
Monopoélios, promulgado pela Coroa Britanica em 1623, que deu por
finda a existéncia e a concessiao desses monopdlios comerciais e, em
contrapartida, criou o monopolio das invengdes.

Série Conceitos e Aplicacdes de Propriedade Intelectual



Patentes de Invencao e Modelo de Utilidade

95

Ademais, muito tempo antes, na Antiguidade por volta
de 1750 a.C. no Império Babilonico, o Cédigo de Hamurabi
preconizava em suas leis escritas a prote¢do sobre a transmissao
de conhecimento por meio da oralidade: “Art. 188: Se um artesao
estiver criando uma crianca e ensinar a ela sua habilitacio, a
crianga nao podera ser devolvida” (BRANCO ez al., 2011, p. 12).

A necessidade de proteger os inventos, frutos, portanto, da
capacidade criativa e engenhosa da humanidade, vem de muito
tempo e passa a ter um formato mais sistematico e global, como
alude Macedo (2000, p. 17) acerca do Sistema Internacional de
Patentes que foi estabelecido ““[...] mediante acordo multilateral,
firmado em 1883 na cidade de Paris, denominado Convencao
de Paris para a Protecio da Propriedade Industrial, ou
abreviadamente, Convenc¢ao de Paris”.

A Convengao de Paris para a protegdo da propriedade in-
dustrial, também conhecida como Convencao da Unido de Paris,
sob a sigla CUP, com suas varias revisoes ao longo do tempo
(Bruxelas — 1900; Washington — 1911; Haia — 1925; Londres —
1934; Lisboa — 1958; e Estocolmo — 1967), ¢ documento base
para a constituicdo dos sistemas nacionais de patente. O Brasil,
pals signatario original, aderiu a Revisao de Estocolmo em 1992,
por meio do Decreto n. 75.572, de 8 de abril de 1975 (BRASIL,
1975).

Em 1967, na Convencio de Estocolmo, foi criada a
Organizacao Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), ou
no inglés World Intellectual Property Organization (WIPO).
Essa organizag¢ao possui sede em Genebra e figura como uma
das agéncias especializadas da Organizac¢ao das Nagdes Unidas
(ONU). A OMPI tem como objetivo proteger a propriedade
intelectual, dedicando-se a atualizacdo e a proposi¢ao de padroes
internacionais de prote¢ao para a propriedade intelectual em
ambito mundial (ORGANIZACAO DAS NACOES UNIDAS-
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BRASIL, 2018). Segundo Barros (2007, p. 79), como a ONU ¢
“[...] sujeito de direito internacional, goza de capacidade juridica
para concluir acordos bilaterais e multilaterais”.

Em 1973, ocotrreu uma iniciativa bem-sucedida de
harmonizac¢ao de normas e otimizagao de procedimentos sobre
a matéria: a Conven¢do de Munique sobre a Patente Europeia.
Conforme aduz Barros (2007, p. 110), “[..] a Convencao de
Munique instituiu um sistema unico de patentes para a Unido
Europeia, criando, inclusive, o Escritério Europeu de Patentes
[...]7, também conhecido pela sigla EPO, do inglés European
Patent Office. Dessa forma, entende-se por “patentes europeias”
aquelas concedidas no ambito da Convenc¢ao de Munique,
possuindo elas os mesmos efeitos em cada estado signatario.
A concessao pode ser solicitada em apenas um, varios ou em

todos os paises signatarios (BARROS, 2007).

Mais recentemente, no inicio da década de 1990, o Brasil
promulgou a Ata Final que incorpora os resultados da Rodada
Uruguai de Negociagdes Comerciais Multilaterais do Acordo
Geral de Tarifas e Comércio, conhecido pela sigla GATT do
inglés General Agreement on Tariffs and Trade. A incorporagao
ao arcabougo legal brasileiro deu-se por meio do Decreto n.

1.355, de 30 de dezembro de 1994 (BRASIL, 1994).

A Ata Final de que trata a Rodada Uruguai, assinada em
Marrakech, data de 15 de abril de 1994, e que se refere a criagdao
do acordo multilateral, denominado Acordo sobre Aspectos
dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao
Comércio (ADPIC) (paginas 406 a 445 da Ata), foi incorporado
ao ordenamento juridico brasileiro pelo Decreto n. 1.355.
O Acordo também ¢é muito conhecido pela sigla TRIPS, do inglés
Agreementon Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights, e foi motivado pelo desejo dos seus membros em:

Série Conceitos e Aplicacdes de Propriedade Intelectual
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[.] reduzir distor¢bes e obsticulos ao comércio internacional e
levando em consideragdo a necessidade de promover uma protecdo
eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual e assegurar
que as medidas e procedimentos destinados a fazé-los respeitar nao se
tornem, por sua vez, obsticulos ao comércio legitimo [...]. (BRASIL,
1994, anexo, Ata, p. 407)

A protecao patentaria é regida em cada pais por legislacao
especifica, consonante aos acordos internacionais sobre a matéria.
No Brasil, a Lei n, 9.279, de 14 de maio 1996, regula os direitos
e as obrigagoes relativos a propriedade industrial, apresentando a
concessao de patentes de invencao e de modelo de utilidade como
umadas formas de protegao regulamentada,levando em contao seu
interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e econémico do
Pais. Cabe ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
executar a legislacao e normatizar os procedimentos necessarios
para a realizacao dos pedidos de depodsito de patentes. O INPI foi
criado em 1970 e se constitui uma autarquia federal vinculada ao
Ministério da Induastria, Comércio Exterior e Servicos (MDIC).
Tem como responsabilidades o aperfeicoamento, a disseminagao
e a gestao do sistema brasileiro de concessdao e de garantia de
direitos de propriedade intelectual para a industria INSTITUTO
NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2017).

As patentes constituem, portanto, uma forma do Estado
outorgar um titulo de protecao a pessoas fisicas ou juridicas de suas
invengdes, as quais podem tornar-se elementos e pontos de partida
para a geracdo de novas tecnologias, novos empreendimentos
e novos negocios. Nessa oportunidade, a Organizacio para
a Cooperacio e Desenvolvimento Econémico (OCDE), por
meio de sua publicagio OECD Patent Statistics Mannal, descreve
a patente como um meio de proteger invengdes desenvolvidas
por empresas, instituicdes ou individuos e, como tal, podem ser
interpretados como indicadores de invengio (ORGANIZACAO
PARA A COOPERACAO E DESENVOLVIMENTO
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ECONOMICO, 2009). No entanto, pode ser longo e labotioso o

percurso de uma invengao até a inovagao:

Antes que uma inven¢do possa se tornar uma inovagio, mais esforgos
empreendedores sio necessarios para desenvolvé-la, fabrici-la e
comercializa-la. Os indicadores de patentes transmitem informacoes
sobre a producio e os processos de atividades inventivas. As patentes
protegem as invencdes e, embora a relacdo nao seja simples, a pesquisa
mostrou que, quando os controles apropriados sio aplicados, ha uma
relacdo positiva entre as contagens de patentes e outros indicadores
relacionados ao desempenho inventivo (produtividade, participacdo de
mercado, etc.). Esse relacionamento varia entre paises e industrias e
ao longo do tempo. (ORGANIZACAO PARA A COOPERACAO E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, 2009, p.13, tradugio nossa)

Outro aspecto de grande importancia sobre os sistemas de
patentes ¢ o fato de esse sistema organizar informacdes de forma
sistematica, possibilitando o avang¢o tecnoldgico e cientifico e as
movimentagdes de areas tecnologicas, redes institucionais e de
inventores, e de mercados, por meio do acesso a essas informacdes.

As patentes fornecem informagoes sobre o conteudo tecnoldgico da
invencio (notavelmente seu campo técnico) e a localizacdo geografica
do processo inventivo. Como as patentes identificam proprietarios
e inventores, podem revelar a organizagdo do processo de pesquisa
subjacente quando combinadas com dados complementares [..].
As patentes também podem fornecer informacgoes sobre a mobilidade e
as redes dos inventores, e permitem rastrear a difusdo do conhecimento
(a influéncia de invenc¢bes particulares em outras invencoes
subseqiientes). (ORGANIZACAO PARA A COOPERACAO E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, 2009, p. 13, tradugio livre)

O reconhecimento da patente, segundo Othon (2009,
p.17),[...] é prerrogativa exclusiva de cada Estado, separadamente
[...]”, e as motivagoes relativas a “[...] ingeréncia das normas
internacionais nas legislacdes internas sobre o assunto”. Baseado

nessas indagagoes o autor conclui:
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[..] havendo um sistema de propriedade de bens intelectuais, ele,
obrigatoriamente, deve ser internacional, sob pena de o pafs que
conceder um monopolio de exploracio ao titular de um invento ficar
em posicio de desvantagem em relagdo aos que nio o outorgam.
Caso isso acontecesse, os consumidores daquele pafs sofreriam um
preco monopolista, a0 passo que os demais teriam o beneficio da
concorréncia, além de nio precisarem investir recursos em pesquisa e
desenvolvimento. (OTHON, 2009, p. 18)

Mesmo diante da necessidade emergente da protecao das
invengdes por meio do sistema patentario, no Brasil, ainda se
nota, especialmente dentro da academia cientifica, uma maior
preocupacao na divulgacio do conhecimento produzido mediante
publica¢oes em periddicos. Um exemplo atual desse fato pode ser
considerado com o caso do fruto Copafba, do Norte do Brasil,
que, em pesquisa de 2009, avaliou que durante dez anos o Brasil
foi lider em produgao cientifica com 76 artigos, mas nao estava
elencado nos pafses com depdsitos de patentes envolvendo a
Copaiba nos Estados Unidos (MACEDO; BARBOSA, 2009).

Neste capitulo serdo tratados aspectos introdutorios
sobre patentes, nas suas modalidades Patentes de Invencao (PI)
e Modelo de Utilidade (MU), abordando defini¢cdes, vantagens
inerentes ao deposito e concessao da patente, as naturezas (tipos)
de protecao, produtos e processos que podem ser protegidos, qual
prazo de duragio da protecdao patentaria, bases na elaboracio de
uma patente (com foco nas reivindicagdes), introdu¢ao ao sistema
internacional e fluxo processual.

Defini¢ao de Patente

Os sistemas (nacionais e internacional) de patentes tém por
objetivo incentivar o desenvolvimento econémico e tecnoléogico,
recompensando a criatividade do criador e/ou investimento do

proprietario, excluindo por tempo limitado o uso e exploragao
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do invento por terceiros. Para Bocchino ef a/. (2011, p. 19, grifo

Nnosso), a patente:

E um titulo de propriedade temporario conferido como forma de
estimulo a inovagéo e recompensa pelos custos de pesquisa realizados.
Durante o prazo de vigéncia, o titular da patente possui direito de
excluir terceiro da utilizacdo do conhecimento objeto da patente, salvo
se licenciada pelo proprietario.

O invento, portanto, ¢ o resultado da interven¢ao humana,
pela acdo de sua inventividade, criatividade, engenhosidade,
ou seja, nao apenas decorre da natureza nem ¢ resultado dos
fenémenos naturais. Dessa forma, considera-se que os inventos
abrangem as inveng¢oes e os modelos de utilidade.

A patente constitui uma concessio governamental de
exclusividade de exploracao acerca de uma invengao por parte de
quem detém o titulo, por tempo limitado, também denominada
de titulo de propriedade temporaria outorgado pelo Estado
ao titular ou titulares em relagdo a invengdo. Segundo a visao
tradicional que confirma tal entendimento:

Uma patente, na sua formulagdo classica, é um direito, conferido
pelo Estado, que d4 ao seu titular a exclusividade da exploragio
de uma tecnologia. Como contrapartida pelo acesso do publico ao
conhecimento dos pontos essenciais do invento, a lei d4 ao titular
da patente um direito limitado no tempo, no pressuposto de que é
socialmente mais produtiva em tais condi¢bes a troca da exclusividade
de fato (a do segredo da tecnologia) pela exclusividade temporaria de
direito. (BARBOSA, 2010, p. 295, grifo nosso)

Segundo a Organizacao Mundial da Propriedade Intelectual
(2015, p. 106),

Uma patente, geralmente, concede a seu proprietitio e/ou inventor o
direito exclusivo de controlar quem fabrica, usa, vende, oferece para
venda e/ou importa qualquer produto ou tecnologia protegida por
reivindicagbes de patentes.
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Lembrando que nio necessariamente o proprietario é o
inventor, como exemplo, pode-se mencionar uma empresa que
investe para obter certa tecnologia e ser detentora dela sem ser
propriamente a inventora.

A patente protege uma invenc¢ido ou um melhoramento
de produto ou processo, destacando que uma inveng¢dao pode
ser definida como uma nova solu¢ao para um problema técnico
especifico, dentro de um determinado dominio tecnolégico.

Segundo Barbosa (2010, p. 295), “Claramente a patente —
que ¢ um direito imaterial — nao se confunde com o produto
material (ou processo) ao qual se refere [...]”, para tanto, o autor
recorre ao artigo 4° quater da Convengao da Unido de Paris:

Nio podera ser recusada a concessdo de uma patente ¢ nido podera
ser uma patente invalidada em virtude de estar a venda o produto
patenteado ou obtido por um processo patenteado sujeito a restri¢oes
ou limitagdes resultantes da legislagdo nacional. (BRASIL, 1975, art. 4°)

Ainda segundo Barbosa (2010, p. 295),

[...] patente presume a extin¢do do segredo, tornando o conhecimento
da tecnologia acessivel a todos. Como requisito para conceder a
patente, o Estado exige a descricdo exata da tecnologia de forma a que
um técnico com formac¢do média na area seja capaz de reproduzir a
invencao.

Outro entendimento possivel para patentes é de um “[...]
contrato social que coloca o interesse da sociedade a frente
do inventor [...]”, conforme aduzem Braga ez a/. (2018, p. 58,
traducao livre): “Assim, as patentes poderiam ser consideradas
como um ‘contrato’ entre inventores e sociedade, no qual um
direito de propriedade temporario é concedido em troca da sua
divulgagao”.
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O Que é Matéria Patenteavel

De acordo com o artigo 27, da Secao 5 (Patentes) da Ata
Final do acordo TRIPS, a matéria patenteavel ¢ descrita como

1. [...] qualquer invengdo, de produto ou de processo, em todos os
setores tecnologicos, sera patenteavel, desde que seja nova, envolva
um passo inventivo e seja passivel de aplicacio industrial. [...] as
patentes serdo disponiveis e os direitos patentarios serdo usufrufveis
sem discriminagdo quanto ao local de invengdo, quanto a seu setor
tecnoldgico e quanto ao fato de os bens serem importados ou
produzidos localmente. (BRASIL, 1994, Ata, anexo, p. 421)

O Acordo delineia a amplitude de atuagao dos seus
signatarios, no que tange a matéria nao patenteavel, e esta baseado
em motivos relacionados a moral e a ordem publica, a prote¢ao, a
saide humana e, ainda, a preservagao ambiental:

2. Os Membros podem considerar como nao patenteaveis invengoes
cuja exploragdo em seu territorio seja necessario evitar para proteger
a ordem publica ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a
saude humana, animal ou vegetal ou para evitar sérios prejuizos ao
meio ambiente, desde que esta determina¢do nao seja feita apenas por
que a exploragdo é proibida por sua legislacio. (BRASIL, 1994, Ata,
anexo, p. 421)

O Acordo também exemplifica inveng¢des que ferem
os principios morais de uma sociedade num determinado
tempo, por exemplo, um dispositivo ou firmaco que visasse a
esteriliza¢do em massa e compulséria da populacio. Dessa forma,
invengdes poderdo nao ser patenteaveis devido a questoes moralis.
As concepgoes de moralidade sao préprias de uma determinada
cultura e periodo historico, sendo assim, alguns sistemas
patentarios nacionais escolhem nao incorporar as suas legislacdes

clausulas polémicas relacionadas a moral.
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O Acordo ainda prevé que nao se possa utilizar o instituto
da patente para prote¢ao de assuntos de interesse do bem comum:

3. Os Membros também podem considerar como nio patenteaveis:
a) métodos diagnésticos, terapéuticos e cirurgicos pata o tratamento
de seres humanos ou de animais; b) plantas e animais, exceto
microorganismos e processos essencialmente biologicos para a
producdo de plantas ou animais, excetuando-se os processos nio-
biolégicos e microbiolégicos [...]. (BRASIL, 1994, Ata, anexo, p. 421)

O Brasil incorporou a sua doutrina juridica os elementos do
Acordo TRIPS por meio da Lei n. 9.279, de 14 de maio de 19906,
que regula direitos e obrigagoes relativos a propriedade industrial
(LPI). Conforme o artigo 18 da Se¢ao III (Das Invengoes e
Dos Modelos de Utilidade Nao Patenteaveis) da LPI, nao sao
patenteaveis:

I — o que for contrario a moral, aos bons costumes e a seguranca, a
ordem e a saude publicas;

II — as substancias, matérias, misturas, elementos ou produtos de
qualquer espécie, bem como a modificacio de suas propriedades
fisico-quimicas e os respectivos processos de obten¢io ou modificagio,
quando resultantes de transformagio do nucleo atémico; e

III — o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos
transgénicos que atendam aos trés requisitos de patenteabilidade —
novidade, atividade inventiva e aplicagdo industrial - previstos no art.
8° e que ndo sejam mera descoberta.

Paragrafo unico. Para os fins desta Lei, microorganismos transgénicos
sdo organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que
expressem, mediante interven¢io humana direta em sua composicio
genética, uma caracterfstica normalmente néo alcancavel pela espécie
em condi¢oes naturais. (BRASIL, 1996, art. 18)

Constata-se que na legislacdo brasileira existem algumas
restricoes em relagdo ao escopo de matéria de patente que se
pratica em outros paises. Por exemplo, no Brasil, em fungao
do paragrafo III do artigo 18 da Lei n. 9.279 (BRASIL, 1996),
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recentemente transcrito, nao é possivel a obten¢io de uma
patente para uma molécula do extrato de uma determinada
planta, enquanto em outros paises isso ¢ possivel. Embora sejam
passiveis de protecao no Brasil os processos de extragao de
uma determinada substancia presente numa planta, bem como
composi¢des que contenham a substancia, por exemplo, num

farmaco, e tenham aplica¢io industrial.

Patenteabilidade: o que pode ser considerado
invento ou invengao

Conforme o artigo 2° da LPI: “A protecao dos direitos
relativos a propriedade industrial, considerado o seu interesse
social ¢ o desenvolvimento tecnolégico e econdémico do Pais
[...]”. Ou seja, a legislagao brasileira chama a luz o papel social da
propriedade industrial, estando no seu bojo o sistema patentario,
mediante concessio de patentes de inven¢do e de modelo de
utilidade. A patenteabilidade de invenc¢des e modelos de utilidade
¢ tratada na legislagao brasileira, na forma nos artigos de 8% a 15
do Capitulo II, Se¢ao Ida LPI. Inicialmente, destaca-se a distingao
dos requisitos das modalidades patente de invengdo e modelo de
utilidade:

Art. 8° E patenteavel a invengao que atenda aos requisitos de novidade,
atividade inventiva e aplicacdo industrial.

Art. 9° E patentedvel como modelo de utilidade o objeto de uso
pratico, ou parte deste, suscetivel de aplica¢io industrial, que apresente
nova forma ou disposicio, envolvendo ato inventivo, que resulte em
melhoria funcional no seu uso ou em sua fabrica¢do. (BRASIL, 1996,
art. 8°, grifo nosso)

Os artigos 13 e 14 da mesma lei refor¢cam a diferenciagao
entre patente de invengao (PI) e modelo de utilidade (MU) no que
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tange ao requisito fundamental da “atividade inventiva” para PI e
“ato inventivo” para MU:

Art. 13. A invencio ¢ dotada de atividade inventiva sempre que, para
um técnico no assunto, nao decorra de maneira evidente ou Obvia do
estado da técnica.

Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que,

para um técnico no assunto, nao decorra de maneira comum ou vulgar
do estado da técnica. (BRASIL, 1996, art. 13 e 14, grifo nosso)

A legislagao brasileira optou por usar uma descricao
negativa para o que se pode considerar invento ou inveng¢ao. Para
tanto, o artigo 10 da Lei n. 9.729 (BRASIL, 1996) enumera os
casos que nao sao matérias passiveis de protecao:

I — descobertas, teorias cientificas e métodos matematicos;
IT — concepgdes puramente abstratas;

IIT — esquemas planos, principios ou métodos comerciais, contabeis,
financeiros, educativos, publicitirios, de sorteio e de fiscalizagao;

IV —as obras literarias, arquitetOnicas, artisticas e cientificas ou qualquer
criacdo estética;

V — programas de computador em si;

VI — apresentacgao de informagdes;

VII — regras de jogo;

VIII — técnicas e métodos operatérios ou cirurgicos, bem como

métodos terapéuticos ou de diagndstico, para aplicacio no corpo
humano ou animal; e

IX — o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biologicos
encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados inclusive o genoma
ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biologicos
naturais. (BRASIL, 1996, art. 10)

As patentes deverdo descrever uma invengdo que seja
nova, util e ndo 6bvia. Segundo o artigo 11 da LPI, “A invencao
e o modelo de utilidade sio considerados novos quando nio
compreendidos no estado da técnica”. Define-se como estado
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da técnica todos os conhecimentos publicos, sejam cientificos,
inventivos ou tecnolégicos, que existam antes do depodsito do

pedido de patente. Para Barbosa (2010, p. 322):

O estado da técnica compreende todas as informacgdes tornadas
acessfveis ao publico antes da data de depdsito do pedido de patente,
por descri¢do escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no
Brasil ou no exterior. Assim, perde-se a novidade ndo somente com a
divulgacio da tecnologia — publicando um paper, por exemplo — mas
também pelo uso da tecnologia.

Barros (2007, p. 195) reforga uma importante caracteristica
da novidade:

Uma das caracteristicas da novidade exigida é a extraterritorialidade
[...], pouco importa em que pafs ocorram os elementos identificadores
do estado da técnica. [...] suficiente uma publicacdo em periédicos ou
sustentacio oral em congresso de noticia técnico-cientifica, em qualquer
pais, para que se tenha a novidade comprometida, caracterizando-se,
destarte, a anterioridade.

O termo também ganha defini¢do e circunstancia legal nos
trés paragrafos do artigo 11 da LPI:

§ 1° O estado da técnica ¢é constituido por tudo aquilo tornado acessivel
ao publico antes da data de depdsito do pedido de patente, por
descri¢do escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou
no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

§ 2° Para fins de aferi¢do da novidade, o contetdo completo de pedido
depositado no Brasil, e ainda nio publicado, sera considerado estado
da técnica a partir da data de depésito, ou da prioridade reivindicada,
desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqientemente.

§ 3° O disposto no paragrafo anterior sera aplicado ao pedido
internacional de patente depositado segundo tratado ou conveng¢io
em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional. (BRASIL,
1996, art. 11, grifo nosso)
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O termo “prioridade” tem significado juridico no ambito
do direito a propriedade industrial. Barbosa (2010, p. 331) aduz
que é

Um dos mais antigos principios internacionais relativos a propriedade
industrial, o direito de prioridade é concedido aos titulares de um
depésito  estrangeiro, em oposicdo a qualquer depdsito nacional
subsequente.

Ele adiciona, “Pelo principio da prioridade, um estrangeiro
pode ter, em todos os demais pafses participes de um ato
internacional, um prazo para requerer seus direitos, sem prejuizo
da novidade e anterioridade” (BARBOSA, 2010, p. 331). Ou seja,
o depdsito mais antigo assegura a anterioridade. além disso, “A
retirada de deposito anterior sem producao de qualquer efeito
dara prioridade ao depdsito imediatamente posterior [...]”,
conforme prevé o artigo 7° da LPI (BRASIL, 1990).

A Convengao da Uniao de Paris, no artigo 4°, estabelece a
prioridade unionista, quando

[..] assegura que, no prazo de doze meses, a divulgacio da Invencio,
ou do Modelo de Utilidade, em decorréncia do primeiro depésito de
um pedido em um dos paises signatarios desse acordo, nio prejudica
o deposito posterior do pedido correspondente em nosso pafs (art.
16 da LPI). (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL, 2015, p. 12)

A prioridade interna, que deve ser requerida no ato do
depdsito do pedido de patente no INPI, ¢ definida no artigo 17
da LPI:

O pedido de patente de invengdo ou de modelo de utilidade depositado
originalmente no Brasil, sem reivindica¢io de prioridade e nio
publicado, assegurara o direito de prioridade ao pedido posterior sobre
a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou
sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano. (BRASIL, 1996, art. 17)
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A partir do conceito de prioridade, desdobra-se outro
termo relacionado: familia de patente, entendido como:

Uma familia de patente é um conjunto de pedidos de patente depositados
ou de patentes concedidas em mais de um pafs para proteger uma
mesma invencdo desenvolvida pelos mesmos inventores. Um ptrimeiro
depésito de pedido de patente é feito em um pais — a prioridade — e em
seguida ¢ estendida para outros escritorios. AINSTITUTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2015, p. 4)

Ou seja, as invengdes siao frequentemente objeto de
pedidos de patentes em varios escritorios de patentes nacionais
ou regionais. Quando existem varias publicagdes para uma
determinada patente (em outros pafses) reivindicando a mesma
prioridade ou prioridades, constitui-se a “familia de patentes”.
Todos esses “membros da familia” tém numeros de prioridade
com datas de prioridade associadas em comum.

No Brasil, a invencao ou o modelo de utilidade nao serao
considerados no estado da técnica quando houver divulgacio
destes promovida pelos casos previstos no artigo 12 da LPI,
considerando que a publicagiao sobre o invento tenha ocorrido
durante “[...] os 12 (doze) meses que procederem a data de
depdsito ou a da prioridade do pedido de patente” (BRASIL,
1996, art. 12). A divulgagao podera ser promovida:

I — pelo inventor;

II — pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI,
através de publicacdo oficial do pedido de patente depositado sem o
consentimento do inventor, baseado em informacdes deste obtidas ou
em decorréncia de atos por ele realizados; ou

IIT — por terceiros, com base em informacSes obtidas direta ou
indiretamente do inventor ou em decorréncia de atos por este realizados.
Paragrafo unico. O INPI podera exigir do inventor declaragdo relativa a

divulgacio, acompanhada ou nio de provas, nas condi¢Ges estabelecidas
em regulamento. (BRASIL, 1996, art. 12)
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A esse perfodo que precede a data de depdsito ou a da
prioridade do pedido de patente, ¢ dado o nome de “periodo
de graca” e tem defini¢do objetiva, como descreve a lei. Barbosa
(2010, p. 324) esclarece que o periodo de graga, para a Organizagao
Mundial da Propriedade Intelectual,

[...] é a excegdo ao principio da novidade, segundo o qual a divulga¢io
promovida pelo inventor, para propdsitos nio comerciais, ou por
terceiros sem sua autorizagdo, nio prejudica o direito a patente.
Nao obstante sua possivel origem, o periodo de graga parece
particularmente 1til no estigio atual, em que muitas vezes o inventor
brasileiro desconhece a regra férrea pela qual qualquer divulgacio
impede a patente.

Ressalte-se que, na maioria dos outros paises, uma
divulgacao publica da invencao antes do depdsito do pedido de
patente resultaria na negativa do pedido. Dai a importancia de se
conhecer a legislacao nacional sobre a matéria, compreendendo-
se as exigencias especificas em todos os paises de interesse para
se encaminhar o processo de protegio (ORGANIZACAO
MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2015).

A pesquisa que abrange uma revisao minuciosa sobre o
estado da técnica, buscando patentes correlacionadas a invengao
e trabalhos cientificos sobte a tematica é conhecida como “busca
de anterioridade”. Recomenda-se que tais conhecimentos devem
ser considerados e amplamente pesquisados antes do deposito
propriamente dito.

O termo “atividade inventiva”, citado anteriormente, é um
dos requisitos essencial de patenteabilidade e relaciona-se com
o conceito de novidade, visto que na sua conceituacio legal o
termo “estado da técnica” esta presente. Outra expressio-chave
decorrente do conceito apresentado pela LPI é “nao obviedade”,
aspecto que deve ser avaliado com atengao. Para Barbosa (2010,
p. 335):
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[..]Jo padrio de avaliacio é o homem especializado na matéria, mas
ndo o maior expoente mundial do setor. Ha um parametro usualmente
utilizado para esta avaliacio, que é do profissional graduado na
especialidade, detentor dos conhecimentos académicos comuns, ¢ da
experiéncia média de um engenheiro ou técnico [...].

Com respeito a0 modelo de utilidade (um), a legislagao
se utiliza do termo ato inventivo, para tratar do requisito de
patenteabilidade. O termo possui um significado difuso, o qual é
conceituado por Barbosa (2010, p. 337) sendo “[...] um minimo
de inventividade além do que seria simplesmente novo”.

Ainda quanto aos requisitos legais para a prote¢io de
invengdes e modelos de utilidade, cabe mencionar o artigo 15
da LPIL: “A invenc¢ido e o modelo de utilidade sao considerados
suscetiveis de aplicagao industrial quando podem ser utilizados
ou produzidos em qualquer tipo de industria” (BRASIL, 1996,
art. 15). Dessa forma, para um produto ou processo ser apto
a patenteabilidade, ele deve atender ao “tripé para requisicao
patentaria”, possuindo, portanto, trés caracteristicas fundamentais
e legais:

1. Novidade: a invengdo devera ser nova, ou seja, nao
deve estar em uso ou ser de conhecimento de outras
pessoas, em nivel mundial. Uma patente ou outra
publicagao qualquer no assunto invalida a novidade.
Assim, quando ha outra patente de mesmo teor ou
artigo cientifico previamente publicado, a invencgdo a
ser patenteada nao pode ser protegida, pois ja esta sob
prote¢ao (patente anterior em vigéncia) ou tornou-se de
“dominio publico” (existe publicagao cientifica anterior
sem prote¢ao patentaria ou existe patente com tempo
de protecao extinto).

2. Aplica¢ao Industrial/Utlidade: este é um requisito
identificado em uma invencao fazendo as seguintes
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perguntas: ¢ uma inveng¢ao util para a sociedade?
Soluciona algum tipo de problema? Caso as perguntas
sejam respondidas de forma positiva e convengam um
especialista da area, considera-se que a inven¢ao atende
o requisito de ser “util”.

3. Nio obviedade/Atividade Inventiva ou Ato Inventivo:
a nao obviedade requer que uma inven¢ao ou modelo
de utilidade ndo seja 6bvio para alguém que é um

especialista na area.

A patente devera também satisfazer outras exigéncias
legais, como prazos relacionados ao tempo no qual a invencao
foi divulgada ao publico, caso tenha sido antes do depodsito do
pedido de patente. Geralmente, as patentes serdo negadas se a
invengao tiver sido divulgada ao publico antes do depésito do
pedido, excluindo a prerrogativa legal do periodo de graca que
possa ser aplicado. Portanto, Barbosa (2010, p. 330) destaca:

Importantissimo, neste contexto, é a prova do momento do invento.
Para satisfazer o requisito do prazo, convém aplicar os exatos
parametros de verificagdo de anterioridade, acima expostos, ainda que
com a énfase oposta.

Tipos de Patentes

Como ja mencionado, as patentes podem admitir diferentes
formas. Podem variar quanto a finalidade: de invencdo e de
modelo de utilidade. Na primeira, obtém-se uma nova solugao
para um problema técnico especifico, dentro de um determinado
campo tecnolégico. Na segunda, se objetiva uma nova forma
ou disposi¢io em objeto de uso pratico ou parte dele, visando

melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricacio.
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Na pratica, a protegdo para modelos de utilidade ¢
geralmente buscada para “inovagdes de natureza adicional” que
possam nao satisfazer aos critérios para patentes de invengao, por
exemplo, inabilidade em demonstrar a atividade inventiva.

Como patente de modelo de utilidade (MU), é possivel
observar o exemplo a seguir que apresenta novas formas para
uma tesoura de poda, produzindo melhoria funcional e de novas
aplicagoes.

Figura 1: (A) Tesoura de poda semiprofissional; (B) Tesoura de poda com cabo
giratoério, que acompanha o movimento da mio, facilitando o corte, e por ser anatomico
e ergonémico, proporciona maior conforto ao operador; (C) Tesoura de poda prépria
para podar galhos e ramos de arvores onde ndo ¢é possivel alcangar com as tesouras
normais

Fonte: Organizacio Mundial da Propriedade Intelectual (2015)

As patentes podem ser categorizadas também quanto a
natureza da solugdo técnica aportada ao objeto: processo, produto

ou equipamento.

As matérias (ou objetos) de patente (produtos, processos,
equipamentos) que podem ser protegidos por ela sao delimitadas
pela legislacao de cada paifs. De uma forma geral, sao concedidas
patentes para:

* dispositivos mecanicos e artigos de manufatura;
* processos e métodos;
* composi¢ao ou compostos quimicos;

* moléculas isoladas e caracterizadas;
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* organismos genéticos/sequéncias genéticas;
* programas de computador (aplicado/embarcado);

* aperfeicoamentos.

Busca de Anterioridade

A busca de anterioridade consiste no levantamento de
informacdes e de evidéncias sobre o “estado da técnica” de
uma determinada invencao para saber se ja foi desenvolvida e
apropriada. Trata-se de uma revisio minuciosa sobre o estado da
técnica, buscando patentes correlacionadas a invengao e trabalhos

cientificos sobre a tematica.

O papel da Busca da Anterioridade é fundamental para a
iniciagdo do processo de Prospecgdao Tecnoldgica, que avalia as
tecnologias existentes, a maturidade da tecnologia em questao
e como ela se insere na sociedade. Numa pesquisa de busca de
anterioridade sao identificados também aspectos de tecnologias
concorrentes e lacunas a serem preenchidas, nas quais é possivel

que determinada tecnologia ou suas variagdes sejam competitivas

(QUINTELLA e al., 2011).

As fontes de informacgdes cientificas, tecnoldgicas e de
mercado utilizadas nas buscas de anterioridade para saber se a
invencao ¢ realmente nova sao diversas, a exemplo de publicacdes
cientificas, resumos de trabalhos apresentados em congressos,
publicagoes técnicas, sifes especializados e bases de dados de
informagoes tecnologicas. As fontes de informagao mais utilizadas
sa0 pesquisas em artigos cientificos, em plataformas académicas
abrangentes, como a da Coordenacao de Aperfeicoamento de
Pessoal de Nivel Superior (CAPES), além de bases de documentos
de patentes, por exemplo, as apresentadas no Quadro 1.
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Quadro 1: Bases de dados de patentes disponiveis on-line

Pais/Organizacio/
Bases de dados de patentes 8 s

Conjunto de paises

Sistemas ou Banco de dados publicos gratuitos

INPI
Brasil
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

USPTO

HEscritério Americano de Patente e Marcas
(USPTO, do inglés United States Patent and
Trademark Office).

Estados Unidos

Espacenet

Escritério Europeu de Patente (EPO, do inglés Unido Buropeia
European Patent Office)

América Latina e

LATIPAT- Espacenet

Espanha
PATENSCOPE OMPI
JPO
Escritério Japonés de Patente (JPO, do inglés Japao
Japan Patent Office)

Sistemas ou Banco de dados privados ndo gratuitos

Derwent Innovations Index® Thomson Reutets

China PAT _
China

China Pat Intellectual Property Office

Fonte: Elaborado pelos autores deste capitulo (2018)

A base de dados da OMPI possibilita consultas em 70
milhdes de documentos de patentes, de cole¢oes nacionais e
regionais. Inclui também na sua base 3,4 milhoes de pedidos
de patentes internacionais publicados (ORGANIZACAO
MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2018).
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A base Derwent Innovations Index contém mais de 16 milhGes
de documentos de patentes, desde 1963 até os dias de hoje.
As informacdes de patente sao coletadas com 41 autoridades
emissoras de patente em todo o mundo e sdao classificadas em
trés categorias: Quimica, Engenharia e Elétrica e Eletronica
(BRASIL, 2018).

Os documentos de patente sao importantes fontes de
informagoes tecnoldgicas e juridicas, apresentadas em formato
padronizado e, segundo a Organiza¢ao Mundial da Propriedade
Intelectual (2015, p. 4), podem:

Evitar a duplicacio de esforcos de pesquisa e desenvolvimento;
Determinar a patenteabilidade de suas invencées; Evitar infringir
patentes de outros inventores; Estimar o valor de suas patentes ou
de outros inventores; Explorar a tecnologia de pedidos de patentes
que nunca foram concedidos, e patentes que nio sio validas em
certos paifses ou sio ndo mais em vigor; Ganhar inteligéncia sobre as
atividades inovadoras e direcio futura de concorrentes de negocios;
Extrair, analisar e rever as principais tendéncias em campos técnicos
especificos, nomeadamente os de interesse publico, como os que se
referem a questoes de saude e meio ambiente.

A partir dos objetivos da busca de anterioridade, definem-
se os critérios e parametros que irdo compor o escopo da busca.
Critérios que poderao ser aplicados em diversos campos do
documento a exemplo de titulo, resumo, quadro reivindicatorio

ou mesmo no documento inteiro.

Destaca-se aqui a necessidade de compreender as
caracteristicas e as especificidades do invento, assim como
a identificacio da area tecnoldgica para subsidiar a escolha
das palavras-chave que irdo compor a estratégia de busca de
anterioridade. Segundo Linhares (2017, p. 700):

O profundo conhecimento da inven¢io e do estado da técnica é
importante para conseguir mensurar o que foi encontrado nas buscas
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de anterioridade para que se tenha a nocio exata quanto a efetividade
dos seus possiveis e provaveis desdobramentos para a concessiao de um

pedido de patente.

Conhecer suficientemente a inven¢ao e enquadra-la de
forma adequada no campo do conhecimento torna-se importante
devido a identificagio e a utiliza¢do dos codigos de classificagao
de patentes de interesse relevantes para a pesquisa.

Esse tema sera abordado mais amplamente no Capitulo

Busca de Anterioridade do livro dedicado a Prospecgao
Tecnologica da Cole¢io PROFNIT.

Dados Gerais e Classificagdo de Patentes

O documento de patente segue padrOes internacionais
e deve apresentar uma “folha de rosto” (Figura 2), que traz o
conjunto de informagées importantes para identificagdo: o
numero da patente, a data de depésito, a data de publicagao, a
classificacdo internacional, titulo e resumo. Ou seja, a folha de
rosto deve apresentar os elementos bibliograficos contidos no
pedido de patente por meio do Cdédigo para Identificacio de
Dados Bibliograficos ou Identificagdo Numérica Internacional
de Dados Bibliograficos (INID). O significado de cada uma
dessas identificacbes numéricas (ou codigos) ¢ disponibilizado
pela Organiza¢ao Mundial da Propriedade Intelectual.

Todos os pedidos de patentes publicados sao classificados
nas areas tecnologicas as quais pertencem. A classificagio de
patente tem como objetivo inicial estabelecer uma ferramenta
de busca eficaz para a recuperagio de documentos de patentes
pelos escritorios de propriedade intelectual e demais usuarios.
O INPI adota a Classificacao Internacional de Patentes (IPC —
sigla do inglés International Patent Classification) e, desde 2014, a
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Classificagao Cooperativa de Patentes (CPC) para classificar os
pedidos.

Observa-se ja na folha de rosto do pedido de patente a
classificagao internacional, o que ¢é de extrema importincia
para a pesquisa. Barros (2007, p. 206) refor¢a que é “[...] o que
interessa a qualquer pesquisador, porquanto nela se sistematizam
as informagoes técnicas da patente”.

Figura 2: Folha de rosto de pedido de patente depositado no INPI

Fonte: Adaptada de Instituto Nacional da Propriedade Industrial (2010)

Observa-se ja na folha de rosto do pedido de patente (Figu-
ra 2) a classificagdo internacional, o que ¢ de extrema importancia
para a pesquisa. Barros (2007, p. 206) reforca que é “[...] o que
interessa a qualquer pesquisador, porquanto nela se sistematizam
as informagoes técnicas da patente”.
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A IPC é o sistema de classificacdo internacional, criado a
partir do Acordo de Estrasburgo (1971), cujas areas tecnologicas
sao divididas em sec¢bes. Dentro de cada secio, ha subdivisdes
de classes, e dentro dessas subdivisdes ha subclasses, grupos
principais e subgrupos, conformando um sistema hierarquico. As
oito sec¢des sao identificadas com as letras de A a H (INSTITUTO
NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2017),
conforme listadas a seguir:

* Seciao A — Necessidades Humanas;

* Segdao B — Operagoes de Processamento; Transporte;

* Secio C — Quimica; Metalurgia;

* Segao D — Texteis; Papel;

* Secio E — Construcdes Fixas;

* Se¢aio F — Engenharia Mecanica; Iluminagio;
Aquecimento; Armas; Explosio;

* Secio G — Fisica;

* Secao H — Eletricidade.

A IPC divide a tecnologia em oito se¢cdes com
aproximadamente 70.000 subdivisoes. Cada subdivisao tem um
simbolo que consiste em algarismos arabicos e letras do alfabeto
latino. Os simbolos apropriados da IPC sio indicados em cada
documento de patente, dos quais mais de 1.000.000 foram emitidos
a cada ano nos ultimos 10 anos. Os simbolos IPC sao divulgados
pelo escritério nacional ou regional de propriedade industrial
e, para documentos do Tratado de Cooperacio em Matéria de
Patentes (PCT), pela Autoridade de Pesquisa Internacional
(ISA) (ORGANIZACAO MUNDIAL DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL, 2018).
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Em 2010, os escritérios norte-americano e europeu, USPTO
e o EPO, lancaram em coopera¢do um sistema de classificagao
de patentes, o chamado CPC. A Classificagio Cooperativa de
Patentes usa o Sistema Europeu de Classificacao (ECLA) como
base e incorpora as melhores praticas de classificagao do USPTO.
Portanto, a CPC é um sistema de classificacao desenvolvido em
conjunto, baseado na IPC, sendo mais detalhado do queaIPCe tem
por finalidade melhorar a busca de patentes (ORGANIZACAO
MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2018).

Para fins de exemplificacio, o Quadro 2 apresenta as
subclasses e os subgrupos associados a classe H quando se deseja
classificar uma patente referente a células a combustivel com
eletrolitos solidos:

Quadro 2: Exemplo de classificacio internacional de um invento referente a células a
combustivel com eletrélitos sélidos

Classificagio Titulo/denominagao

Segio H Eletricidade

Classe HO1 Elementos Elétricos Basicos

Processos ou meios, por ex., baterias,
Subclasse HO1M para a conversdo direta da energia
quimica em energia elétrica

Grupo HO1MS oCélulas a combustivel; Sua fabricacio

ee(C¢lulas a combustivel com eletrolitos
Subgrupo | HO1MS8/10 L.
sélidos

Fonte: Elaborado pelos autores deste capitulo (2018)

Logo, uma patente intitulada “Células a combustivel
com eletrolitos sélidos” recebera a classificacio HO1M8/10.
Portanto, a hierarquia se da por uma diferenciagio ordenada
de forma decrescente, ou seja, do campo tecnoldgico para as
especificidades, os chamados niveis da tecnologia, denominados
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secdo, classes, subclasses, grupos e subgrupos. Segundo Barros
(2007, p. 208), a hierarquizaciao “Entre os grupos ela é expressa
pelo nimero de pontos que precedem os subgrupos, e nao por

sua numeracio’.

O Deposito de Pedido de Patente

Apesar das varias etapas e dos exames realizados, ocorre que
escritérios nacionais, regionais e internacionais podem propiciar
a concessao de patentes frageis ou mesmo equivocadas. Um
dos possiveis motivos atribuidos a essas ocorréncias é o grande
volume recente de depdsito de pedidos de patente em todo o
mundo e de incentivos inapropriados aos examinadores para a
realizacdo da concessao e dos procedimentos tendenciosos que
favorecem o requerente de patente (FARREL; MERGES, 2004).

No sistema patentario brasileiro, o INPI é o orgio
responsavel por acolher os pedidos de patente e instituir os meios
e os procedimentos em conformidade com a doutrina vigente,
ou seja, cumpre o disposto no artigo 19 da LPI. O documento
“Indicadores de Propriedade Industrial 2018, publicado pelo
o0rgio (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL, 2018, p. 10), registra um aumento no nimero
de depdsitos no periodo de 2010 a 2013 e decréscimo de 2014
a 2017. A Figura 3 apresenta os pedidos de patente depositados
considerando-se as patentes de invencao, o modelo de utilidade e
os certificados de adi¢ao (PI+MU+CA) no periodo de 2008-2017.
Comportamento semelhante foi observado com os depdsitos
via PCT, enquanto o numero dos depdsitos diretos manteve-se
constante em maior parte do periodo avaliado.

' Informagdes complementares sobre o tema podem set obtidas em: <http://
www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/ classificacao-de-patentes>.
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Figura 3: Pedidos de patente depositados (PI+MU+CA), 2008-2017

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (2018)

A legislagao brasileira estabelece os elementos necessarios
para o pedido de patente, conforme os incisos:

I — requerimento;

II — relatério descritivo;

IIT — reivindicacdes;

IV — desenhos, se for o caso;
V — resumo; e

VI — comprovante do pagamento da retribuicdo relativa ao depésito.
(BRASIL, 1996, art. 19)

No entanto, o pedido que nio contiver todos os itens
descritos anteriormente, de acordo com o artigo 21 da LPL

[...] podera ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que
estabelecera as exigéncias a serem cumpridas, no prazo de 30 (trinta)
dias, sob pena de devolu¢io ou arquivamento da documentacio.

(BRASIL, 1996, art. 21)

Ainda ¢ previsto na LPI o certificado de adigao, que visa a
proteger um aperfeicoamento ou desenvolvimento introduzido
no objeto da invengdo e elaborado em matéria para a qual ja
se tem um pedido depositado ou mesmo a patente concedida
(PARANAGUA; REIS, 2009). Nio ¢ necessirio que o objeto
do certificado de adi¢do tenha atividade inventiva, desde que a
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matéria se inclua no mesmo conceito inventivo. Paranagua e Reis
(2009, p. 30) aduzem que o certificado geralmente contribui com
“[...] detalhamentos de uma patente ou deposito e nao constituem
inovagio suficiente que merega novo depdsito ou nova patente”.
Os autores ainda acrescentam “O certificado de adi¢ao é acessorio
a patente, e seu prazo finda quando findar o prazo da patente
principal” (PARANAGUA; REIS, 2009, p. 30).

Segundo Barbosa (2002, p. 339), conceito inventivo é outro
requisito de patenteabilidade e pode ser definido

[..] como a resolu¢do de um tdnico problema técnico. Assim, se patra
fabricar um novo produto especifico, é necessario utilizar um novo
aparelho, e utilizar um novo processo, a andlise teleoldgica indica a
existéncia de um sé conceito inventivo.

O INPI, em sua publica¢io intitulada Manualpara Depositantes
de Patentes, auxilia o usuario quanto aos procedimentos necessarios
para a realizagao do depdsito do pedido, além de informar sobre
conceitos basicos da matéria (INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2015).

As Condigoes do Pedido de Patente

A LPI, na Secao II, estabelece as condi¢oes do pedido
de patente de invencdo e patente de modelo de utilidade. Entre
essas condigoOes, destaca-se o fato de as patentes de invengio

“compreenderem um Gnico conceito inventivo”, conforme artigo
22 da LPI (BRASIL, 19906).

Quanto ao modelo de utilidade

[...] tera de se referir a um Gnico modelo principal, que podera incluir
uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes
construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico-
funcional e corporal do objeto. (BRASIL, 1996, art. 23)
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Outra condi¢ao fundamental prevista em lei é a chamada
“suficiéncia descritiva” qualidade atribuida ao relatério. Ou seja,
o invento devera estar descrito de forma clara e suficiente, “[...]
de modo a possibilitar sua realizacdo por técnico no assunto
e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execugao”
(BRASIL, 1996, art. 24). Por fim,

As reivindicacoes deverdo ser fundamentadas no relatério descritivo,
caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo
claro e preciso, a matéria objeto da protecdao. (BRASIL, 1996, art. 25)

A descricao da invencdo deve ser suficientemente e
caracterizada de forma adequada pelo requerente, conforme
as especifica¢oes detalhadas no relatério descritivo. Braga ez al.
(2018, p. 60, tradugao livre) reforcam ainda:

Durante o processo de exame, presume-se que o requerente descreveu
sua invencdo de maneira suficiente [...] uma vez que o examinador
tenha pesado todas as evidéncias e estabelecido uma base razoavel
para questionar a habilitagao fornecida para a invencio reivindicada, o
onus recai sobre o requerente para apresentar argumentos persuasivos,
apoiados por provas adequadas quando necessirio, que um perito
na arte seria capaz de fazer e usar a invencio reivindicada usando a
especificacio como guia.

A LPI ainda prevé o caso de pedido de patente que envolva
material biolégico, o qual, devido a sua natureza singular, nao
possa ser descrito satisfatoriamente no relatério descritivo e que
nao esteja “acessivel ao publico”, devera ser realizado o depodsito

suplementar do material. (BRASIL, 1996, art. 24, paragrafo tnico).

Os Cronogramas para o Depdsito de um Pedido de Patente

Como ja mencionado, a patente ¢ um titulo temporario.
Os prazos de vigéncia sio definidos pela LPI: “A patente de
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invengao vigorara pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo
de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de
depésito” (BRASIL, 1996, art. 40). A exploracio na forma
de monopolio finda aos 20 anos. Ou seja, a partir de 20 anos,
considera-se que o monopdlio foi extinto e que a inveng¢ao vai
para dominio publico, e as patentes de modelo de utilidade tém
uso restrito ao proprietario por 15 anos.

A LPI também define um prazo de vigéncia da PI e do MU
no paragrafo unico do artigo 40:

O prazo de vigéncia nao sera inferior a 10 (dez) anos para
a patente de invenc¢ao e a 7 (sete) anos para a patente de modelo
de utilidade, a contar da data de concessao, ressalvada a hipotese
de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do
pedido, por pendéncia judicial comprovada ou por motivo de
forca maior. (BRASIL, 1996, art. 40)

Para o depdsito de um pedido de patente no Brasil, as
principais exigéncias podem ser destacadas no cronograma
apresentado na Figura 4.

Figura 4: Cronograma do depésito de patente no Brasil

Depésito Publicagao Exame Extingdo
0 18 meses 36 meses 20 anos

' Exigéncia do examinador Acgdes judiciais

Terceiros

Contrafator

Fonte: Adaptada de Instituto Nacional da Propriedade Industrial (2017)

O tempo zero (0) representa a data do depdsito e cumpre
as etapas descritas a seguir:
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(i) Apds o depésito do pedido no INPI, ele é submetido ao exame
formal preliminar e, se considerado propriamente documentado, a data
de recepgio (protocolo ou entrada no INPI) é considerada a data do
deposito;

(i) O pedido de patente permanece em sigilo por dezoito meses
contados a partir da data de depédsito ou da data de sua prioridade
mais antiga, caso exista alguma. Apods os dezoito meses de sigilo, o
pedido ¢ publicado na Revista da Propriedade Industrial (RPI) que é
publicada semanalmente no site do INPI. Essa publicacio pode ser
antecipada a requerimento do depositante, entretanto, isso nao acelera
o exame técnico. Ap6s a publicacio e até o final do exame, terceiros
interessados podem submeter documentacio para subsidiar o exame;

(iii) O exame do pedido de patente deve ser requerido pelo depositante
ou por terceiros interessados, apés o prazo de 36 meses contados da
data do depdsito. Caso o exame do pedido nio seja requisitado, o
pedido ¢ arquivado. O exame técnico contém um relatério de busca e
parecer relativo a patenteabilidade, adaptacdo a natureza reivindicada
(PT ou MU), necessidade de reformulacio ou divisdio do pedido e
exigéncias técnicas;

(iv) A decisio do exame pode ser: indeferimento ou deferimento.
No caso do deferimento, o depositante tem 60 dias para pagar para a
expedi¢ao da carta patente. O depositante tem até o 36°, més contados
a partir do depésito, para requerer 0 exame substantivo ou exame de
mérito ao INPIL. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL, 2018, p. 9)

Como apresentado na Figura 4, a publicagdo do pedido de
patente na Revista da Propriedade Industrial (RPI) ocorre no prazo
de 18 meses contados do depodsito. Paranagua e Reis (2009, p. 17)
afirmam que no periodo de sigilo:

[..] ja ¢é licito ao titular do pedido licencia-lo voluntariamente ou
produzir a inveng¢do, com possibilidade de obter indenizagio pela
exploracdo indevida — caso haja concessdo da patente ao fim do
procedimento administrativo — retroativa a data da publicagio do
pedido da patente ou, mesmo antes da publicagio do pedido da patente,
do infcio da exploragdo indevida, nesta ultima situagdo caso tenha
havido conhecimento do conteudo depositado antes da publicacio do

pedido.
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Os custos de deposito de patente no Brasil sao estipulados
pelo INPI e sofrem variagdo se forem requisitados por meio
eletronico ou em papel, ja que é possivel obté-la a partir do size do
INPT”. Conforme discriminado na Figura 2, as fases do processo,
desde o depdsito, a publicagao, o pedido de exame técnico, ente
outras, exigem o pagamento de retribui¢des ou de taxas que sio

pagas por Guia de Recolhimento da Uniao (GRU).

Para o depésito do pedido de patente em outros paises,
pode-se utilizar um grande mecanismo, ou sistema, conhecido
como Sistema PCT, sigla do inglés, traduzido como Tratado de
Cooperagao em Matéria de Patentes (Patent Cooperation Treaty),
assinado em 19 de junho de 1970 e modificado em 1979, 1984
e 2001. Foi incorporado ao ordenamento juridico brasileiro por
meio do Decreto Legislativo n. 110, de 30 de novembro de 1977
(BRASIL, 1977).

Trata-se de um acordo multilateral administrado pela
Organizagao Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), que
dispoe sobre o depdsito, a pesquisa (busca por anterioridades), a
publicacio e o exame de pedidos internacionais. O Tratado possui
152 (cento e cinquenta e dois) paises-membros (ORGANIZACAO
MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2017).

O PCT facilita a obtencao de patentes nos paises
contratantes prevendo o deposito de um pedido internacional,
que pode, em seguida, ser processado nos diversos escritorios
oficiais nacionais ou regionais designados dos Estados integrantes
do PCT. O processo envolve varias etapas e¢ destaca-se pelas
chamadas fase internacional e fase nacional. O cronograma
apresentado na Figura 5 apresenta as etapas basicas do depdsito
de um Pedido de acordo com o PCT. A fase internacional abrange
o petriodo do décimo segundo més, contados a partir do depdsito
do pedido, ao trigésimo mes, apds isso, o pedido entra na fase

2 Site do INPI: <http://www.inpi.gov.br/pedidos-em-etapas/pague-taxa>.
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nacional do pafs ou dos paises selecionados para a realiza¢ao da
prote¢io (ORGANIZACAO MUNDIAL DA PROPRIEDADRE
INTELECTUAL, 2017).

Figura 5: Etapas bésicas do dep6sito de pedido de patente via CUP e via PCT

Fonte: Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual (2017)

Tipicamente, o inicio do cronograma de um pedido PCT
ocorre quando um requerente deposita um pedido de patente
nacional em um determinado pais, no caso do Brasil no INPL
Em seu pedido PCT subsequente, ele pode reivindicar a data de
depdsito do pedido local como “data de prioridade”. Ha uma
série de datas importantes a serem observadas até chegar a fase

nacional, como mostra o cronograma acima.

Os pedidos depositados diretamente no INPI contam com
um periodo de sigilo (18 meses) e apenas recebem a classificacao
pelo examinador antes de serem publicados. Para pedidos
depositados via PCT, o exame de admissibilidade, que ocorre em

fase nacional, pode levar a um retardo na publicagao.

Os pedidos depositados via PCT [..] ja receberam a classificacdo
e tiveram a publicacdo internacional, mas passam por um exame de
admissibilidade no INPI para verificar as informacées da publicacio
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internacional e, caso necessario, reclassifica-los. Estes pedidos sio
publicados no Brasil apés o exame de admissibilidade. INSTITUTO
NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2018, anexo, p. 5)

Os requerentes devem entrar na fase nacional antes da
expiragao do limite de tempo estabelecido no artigo 39(1)
do PCT. O limite minimo sao 30 meses, a partir da data de
prioridade. Quando entrar na fase nacional, o requerente deve
satisfazer certas exigéncias nacionais. Elas incluem o pagamento
das taxas nacionais e, quando necessario, o deposito de traducoes
do pedido conforme depositado e¢/ou emendado. Muitos paises
requerem que atos adicionais sejam completados ao entrar na

fase nacional, como a indicagao dos agentes locais.

A Figura 6 apresenta uma excelente visao, na forma de um
esquema-resumo, do PCT, no qual sdo evidenciados os atores do
processo. Para aprofundar os estudos sobre o depdsito de um
pedido via o Sistema PCT, sugere-se consultar PCT Applicant’s
Guide e a PCT Newsletter.

Figura 6: Atores envolvidos na tramitagido de um pedido de patentes via PCT

Fonte: Organizacio Mundial da Propriedade Intelectual (2018)

Série Conceitos e Aplicacdes de Propriedade Intelectual



Patentes de Invencao e Modelo de Utilidade

129

Nocdes sobre Redagido de Patentes

O pedido de patente ¢ um documento previsto na LPI
(BRASIL, 1996) que deve ser redigido de forma clara e precisa
e também deve possuir um formato especifico e particular
conforme as normativas publicadas pelo 6rgao responsavel,
segundo a legislacao de cada pais.

No Brasil, de acordo com o artigo 19 do Capitulo 111 da Lei
n.9.279 (BRASIL, 1996), o pedido de patente deve apresentar uma
estrutura que contenha Relatério Descritivo, Reivindicagoes,
Resumo, Desenhos (se aplicaveis) e Listagens de Sequéncias
(se aplicaveis). Cabe ao INPI definir e publicar as normas que

deverao ser atendidas com relacdo a estrutura e ao formato.

A redagao dos itens descritos a seguir deve obedecer as
Instrucdes Normativas n. 30 e n. 31 do INPI, que estabelecem
normas gerais de procedimentos para explicitar e cumprir dispo-
sitivos da LPI no que se refere as especificagbes (INSTITUTO
NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2013).

Relatério Descritivo

O relatério descritivo é elemento fundamental do pedido
de patente e, de acordo com a LPI,

[..] devera descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a
possibilitar sua realizacdo por técnico no assunto e indicar, quando for
o caso, a melhor forma de execugao. (BRASIL, 1996, art. 24)

O relatério descritivo deve ser suficientemente rico para
descrever de maneira ampla as modalidades de realizacido da
invencao e ser suporte para a redagdo do quadro reivindicatério.

E fundamental que o relatério tenha suficiéncia descritiva
que garanta suportar bem as reivindicagdes. Adicionalmente, o
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relatério descritivo deve conter uma revisio do estado da técenica,
para demonstrar a singularidade da sua invengdo. A revisio da
técnica visa mostrar o que ja foi protegido anteriormente por
patente ou que ja faz parte do estado da técnica e tem a pretensao

de apresentar como a sua inven¢do é nova e tem aplicagao
industrial (ORGANIZACAO MUNDIAL DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL, 2015).

Uma orientagao usual é construir alguns paragrafos-chave,
como sugeridos a seguir, nao sendo estes limitantes.

Paragrafo 1: breve descrigao da invenc¢ao com aplicagoes,
usualmente comegando com “A presente invencdo trata de”
(apresentar em poucas palavras o campo tecnolégico da invengao).

Paragrafo 2: introdugao breve descrevendo cada um dos
elementos necessarios para que exista esta patente.

Paragrafo 3: descricio do estado da técnica, incluindo
referéncias as patentes e aos artigos ja existentes. Para cada caso,
colocar as vantagens e as desvantagens.

Paragrafo 4: descrever brevemente a invengdo e suas
vantagens. Detalhar, de modo ordenado, as vantagens da
invencdo em relagio aos outros inventos e/ou aos produtos
existentes no mercado. Descricao da inven¢ao com magnitudes
de grandezas, por exemplo, (detalhes de faixas de aplicacdo e/ou
funcionamento). Dar exemplos demonstrativos nao limitantes do
invento, mostrando e enfatizando suas vantagens em relaciao aos
demais ja existentes e/ou ji utilizados pela sociedade.

Reivindicagoes de Patente

Segundo a LPI,

As reivindicagdes deverdo ser fundamentadas no relatério descritivo,
caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo
claro e preciso, a matéria objeto da protegao. (BRASIL, 1996, art. 25)
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Dessa forma, as reivindicagdes compreendem os limites
legais de protegdo, ou seja, o escopo de protegao provido por
uma patente. Barros (2007, p. 212) acrescenta que o depositante,
“[...]disponibiliza, assim, as bases técnico-juridicas do pedido e,
por isso, delimita a prote¢ao patentaria pretendida”.

Embora as jurisdi¢oes em todo o mundo possam aplicar
diferentes doutrinas legais para interpretaciao das reivindicagdes,
na teoria que mais prevalece, as reivindica¢Oes estabelecem os
limites externos da protecio da patente (ORGANIZACAO
MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2015).

O artigo 3° da Instru¢ao Normativa n. 30, do Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (2013) define as
especificacées quanto a quantidade, a numeragao e as categorias

das reivindica¢oes.

Formato da Reivindicacio de Patente

Uma reivindicagao de patente ¢ tradicionalmente redigida
como uma sentenga Unica na maioria dos paises. Cada uma
dessas “sentencas” é precedida por um ndmero, o qual se torna
o identificador da reivindicacao, por exemplo, “Reivindicacao 17.
Quanto a estrutura da reivindicagdo de patente, esta apresenta
trés partes: o preambulo, a frase de transigdo e o corpo.

O preambulo ¢ uma frase introdutéria que identifica a
categoria da invengao protegida pela reivindica¢ao em questao, que
pode ser um aparelho ou dispositivo, um artigo, uma composi¢ao,
um método ou processo. Para melhor elucidagdao, no Quadro 3
sdo apresentados dois exemplos (ORGANIZACAO MUNDIAL
DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2015).
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Quadro 3: Exemplos para entendimento do uso do preambulo na elaboragio da
redacio das reivindica¢des de um pedido de patente

Exemplo 1

Um requerente de patente inventou um dispositivo de cozimento de
arroz. Uma vez que o objetivo dessa invencdo é cozinhar arroz, o

preambulo e o titulo devem ser lidos da seguinte forma:
U dispositivo para coginbar arroz;

a) suponha que o requerente da patente saiba que a sua invencio
podera ser usada para o cozimento de todos os tipos de grios.

Entdo, um preimbulo mais amplo poderia ser lido como:
Unm dispositivo para cozinbar gréos,
b) suponha, ainda, que o requerente da patente saiba que a sua
inven¢do podera ser usada para o cozimento de vegetais ou,
ainda, para fundir queijo para preparacio de fondue, entdo, um

preambulo mais amplo poderia simplesmente ser lido como:

U dispositivo para coginbar.

Exemplo 2

Um requerente de patente deseja reivindicar um método singular de

produzir cha. Em tal caso, o preambulo seria lido como:

Uz método para produzir chay

a) novamente, suponha que o inventor acredite que seu método

possa ser aplicavel a producido de qualquer bebida proveniente de
uma substincia de plantas, entio, um preambulo mais amplo seria
lido como:

Um miétodo para produzir uma bebida a base de plantas;

b) suponha que o inventor também acredite que o seu método possa
ser aplicavel na produgdo de qualquer bebida quente, entdo, um
preambulo mais amplo que o primeiro preambulo citado acima

poderia ser lido como:

Um miétodo para producio de uma bebida quente.

Fonte: Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual (2015)
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As frases de transigdo podem usar termos que dio
conotacao aberta ou fechada. As frases com conotag¢ao aberta nao
excluem quaisquer adicionais elementos ou etapas de métodos
nao descritos, ou seja, ndo excluem outras possibilidades, sao
inclusivas. Sao exemplos de termos que caracterizam as frases com
conotagao aberta: “compreendendo”, “incluindo”, “contendo”,
e “caracterizado potr”. Esses termos foram construidos ou
interpretados para significar “incluindo os elementos seguintes,
mas, nao excluindo outros” e sio admitidos pelas normas norte-

americanas.

No Brasil, a Instrucio Normativa n. 30, de 4 dezembro
de 2013, define como obrigatério o termo de transicao
“caracterizado por” (INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2013). Utiliza-se a expressdao
“caracterizado por” para separar o que ja ¢ conhecido no estado
da técnica daquilo que foi inventado.

O termo “consistindo de” que da conotagao fechada, o
qual esta presente nas frases fechadas, limita a reivindicacdo a nada
mais que os elementos especificamente descritos. A reivindicagao
cobre apenas os elementos referidos e a nenhum outro mais.
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Quadro 4: Exemplo para entendimento do uso da frase de transi¢do na elaboragao da
redacio das reivindica¢des de um pedido de patente

Exemplo 1

Uso do termo aberto: a invencéo se refere a um lapis com uma borracha

e um efeito luminoso fixado a ele. Uma reivindicagio pode ser lida como:
Um dispositive, compreendendo:

um lapisy

uma borracha fixada a nma extremidade do lapis; e

um efeito luminoso fixado ao centro do lapis.

Exemplo 2

Uso do termo fechado: o exemplo anterior terminado com termo aberto

pode ser reescrito na forma fechada, da seguinte forma:
Um dispositivo, consistindo de:

um lapisy

uma borracha fixada ao lipis; e

um efeito luminoso fixado ao lapis.

Fonte: Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual (2015)

Ao se utilizar a expressao “consistindo de”, a reivindicagao
se torna uma reivindicagdo fechada, incluindo apenas os trés
elementos descritos, o lapis, a borracha, o efeito luminoso e nada
mais. Por outro lado, no Exemplo 1 do Quadro 4, a reivindicagao
deixa aberta a possibilidade de incluir uma tampa para o lapis.

O corpo de uma reivindicagio ¢é a por¢ao que se segue a
frase de transicao. O corpo da reivindicacao relata os elementos
e as limitagoes da reivindicagao. O corpo também explica como
os diferentes elementos existem em relacionamento entre si.
Basicamente, o corpo da reivindicagao relata e relaciona todos os
elementos da reivindicacao.

Para a protecio de uma invengdo, pode-se utilizar mais
de uma ou mais reivindicagdes, desde que se refiram a um
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unico conceito inventivo. No caso de um pedido de modelo
de utilidade (MU), esse pedido devera conter uma unica
reivindicagdo independentemente que descreva o modelo,
definindo integralmente todas as caracteristicas de forma ou de
disposicao introduzidas, essenciais para a obtencao da melhoria
funcional. Nos MUs, as reivindicagcdes dependentes sdo aceitas
somente em casos especiais (ORGANIZACAO MUNDIAL DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2015).

Reivindicacoes Multiplas

O numero de reivindicacbes de uma invencao deve
ser suficiente para definir adequadamente a tecnologia
pretendida (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE

INDUSTRIAL, 2013). Segundo as normativas do INPI, sao
definidas as reivindicagoes independes e as dependentes.

As reivindica¢des independentes sdo definidas no artigo 5°
da Instrucao Normativa n. 30 e

[..] a protecio de caracteristicas técnicas essenciais e especificas
da invencdo em seu conceito integral, cabendo a cada categoria
de reivindicagdo pelo menos uma reivindicacio independente.
(INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL,
2013, art. 5°)

O mesmo artigo define as suas especificagoes:

II. Cada reivindicacio independente deve corresponder a um
determinado conjunto de caracteristicas essenciais a realizacdo da
invengio, sendo que somente serd admitida mais de uma reivindicagio
independente da mesma categoria se tais reivindicagbes definirem
diferentes conjuntos de caracteristicas alternativas e essenciais a
realizacdo da invencdo, ligadas pelo mesmo conceito inventivo;

III. As reivindicacoes independentes de categorias diferentes, e
ligadas pelo mesmo conceito inventivo, em que uma das categorias
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seja especialmente adaptada a outra deverdo ser formuladas de
modo a evidenciar sua interligacio, empregando-se, na parte inicial
da reivindicacio, expressdes, como por exemplo: “Aparelho para
realizagdo do processo definido na reivindica¢io...”, “Processo para a
obtencio do produto definido na reivindicagao...”.

IV. As reivindicacbes independentes devem, quando necessario,
conter, entre a sua parte inicial e a expressdo “caracterizado por”, um
preambulo explicitando as caracteristicas essenciais a definicio da
matéria reivindicada e j4 compreendidas pelo estado da técnica;

V. Apds a expressio “caracterizado por” devem ser definidas as
caracteristicas técnicas essenciais e particulares que, em combinac¢io
com os aspectos explicitados no preambulo, se deseja proteger; VI.
as reivindica¢des independentes podem servir de base a uma ou mais
reivindicagbes dependentes, devendo ser agrupadas pela categoria
(INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL,
2013, art. 5°).

O artigo 6° da Instru¢do Normativa n. 30 define as
reivindicagdes dependentes:

[...] sdo aquelas que, mantida a unidade de invencio, incluem todas as
caracteristicas de outra(s) reivindicacio(Ges) anterior(es) e definem
detalhamentos dessas caracteristicas e/ou caracteristicas adicionais que
nao sejam consideradas caracteristicas essenciais da invencio, devendo
conter uma indicacdo de dependéncia a essa(s) reivindicacio(Ges) e
a expressio “caracterizado por”. (INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2013, art. 6°)

Da mesma forma, as reivindicagdes dependentes siao
especificadas no artigo 6° da Instrugcao Normativa n. 30:

II. As reivindicagdes dependentes nao devem exceder as limitacGes das
caracteristicas compreendidas na(s) reivindicagao(Ges) a que se referem;
III. Nas reivindica¢bes dependentes devem ser definidas, precisa e
compreensivelmente, as suas relagoes de dependéncia, nio sendo
admitidas formulagdes do tipo “de acordo com uma ou mais das

reivindica¢des...”, “de acordo com as reivindicacdes anteriores/
precedentes...”, “de acordo com quaisquer das reivindicagdes
anteriores/precedentes”, “de acordo com uma das reivindicagdes
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antetiores/precedentes” ou similares. A formula¢io do tipo “de acordo
com qualquer uma das reivindicagdes antetiores/precedentes” ¢é aceita;

IV. Qualquer reivindicacdo dependente que se referir a mais de uma
reivindicagdo (reivindicacio de dependéncia multipla) deve se reportar
a essas reivindicacGes na forma alternativa ou na forma aditiva, sendo
permitida somente uma das formulacées, ou alternativa ou aditiva, para
todas as reivindicaces de dependéncia multipla, desde que as relagdes
de dependéncia das reivindicacoes estejam estruturadas de maneira
que permitam o imediato entendimento das possiveis combina¢des
resultantes dessas dependéncias;

V. As reivindica¢oes de dependéncia multipla, seja na forma alternativa
ou aditiva, podem servir de base a qualquer outra reivindicagio de
dependéncia multipla, desde que as relacbes de dependéncia das
reivindicagbes estejam estruturadas de maneira que permitam o
imediato entendimento das possiveis combinag¢Ses resultantes dessas
dependéncias;

VI. Todas as reivindicagbes dependentes que se referirem a uma ou
mais reivindicagbes prévias, deverdo ser agrupadas de modo a trazer
concisdo a estrutura do quadro reivindicatério. Para compreensio da
matéria pleiteada, a reivindicagdo dependente deve ser lida em conjunto
com a correspondente independente INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2013, art. 6°)

Desenbos

Sio representagoes dos aparelhos, pecas e acessorios,
esquemas elétricos, diagramas de bloco etc., que sejam
imprescindiveis para a compreensao da tecnologia. Os desenhos
sao utilizados em situagbes nas quais sao necessarios para
a elucidagdo clara e objetiva do invento. De acordo com a
Instrucao Normativa n. 30 (INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2013):

Os desenhos, fluxogramas e diagramas, esquemas graficos deverdo:

I. Ser isentos de textos, rubricas ou timbres, podendo conter apenas
(194 bl

termos indicativos (tais como “agua”, “vapor d’agua”, “aberto”,
“fechado”, corte “AA”, etc.), e palavras-chave;
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II. Conter todos os sinais de referéncia, tais como algatismos, letras ou
alfanuméricos, constantes do relatério descritivo, observando o uso dos
mesmos sinais de referéncia para identificar determinada caracteristica
em todos os desenhos, sempre que essa apareca;

III. A apresentacio de reproducido de fotografias, tais como estruturas
metalograficas, ou imagens tridimensionais gerada por softwares
eletronicos sera aceita desde que tais reprodugdes apresentem nitidez
e que permitam uma melhor compreensio da invencdo. INSTITUTO
NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2013, art. 8°)

No caso dos modelos de utilidade (MU), os desenhos se
aplicam as especificagdes dispostas no artigo 8° da Instrugao
Normativa n. 30 para pedidos de patente de invengao, sendo esses
obrigatérios INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL, 2013).

Resumo

O resumo ¢ definido no artigo 7° da Instru¢ao Normativa
n. 30, definindo-se seu contetdo e suas especificagoes, conforme

seus 1ncisos:

I. Ser iniciado pelo titulo e ser um sumario do que foi exposto no
relatério descritivo, nas reivindicacdes e nos desenhos;

II. Indicar o setor técnico ao qual pertence a invengao;

III. Ser redigido de forma a permitir uma compreensdo clara do
problema técnico, da esséncia da solu¢do desse problema por meio da
invengio e do uso principal ou dos usos principais da invencio;

IV. Ser redigido de forma a poder servir de instrumento eficaz de
pré-selecio para fins de pesquisa em de terminado setor técnico,
especialmente ajudando o usuirio a formular uma opinido quanto 2a
conveniéncia ou nio de consultar o documento na integra. Sumario do
exposto no relatério desctritivo, nas reivindicacGes e nos desenhos, é um
instrumento eficaz para fins de pesquisa. INSTITUTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2013, art. 7°)
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Listagens de Sequéncias Bioldgicas

Sio necessarias sempre que o pedido descrever uma
sequéncia de nucleotideos ou aminoacidos. Conforme o artigo
41 da Instru¢ao Normativa n.31, “A Listagem de Sequéncias
devera ser apresentada ao INPI de acordo comas Resolugées
em vigor” (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL, 2013, art. 41).

Conclusao

O sistema patentario tem grande importancia no mundo
globalizado e mais ainda na contemporaneidade, caracterizada
pela producao de conhecimentos cientificos e tecnologicos e
pela velocidade de transmissao da informacdo gerada nesse
processo de produgdo. A prote¢io do conhecimento técnico-
tecnologico por meio das patentes possibilita que o inventor tenha
ressarcido o esforco, o tempo e o investimento empreendido
no desenvolvimento, a partir da garantia de exclusividade que o
Estado lhe outorga para a exploragdo econoémica do invento.

Além disso, a protecdo das criagdes, especialmente por
meio de patentes, permite que a sociedade possa ter acesso ao
conhecimento gerado, visto que o sistema garante a divulgaciao
das informacdes detalhadas da tecnologia desenvolvida, apos
determinado tempo, a partir do qual o objeto da patente entrara
em dominio publico, ou seja, outros poderdo beneficiar-se desse
conhecimento. Dessa forma, as patentes atuam como elemento
impulsionador do desenvolvimento cientifico e tecnolégico da

humanidade.

Portanto, conhecer e apropriar-se dos sistemas patentarios
nacionais e internacionais é de grande interesse das economias

mundjiais.
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A MARCA E SUA REGISTRABILIDADE NO
DIREITO BRASILEIRO

Alejandro Knaesel Arrabal
Ana Paula Colombo

Resumo: este capitulo é o resultado de investigacdo bibliografica a respeito da marca
e sua registrabilidade no Brasil. Desenvolvido no contexto das atividades do Nucleo
de Inovagio Tecnolégica da FURB, dos estudos promovidos no curso de Mestrado
Profissional em Propriedade Intelectual e Transferéncia de Tecnologia para Inovacio
(PROFNIT), compreende, em parte, a tevisdo e a atualizagao de Trabalho de Conclusao
de Curso realizado por Ana Paula Colombo no Curso de Direito da Universidade
Regional de Blumenau. Em cariter introdutério, o texto explora a importincia da
marca e sua base normativa histérica no Brasil e no exterior. Apresenta o conceito de
marca, seu carater plurifuncional e classificagio quanto a sua apresentacio e natureza.
Aborda os principios da especialidade e de territorialidade, os sistemas aquisitivos da
marca e os diteitos decorrentes. Por fim, aqui, se descreve os requisitos basicos para
o registro de marca, seu pedido, concessio, vigéncia, prorrogacdo e possibilidades de
impugnagao.

Abstract: this chapter results from a bibliographical research about trademark in Brazil.
Developed in the context of the activities of the Technological Innovation Nucleus of
FURB, of the studies promoted in the Master Course on Intellectual Property and
Technology Transfer for Innovation (PROFNIT), it includes, in part, the revision and
updating of the Course Completion Work carried out by Ana Paula Colombo in the
Law course of the Regional University of Blumenau. In an introductory character,
the text explores the importance of trademark and its historical normative base in
Brazil and abroad. It presents the trademark concept, its plurifunctional character and
classification as to its presentation and nature. It broaches the principles of specialty
and territoriality, the purchasing systems of trademark and the resulting rights. Finally,
it describes the basic requirements for trademark, its application, grant, validity, renewal
and possibilities of impugnation.
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Introdugao

Desde o surgimento das primitivas atividades economicas
para a consolidagao do modelo global de sociedade de mercado,
a marca representa um importante fator de constituicio de
identidades simbolicas e de distincdo. Dos diversos bens
protegidos pela propriedade industrial, a marca merece destaque.
Barbosa (2010, p. 695, grifo nosso) afirma que “[...] de toda a
magica de uma invengao nova, [...] o que mais vale é o nome da coisa”.
A relagao entre os objetos do mundo e seus nomes ha muito intriga
a humanidade. Nesse contexto, a expressao “/ogos” encontra na
vasta tradicao filoséfica uma espécie de sincretismo que denota
a relacdo entre a /dgica como expressao de uma ordem natural e
verdadeira e os signos (palavras e/ou sinais) que representam e
possibilitam a referencialidade (existéncia) das coisas no plano
comunicativo (ARRABAL, 2017, p. 20).

Em uma perspectiva historica, marca, signo e linguagem
se confundem em um cenario em que a humanidade, desde
sempre, buscou significar o mundo e sua propria existéncia.
Nesse sentido, Nascimento e Lauterborn (2007) observam que as
marcas encontram lugar desde a pré-historia, quando o homem
comegou a utilizar simbolos para representar algo, como a si
mesmo ou as figuras da natureza, com a finalidade de simbolizar,
representar e dar significado as coisas. Na antiguidade, simbolos
eram utilizados para indicar produtores em transagdes comerciais,
tornando-se marcas, importantes para o desenvolvimento do
mercantilismo (CESARIO, 2016). O emprego de signos em
produtos desenvolvidos por artifices era comum para indicar a

respectiva origem, nao apenas do produtor, mas também de sua

localidade (OLIVEIRA, 2003).

Contudo, ¢ a partit do aperfeicoamento das atividades
mercantil e industrial, especialmente com o surgimento da
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modernidade, que as marcas consolidam sua fungao distintiva

contemporanea.

No contexto comercial, as marcas sio determinantes
como instrumentos voltados para a representacao diferencial de
produtos e servigos. Copetti (2007, p. 2) aduz que as “[...] marcas
sao signos, antes de serem valores na concorréncia ou objeto
de propriedade. Estio inseridas na economia, para atender a
demanda de individualiza¢ao dos produtos e servigos”. A autora
complementa que a marca

[..] pode ser entendida como o sinal que permite ao consumidor a
identifica¢do da origem do produto. Integra um amplo sistema de
sinais que aproximam o consumidor do produtor e do comerciante.
(COPETTI, 2007, p. 1)

Ao protagonizar a constitui¢ao da cultura como uma entre
muitas “linguagens”, integrando-se ao repertério simbélico do
consumidor, a marca desempenha um relevante papel no contexto
das relagdes economicas globais, inclusive na qualidade de
componente essencial em negociagdes entre empresas de grande
porte e corporacdes nacionais e transnacionais (STEFANO, 2007).

No atual cenario, diante da globalizagio do mercado
internacional, a marca assume um papel fundamental na economia
das nacdes, de modo que a sua regulamentacao compreende um
dever primordial dos Estados (DI BLASI, 2005, p. 333). Sua
utilizagdo como forma de distinguir produtos é pratica empregada
ha muito tempo, sendo incerto determinar sua origem. Scudeler
(2013, p. 56) afirma ser impossivel identificar um momento exato
para o surgimento das marcas, pois, de uma forma ou de outra,
sempre estiveram presentes na histéria da humanidade.

A marca como fator de diferencia¢ao de produtos e de
servicos tem lugar com o surgimento gradual das cidades e, com
elas, da ascensdo da economia de mercado em substituicio do
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modelo feudal agropastoril. O documento oficial mais antigo de
que se tem conhecimento sobre marcas data de 1386. Trata-se de
uma carta dirigida ao rei de Portugal que ordenava aos tecelGes
que identificassem seus produtos com a marca da cidade, para que
tais produtos nao fossem objeto de fraude. Ja, na modernidade, a
primeira regulamentacio a respeito do tema é de 1803 e originaria
da Franca (MORO, 2003, p. 26-27). No dizer de Hammes (1998,
p. 289), “[...] desde os tempos mais remotos, os fabricantes e
produtores tinham o habito de apor sinais que certificassem a
proveniéncia ou identidade dos seus produtos”.

O periodo da Revolugao Industrial foi marcado por
um substancial desenvolvimento da atividade comercial.
E nesse contexto que o uso de sinais para identificar produtos
se consolida. A partir dessa época, um nome ou um simbolo
passaram a ser, efetivamente, usados como sinais identificadores
e diferenciadores de um objeto, dando a esse objeto um evidente
carater comercial. Gradualmente, as marcas foram disseminadas
por todo o mundo, qualificadas como instrumento basico de
comercializa¢do de produtos (DI BLASI, 2005, p. 331).

No Brasil, a legislagdio marcaria foi um pouco tardia se
comparada a outros paises. A Constituicio Imperial de 1824 s6
fazia mencao aos inventores que tinham assegurada a protecao
sobre suas descobertas e produgdes (REQUIAO, 2013, p. 302).
Consta que “[...] o Brasil foi o décimo quinto pafs a publicar sua
lei de marcas” (COPETTI, 2008, p. 41). Essa lei, sob Decreto n.
2.682,de 23 de outubro de 1875, regulava o direito dos fabricantes
e dos negociantes de marcar os produtos de sua manufatura e de
seu comércio. Sua criagdo teve origem de uma notéria disputa
juridica que trouxe grande inseguranga aos comerciantes da
época, momento em que o entao advogado Rui Barbosa viu seu
cliente ser prejudicado pela falta de lei que disciplinasse o assunto
(COPETTI, 2008, p. 42-43).
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Pouco tempo depois, percebendo a necessidade de dar a
propriedade da indudstria uma tutela internacional e homogénea,
11paises, incluindo o Brasil, assinaram, em 20 de marco de
1883, a Convengao da Unidao de Paris (CUP), para a protegao
da propriedade industrial (SCUDELER, 2013, p. 60). Por meio
do Decreto n. 9.233, de 28 de julho de 1884, o texto da CUP
foi incorporado pelo ordenamento nacional e vigora até hoje,
com algumas modificagoes (BRASIL, 1884). O artigo 1°, §2° da
convencao, estabelece os bens abrangidos por esta da seguinte
forma:

A protecio da propriedade industrial tem por objetivo os privilégios de
invenciao, os modelos de utilidade, os desenhos e modelos industriais,
as marcas de fabrica e de comércio, o nome comercial e as indicacoes
de procedéncia ou denomina¢es de origem, bem como a repressio da
concorréncia desleal. (BRASIL, 1884, art. 1°)

Em 1891, com o advento da Constituicao Republicana
¢ que se garantiu o direito as marcas. O artigo 72, §27, do
texto constitucional descrevia: “A lei assegurara também a
propriedade das marcas de fabrica” (REQUIAQ, 2013, p. 302).
As Constitui¢des posteriores mantiveram esse direito individual.
A de 1967 inscreveu no artigo 150, §24, ao lado da garantia aos
inventores e do nome comercial, a propriedade das marcas de
industria e de comércio. Esse texto trouxe como novidade as
marcas de servico. Até entdo, somente 0s nomes apostos sobre
produtos gozavam de protecio (REQUIAO, 2013, p. 302).

Em 1945, por meio do Decreto-Lei n. 7.903, foi promulga-
do o primeiro Codigo da Propriedade Industrial, que, entre suas
disposi¢des, enquadrou os crimes em matéria de propriedade
industrial e de concorréncia desleal. Esse Decreto-Lei teve sua
vigéncia até 1971, quando a Lei n. 5.772, de 21 de dezembro,
o revogou parcialmente (SCUDELER, 2013, p. 62). No ano de
1970, foi criado o Instituto Nacional da Propriedade Industrial
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(INPI), que desde entio, figura como autarquia federal, vinculada
20 Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exte-
rior, responsavel pelo aperfeicoamento, disseminagio e gestao do
sistema brasileiro de concessao e garantia de direitos de proprie-
dade intelectual para a indastria INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2012).

Em reconhecimento aos tratados firmados e tendo em vista
ointeresse social e o desenvolvimento tecnolégico e econémico do
Pafs, a protecio a propriedade industrial foi incorporada ao texto
constitucional de 1988. Entre os direitos e garantias fundamentais
elencados no artigo 5° da Constituicao Federal (BRASIL, 1988),
o inciso XXIX, assegura privilégio temporario e prote¢io aos
autores, na utilizacao de inventos e criacoes industriais, marcas,
nomes de empresas e outros signos distintivos. Atualmente, o
tema ¢ disciplinado pela Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996
(LPI). Essa Lei revogou o antigo Cddigo de 1971 e, do ponto
de vista de Scudeler (2013, p. 65), apresentou sensivel melhora
quanto ao procedimento administrativo para obtenc¢ao do registro
marcario. No contexto dos tratados internacionais, cumpre referir
o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados ao Comércio (ADPIC) — TRIPS. Lyard (2007,
p. 83) informa que:

O Acordo, chamado TRIPS — Trade Related Intellectual Property
Rights (Direitos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio)
foi assinado em 1994. O TRIPS regula a protecio dos direitos de
propriedade intelectual, incluindo patentes, direitos autorais, marcas
registradas, indicacGes geograficas e desenhos industriais. O Acordo
requer que todos os membros da Organizacdo Mundial do Comércio
protejam a propriedade intelectual de acordo com a Convengio de
Paris e outros acordos relacionados ao tema.

A respeito de sua aplicacio em matéria de marcas, Groos e
Locatelli (2012, p. 33) afirmam que o TRIPS “[...] se comparado
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com a CUP — Convengao da Unido de Paris, quanto a prote¢ao
da propriedade intelectual, é mais ampla e abrangente, pois, trata-
se da protecao das marcas tanto das marcas de bens (produtos)
quanto para servigos”.

Ainda no campo dos tratados sobre aspectos, direta ou
indiretamente, relacionados a marcas, cita-se o Protocolo de
Madri, tratado este que procura simplificar o registro de marcas
por meio de um registro internacional. Esse sistema, denominado
Sistema de Madri, data de 1989, mas passou a vigorar em 1996.
Reduz custos por se tratar de apenas um unico registro que pode
ser estendido a diversos paises que fagam parte do protocolo
(GROOS; LOCATELLI, 2012). Cabe a Secretaria Internacional
da Organizagao Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)
administrar o sistema, encarregar-se do Registro Internacional
e realizar as publicacdes na Gazeta da OMPI de Marcas
Internacionais. Além disso, com o Acordo de Madrid, relativo
ao Registro Internacional de Marcas, as reivindica¢oes de
prioridade podem ser requeridas no pedido, conforme o artigo 4°
da CUP (ORGANIZACAO MUNDIAL DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL, 2018).

O Brasil pretende aderir ao Protocolo de Madrid (INS-
TITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL,
2018). A adesao ao protocolo pode proporcionar ao Brasil di-
versas vantagens em relagao ao registro internacional, como a

reducao de burocracia e de custos.

A Marca como Fungiao Distintiva

A LPI, em seu artigo 122, conceitua marca como

[..] todo sinal distintivo, visualmente perceptivel, que identifica e
distingue produtos e servigos de outros analogos, de procedéncia diversa,
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bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas
normas ou especificacGes técnicas. (BRASIL, 1996, art. 122)

Soares (2003, p. 116) define a marca como o “[..] sinal
pelo qual o produto ou servico é conhecido e distinguido no
mercado consumidor ou entre usuarios”. Para Cerqueira (1982,
p. 774-774), “[...] a marca de fabrica e de comércio pode ser
definida como todo sinal aposto facultativamente aos produtos
e artigos das industrias em geral para identifica-los e diferencia-
los de outros idénticos ou semelhantes de origem diversa”. Por
sua vez, Barbosa (2010, p. 697) afirma que “[...] as marcas sdo
sinais distintivos apostos a produtos fabricados, a mercadorias
comercializadas, ou a servicos prestados, para a identificagao do
objeto a ser langado no mercado, vinculando-o a um determinado
titular de um direito de clientela”.

Portanto, as marcas caracterizam-se a partir de sua fungao, no
sentido de distinguir os produtos e servicos existentes no mercado,
orientando o consumidor e resguardando os direitos do
empresario. Se existe marca, entio se pressupde que exista
concorréncia de produtos e servicos, idénticos ou similares,
oferecidos no mercado (SILVEIRA, 2005, p. 22).

Ao langar qualquer produto, ¢ de interesse do industrial ou do
comerciante escolher marca e obter exclusividade: o publico adquirindo
pela indica¢do da marca, adquire o produto que prefere, exatamente
porque, tendo, a principio, adquirido diferentes produtos para saber
qual é o que mais lhe agrada, o individualizou pela marca. (MIRANDA,
2002, p. 38)

Assim, os consumidores associam o simbolo a uma reputacio
ou comjunto de qualidades que valorizam. A empresa terd uma
posi¢ao mais vantajosa no mercado, apenas pelo fato de possuir
uma marca de destaque (ORGANIZACAO MUNDIAL DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2003, p. 4). Observa Torres
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(2007, p. 20) que “[...] o consenso geral admite que a marca tenha
um sentido individualizador, com reflexos econoémicos e, hoje,
ninguém mais duvida, de interesse publico, porque é através
desses sinais que o consumidor pondera e se decide”.

Carater Plurifuncional da Marca

Em termos comerciais, a marca exerce uma fungdo piiblica,
auxiliando na defesa do consumidor de forma a evitar confusio.
A marca ¢ “o sinal pelo qual o produto é conhecido e distinguido

no mercado consumidor”.

Di Blasi (2005, p. 335) compara a marca aos nomes de
familia. Segundo o autor, existe essa correlacdo, pois, da mesma
forma, a marca auxilia na verificacio da historia, da tradicio e da
qualidade do produto on servico que visa assinalar.

Em linhas gerais, é possivel destacar guatro fungies primordiais
nas marcas: identificar produtos ou servigos de seus congéneres no
mercado;assinalar que os produtos ou os servigos advem da mesma
origem; assinalar que os produtos possuem o mesmo padrio
de qualidade e funcionar como um instrumento de publicidade
(CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA, 2013,
p. 68). Contudo, a principal fun¢ao das marcas ¢é a distingao.

Atualmente, ¢é possivel identificar uma quantidade
significativa de marcas no mercado. Em uma simples visita a um
estabelecimento comercial, o consumidor pode deparar-se com
centenas de signos distintivos, identificando os mais diversos
produtos e servi¢os, muitos dos quais, atuando no mesmo
segmento mercantil (CONFEDERACAO NACIONAL DA
INDUSTRIA, 2013, p. 67). Importa ressaltar a funcgao social da
marca, uma vez que sua utiliza¢do serve também como meio de

otientagao. Além de atender o empresario na promogao de seus
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produtos e servigos, a marca auxilia o consumidor a criar um

juizo de valor, permitindo orientar sua escolha.

A marca simplifica a identificagao do produto ou servico
pelo consumidor, que acaba por atribuir qualidades e valor ao
que adquire. Portanto, torna-se uma importante ferramenta de
comunicacao utilizada pelos empresarios para atrair clientela
(ORGANIZACAO MUNDIAL. DA  PROPRIEDADE
INTELECTUAL, 2010). Do mesmo modo, Di Blasi (2005,
p. 332) aduz que a marca “[...] é para seu titular o meio eficaz para
a constitui¢ao de uma clientela. Para o consumidor representa a
orientagao para a compra de um bem, levando em conta fatores
de proveniéncia ou condi¢des de qualidade e desempenho”. Em

outras palavras:

Uma marca bem trabalhada, objeto de publicidade prudente e persuasiva,
opera como fator de estimulo a aquisi¢do do produto, ndo s6 porque
atesta diteta ou indiretamente sua qualidade, mas porque € vista como
uma honra do produto. (VENOSA; RODRIGUES, 2010, p. 78)

E corriqueiro encontrar consumidores fiéis a determinadas
marcas, tendo em vista a associagao estabelecida entre o signo e
a qualidade do produto ou servigo que buscam adquirir. Nesse
sentido,

[..] é comum que os consumidores criem relagio com algumas
marcas, visto que eles esperam encontrar um conjunto de
qualidades ou caracteristicas nos produtos representados por estas
marcas. (ORGANIZACAO MUNDIAL DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL, 2003, p. 4)

Essa confianca por parte dos consumidores deve ser
conquistada pelo titular da marca, a quem cabe fazer o uso
correto dela, a fim de obter éxito com sua comercializacao. No
entendimento de Silveira (2005, p. 22-23), os sinais distintivos
estao ligados, por uma relagio de titularidade ao empresario
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que os explora. Ademais, a marca nio garante a qualidade do
produto ou do servigo posto no mercado e nao ¢é sua fungao
juridica certificar a origem, no sentindo de identificar o local de
fabricacao ou a prestagao do que assinala. Cabera ao seu titular
manter um padriao de qualidade para que sua marca nao caia em
descrédito, pois o resultado podera incidir de forma positiva ou
negativa sobre seu estabelecimento. Assim, na visio de Barbosa
(2010, p. 698), “[...] além de poder também identificar a origem,
deve primordialmente incitar a0 consumo, ou valorizar a atividade
empresarial do titular”.

Valor da Marca

O sistema registral reconhece estritamente as marcas como
“sinais distintivos visualmente perceptiveis” (BRASIL, 1996, art.
122). Contudo, seu valor transcende a esta caracterizagdo. Além
de um signo designativo/diferencial de produto ou servigo, de
conformidade técnica ou de procedéncia institucional coletiva
(BRASIL, 1996, art. 123), é possivel afirmar que a marca,
adequadamente gerida, pode atingir um sfafus mais amplo de
referencialidades, assumindo assim relevancia estratégica no
contexto de qualquer empreendimento. Em outras palavras,
do ponto de vista semidtico, um mesmo signo pode traduzir
multiplos significados formando um denso e complexo campo
simbolico. Por exemplo, o lancamento de um produto cuja
funcionalidade e eficiéncia sejam comprovadas pelo consumidor,
tende a incorporar os valores “funcionalidade” e “eficiéncia”
ao campo simbolico da marca respectiva. Assim também uma
campanha publicitaria que apresente a marca associada ao valor
“qualidade de vida”, pode integrar esse valor aos demais valores
ja incorporados ao campo simbodlico da marca. Além da “soma
de valores” vinculados a um mesmo signo marcario, ha também
a possibilidade de composi¢bes mais complexas, conferindo a
marca um cariz singular.
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Cumpre considerar ainda que o valor da marca ¢é sensivel
as variaveis de mercado nao sujeitas a controles. A percep¢ao do
consumidor ndo é uma instancia hermeticamente responsiva as
acoes de marketing. Participam experiéncias adversas, residentes
no imaginario do consumidor, que o sigho marcario pode evocar
e agdes dos concorrentes que interferem reflexamente no campo

simbdlico da marca (ROCHA; FERREIRA; SILVA, 2012).

Costa e Almeida (2012) informam que ha duas perspectivas
principais relativas ao valor da marca: a de ordem financeira e a
perspectiva do consumidor. A financeira “[...] tem como objetivo
tipico a verifica¢ao do valor monetario da marca para propositos
contabeis, de fusdo e aquisi¢ao ou de investimentos” (COSTA;
ALMEIDA, 2012, p. 45-46). Por sua vez, a perspectiva do
consumidor,

[...] também conhecida como consumer-based brand equity, [...] tem como
motivagdo potencializar os esforcos de marketing das organizages ao
permitir uma maior compreensio do comportamento do consumidor.

(COSTA; ALMEIDA, 2012, p. 45-46)
Kotler e Keller (2013, p. 155) definem brand equity como

[..] o valor agregado atribuido a bens e servigos. Esse valor pode se
refletir no modo como os consumidores pensam, sentem e agem em
relacdo a marca, bem como nos precos, na participa¢do de mercado e
na lucratividade gerada pela marca.

A multiplicidade de contextos e de situagdes que permitem
a um mesmo signo ampliar, reduzir ou transformar o seu campo
simbdlico evidencia a relevancia estratégica do signo marcario,
bem como o fato de conferir potencialmente a marca, em sentido
amplo, um valor econdémico autbnomo e até mesmo maior do
que o valor utilitario ou estético dos produtos e servigos que

juridicamente procura designar.
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Classificacao das Marcas

De acordo com sua apresentagao, a marca é categorizada
como nominativa, fignrativa, mista e tridimensional. Essa divisio
faz referéncia a forma como as marcas sido exteriorizadas
(SCUDELER, 2013, p. 71).

Marca nominativa: caracteriza-se quando a composi¢ao
da marca integra apenas o elemento nominal, ou seja, quando
nao possui nenhum logotipo ou trago caracteristico. E, por
assim dizer, a simples grafia, sem nenhuma forma de estilizacao
(SCUDELER, 2013, p. 71). De acordo com o Instituto Nacional
da Propriedade Industrial (2017a), “[...] é o sinal constituido por
uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano, |[...]
desde que esses elementos nao se apresentem sob forma fantasiosa
ou figurativa”. Um exemplo é a marca “e-INPI” (INSTITUTO
NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2006).

Esse tipo de marca ndo se vincula a nenhum desenho, o
que pode representar uma grande vantagem ao titular que requer
o registro na forma nominativa. Isso porque a marca pode
ser utilizada de qualquer forma. Ao longo do tempo, o titular
pode alterar o estilo, sem correr o risco de sofrer caducidade
por nao usar a marca da forma como foi concedida pelo INPI,
uma vez que estando em sua forma nominativa, nao se prende
a nenhuma estilizacio (CONFEDERACAO NACIONAL DA
INDUSTRIA, 2013, p. 73).

Marca figurativa: ¢ aquela que se apresenta como figura
desacompanhada de qualquer expressio nominal (SCUDELER,
2013, p. 71). A protegao almejada nessa hipotese recai sobre a
representagao grafica, isto ¢, figura em si, e nao sobre palavra ou
expressao que a imagem representa.
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Figura 1: Marca Figurativa

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (2004)

Marca mista: quando houver a jungao das duas primeiras
hipéteses, a apresentagdo da marca sera mista. Di Blasi (2005,
p. 358) observa que a marca mista sera “[...] aquela representada
com as caracteristicas combinadas da marca nominativa e
figurativa, nao podendo ser enquadrada separadamente nessas
duas categorias”. Aquela que apresenta, portanto, parte nominal,
porém com estilizagdo propria ou acompanhada de um logotipo.
Dessa forma, o sinal marcario é representado com cores, um
tipo especial de letra ou, ainda, acompanhado por uma figura
(SCUDELER, 2013, p. 71).

Figura 2: Marca Mista

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (2015)

Marca tridimensional: ¢ possivel levar ao registro
também as representagdes tridimensionais de um determinado
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objeto. Segundo explicagio do proprio Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (2017a), “Marca tridimensional é o
sinal constituido pela forma plastica distintiva em si, capaz de
individualizar os produtos ou servicos a que se aplica”. Vale
ressaltar que a titularidade dessa marca nao implicard na garantia
de exclusividade de nenhum efeito técnico e sua forma nao deve
ser de uso comum (CONFEDERACAO NACIONAL DA
INDUSTRIA, 2013, p. 75).

Figura 3: Marca Tridimensional

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (1998)

A aplicagdo da marca é definida pela atividade exercida por
seu titular. Quando da solicitacao do registro junto ao INPI, a
marca sera classificada de acordo com seu uso (COPETTI, 2008,
p. 65). Desse modo, as marcas normalmente referenciam produtos
ou servigos, mas também podem referir uma determinada coletividade
produtora (marca coletiva) e podem designar certos afributos técnicos
relativos a produtos ou servicos (marca de certificagao).

Marca de produto ou servigo: o artigo 123, inciso I, da

LPI, caracteriza como marca de produto ou servigo aquela utilizada
> % coaq

para distinguir um produto ou servi¢o de outro que seja idéntico,

semelhante ou afim, de origem diversa. Do ponto de vista de

Scudeler (2013, p. 74), “Via de regra, todas as marcas se prestam

para identificar produtos ou servicos”. No mesmo entendimento
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Di Blasi (2005, p. 357) explica que “[...] toda marca ¢ especifica,
com a finalidade de identificar qualquer produto ou servigo”.

Figura 4: Marca de Produto

BRASTCEIVIP

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (2015)

Marca de certificagdo: conforme prevista no artigo
123, inciso 1I, da LPI, essa marca tem como intuito constatar
se o produto ou o servi¢o estao de acordo com as normas ou
as especificagoes técnicas definidas, em relacio a qualidade, a
natureza, a0 material e 2 metodologia empregados.

A marca de certificacio ndo é um método de diferenciacao
entre produtos ou servicos semelhantes, mas sim um meio de
informar ao publico que o objeto distinguido se conforma a
normas ou padroes especificos, por exemplo, as normas baixadas
pelos 6rgaos oficiais de controle de qualidade. (BARBOSA, 2010,
p. 704)

Dessa forma, a marca de certificagao sera consagrada pelo
primor da fabricagio de um produto ou pela exceléncia dos
servicos prestados por integrantes de uma uniao ou organizacio.
Sua finalidade ¢ distinta das marcas de produto ou servi¢o, uma
vez que seu principal objeto ¢ informar ao publico que o produto
ou servico esta de acordo com normas ou padrdes técnicos.
Seu escopo, portanto, ¢ a garantia dos produtos ou servigos
que atesta (SOARES, 1997, p. 181). Importante ressaltar que s6
podera requeré-la o titular que ndo possua interesse comercial ou
industrial no objeto atestado, assim como determina o artigo 128,
§3°, da LPI.
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Figura 5: Marca de Certificagio

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (1999)

Marca coletiva: ¢ utilizada para assinalar produtos ou
servicos provindos de uma determinada institui¢ao, assim como
preve o artigo 123, inciso 111, da LPI. Dessa forma, sera o signo
utilizado por um grupo de pessoas juridicas, destinada a assinalar
produtos ou servicos oriundos de uma regiao (SOARES, 1997,
p. 182). De acordo com o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (2017a), “O objetivo da marca coletiva ¢ indicar ao
consumidor que aquele produto ou servico provém de membros
de uma determinada entidade”.

Essa utilizagdo ¢é mais recorrente em cooperativas de
produtores que identificam seu produto com a marca coletiva
da cooperativa. Dessa forma, o registro devera ser pleiteado
apenas por pessoa juridica que represente uma coletividade
(SCUDELER, 2013, p. 75).

Figura 6: Marca Coletiva

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (1997)
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Territorialidade e Especialidade das Marcas

Segundo o Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(2014), “A marca registrada garante ao seu proprietario o direito
de uso exclusivo no territério nacional em seu ramo de atividade
economica.”. Nessa afirmacao, é possivel observar os dois grandes
principios que norteiam o direito marcario nacional, quais sejam:
o da ferritorialidade e da especialidade.

Como descrito pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (2017a), “A prote¢do conferida pelo Estado nao
ultrapassa os limites territoriais do Pafs e somente nesse espaco
fisico ¢ reconhecido o direito de propriedade e a exclusividade
de uso da marca registrada”. Assim, a prote¢ao existente sobre
o registro, tem como limite o territorio nacional. Tal delimitacao
encontra amparo no artigo 129, da LPI, que assegura ao titular do
registro, seu uso exclusivo no pafs.

Sobre a limitacdo imposta pelo principio da territorialidade:

Sua eficacia é limitada ao territério deste Estado, o que determina
a relatividade do direito de propriedade da marca no espaco, dai
falar-se em Principio da Territorialidade tendo o registro/uso local
como elemento de conexio, que determina a lei local como tunica e
exclusivamente aplicavel. Referido principio implica, pois, em uma
forma de limitacio da propriedade. (CASTELLI, 2000, p. 161)

Além da delimitagao territorial oponivel as marcas, estas
encontram outra restricio no que diz respeito ao objeto que
buscam referir. Para Barbosa (2010, p. 728), “[...] a exclusividade
de um signo se esgota nas fronteiras do género de atividades
que ele designa”. Copetti (2008, p. 126), por sua vez, explica que
“O principio da especialidade concede ao titular o uso exclusivo
em sua atividade precipua”.

O principio da especialidade, por conseguinte, faz cumprir
a func¢ao fundamental da marca, qual seja, diferenciar produtos e
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servicos em um campo (género) mercantil especifico. Identificar
para o consumidor um produto, diferenciando-o dos demais, é
caracteristica primordial das marcas (SCUDELER, 2013, p. 87).
Dessa forma:

[..] ndo se admite a existéncia de marcas idénticas ou semelhantes,
de titulares distintos, para identificar produtos com afinidade
mercadolégica, valendo dizer que as marcas dos produtos, dentro de
um segmento de mercado, devem ser suficientemente distintas, de tal
maneira que nio exista possibilidade do consumidor comum, desatento
por natureza, associa-las ou confundi-las. (SCUDELER, 2013, p. 87)

Por outro lado, cumpre observar que:

Nada impede também que a marca seja idéntica ou semelhante a outra
ja usada para distinguir produtos diferentes ou empregada em outro
género de comércio ou industria. F neste caso que o principio da
especialidade da marca tem sua maior aplicagdo, abrandando a regra
relativa 2 novidade. A marca deve ser nova, diferente das existentes; mas,
tratando-se de produtos ou industrias diversas, ndo importa que ela seja
idéntica ou semelhante a outra em uso. (CERQUEIRA, 1982, p. 779)

Em sintese, podem existir marcas idénticas, desde que
elas identifiquem produtos ou servicos em mercados diversos.
O principio da especialidade resguarda a novidade da marca
dentro do seu campo de atuagiao e permite a correta orientacao
do consumidor, impedindo a existéncia, no mesmo segmento
comercial, de sinais que causem davida ou confusio quanto ao
seu objeto.

Como excecio a esses dois principios ha as marcas notirias e
as marcas de alfo renome. A primeira é prevista no artigo 126, da LPI
que encontra amparo no artigo 6° bis (I), da Convengao da Unido
de Paris para Prote¢do da Propriedade Industrial (BRASIL, 1884).
Segundo esses dispositivos, a marca notoria gozara de protec¢ao
especial, independentemente de estar previamente depositada
ou registrada no Brasil, ja que se tornou conhecida no ramo de

atividade em que atua no seu pais de origem.
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As marcas de alto renome, por sua vez, constituem evidente
exce¢ao ao principio da especialidade. Sua regulamentagao
encontra-se exposta no artigo 125, da LPI, que assegura protecao
especial em todos os ramos de atividade. Isso significa dizer que
a marca considerada de alto renome nao pode ser aplicada a
nenhum outro produto, artigo ou servigo, qualquer que seja a
classe. Tal medida visa proteger o consumidor para que niao o
induza a erro, diante do prestigio do signo, objeto da protegao
(DI BLASI, 2005, p. 361).

Diferente da notoria, a marca considerada de alto renome,
devera necessariamente estar previamente registrada no territorio
nacional. A partir da anotagao no registro, toda a reprodugao ou
imitagao, possivel de causar confusio ou prejuizo para a reputagao
do signo, sera proibida.

Dessa forma, a protegao sera formalmente conferida
pelo INPI, através de meio incidental, visando impugnar
pedido de registro feito por terceiro ou ainda, de acordo com a
Resolugio do Instituto n. 107/2013, por meio de procedimento
autéonomo, solicitando diretamente ao INPI a anilise do alto
renome (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL, 2013).

Figura 7: Marca Notoria Figura 8: Marca Alto Renome

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Fonte: Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (2000) Industrial (1997)
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Cabe aqui ressaltar que, diante do notavel conhecimento
dessas marcas pelo publico consumidor, elas podem vir a se
degenerar. De acordo com Barbosa (2010, p. 711-712), a marca
pode recair em dominio comum, perdendo a distintividade quanto
ao seu conteudo, ocorrendo entio, o fendmeno da diluicio.
Dessa forma, a marca se torna referéncia genérica de produtos
ou servicos. Soares (1997, p. 204) complementa expondo que as
marcas notorias, muitas vezes, perdem seu efetivo valor devido
ao uso inadequado, o que as leva a generalizagao. Exemplos desse
efeito indesejavel sao as marcas Chiclets, Durex, Ténis, Ziper,
Xerox, Catupiry, Cotonete e Isopor.

A protegao conferida pela lei as marcas registradas é,
portanto, restrita. Esses principios delimitam o direito, sendo a
base sobre a qual se constréi o procedimento administrativo para
obtencao do registro marcario (MORO, 2003, p. 63).

Da Aquisi¢ao da Marca

Como ja mencionado, a protegao as marcas é prerrogativa
constitucional prevista no artigo 5°, inciso XXIX, da Carta
Magna. Barbosa (2006, p. 214) descreve que “[...] existe um
direito constitucional a prote¢ao das marcas, direito esse que
nasce da criagdo ou ocupag¢ao do signo como signo marcario e

sua vinculacdo a uma atividade”.

Miranda (2002, p. 306), por sua vez, aduz que, “[...] com
relagdo as marcas, tem-se o direito formativo gerado a partir
do registro da marca. Nao ha o exercicio de um direito quando
ausente o registro para a utilizacado de um sinal distintivo”.

O direito formativo gerador ndo se manifesta a partir da
solicitacdao. A constitui¢ao da propriedade da marca se da, a priori,
ao final do processo administrativo competente. Dessa forma, a
constituicao determina que a lei assegure a prote¢ao pertinente
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a propriedade das marcas (BARBOSA, 20006, p. 200). O amparo
constitucional conferido as marcas decorre, portanto, do registro.
O titular tem a prerrogativa de requerer essa protecao, isto ¢, de
ver constituida sua propriedade. Sobre a protegao constitucional

conferida as marcas, observa-se que:

[.] a marca, como direito de propriedade constitucionalmente
assegurado, para cumprir as suas finalidades de atendimento simultaneo
dos interesses sociais e desenvolvimento econémico [...] deve possuir
uma protecio que evite a perda de sua distintividade e que evite uma
associa¢io indevida com outros sinais distintivos. (BARCELLOS,
2000, p. 148-149)

Diante da necessidade de se buscar o registro, a protecao
marcaria no ambito constitucional tem o condao de impedir que
eventuais abusos sejam cometidos no mercado de consumo,
preocupando-se com a necessidade juridica de atender ao fim
social que a marca se destina. Em outras palavras, a prote¢ao do
consumidor no mercado de consumo demanda a existéncia de um
direito de propriedade sobre as marcas. Essa prote¢do tornou-se
evidente com a atual Constituicio (BRASIL, 1988), posto que,
anteriormente a sua vigéncia, buscava-se tdo somente solucionar
conflitos entre concorrentes. Embora ja existisse a preocupacio
com as violagoes decorrentes da utilizacio da marca por seus
titulares, a legislagao anterior nido considerava o interesse social e

o desenvolvimento tecnolégico e econémico dispostos no atual
diploma constitucional (BARCELLOS, 20006, p. 10).

Ha um interesse geral em que a marca seja registrada, ainda
que o registro nao seja obrigatério (BARBOSA, 2005, p. 10).
Mediante o registro, o titular adquire direitos de propriedade, a
fim de que possa usar, gozar, fruir e reivindicar a marca, de modo
a impedir que essa marca possa vir a ser utilizada por outros
de forma indevida (VASCONCELOS, 2010, p. 3). Da mesma
forma, Jacob e Pereira (2013, p. 2) explicam: “Como um direito
de propriedade, conquanto s#7 generis, o registro da marca produz

Série Conceitos e Aplicacdes de Propriedade Intelectual



A Marca e sua Registrabilidade no Direito Brasileiro

169

efeitos erga ommes e assegura ao seu titular as prerrogativas de usar,
com exclusividade, gozar e dispor da mesma”.

Constituida a propriedade por meio do registro, seu titular
podera valer-se de todos os beneficios inerentes desse direito com
o intuito de proteger sua exclusividade sobre o signo e de tomar
as medidas cabiveis em caso de uso indevido por terceiros. Nesse
sentido, Requido (2013, p. 326) afirma que “[...] a exclusividade
concedida pela lei, na esteira de garantia constitucional, legitima
ao titular langar mao de todos os recursos legalmente previstos,
administrativos, judiciais e extrajudiciais, para impedir que outrem
usufrua da marca registrada”.

Cumpre observar que, ao reconhecer a exclusividade
da marca por meio do registro, diz-se que o sistema adotado ¢é
atributivo. Quando a propriedade advier do uso anterior, mas for
homologada pelo registro, o sistema sera declaratirio ( BARBOSA,
2005, p. 3). Na historia das leis brasileiras que versam sobre
propriedade industrial, percebe-se a aplicagao dessas duas formas
concessivas. O legislador buscou ao longo do tempo um sistema
que mais se adequasse a realidade nacional como forma de tornar
mais equanime a aquisicdo da propriedade marcaria no pais.
O Decreto-Lei n. 7.903/45, primeiro Cédigo de Propriedade
Industrial brasileiro, possibilitava ao usuario anterior, arguido de
boa-fé, requerer a marca para si de forma incidental por meio de
uma peti¢ao de oposi¢ao, observando-se o prazo fixado na Lei
(VASCONCELQOS, 2010, p. 5).

No Codigo de 1969, o direito era apenas reconhecido, ou
seja, declarado, o registro nao atribuia o direito de propriedade.
Esse era o entendimento vigente a época, tanto que o artigo 78
daquele diploma disciplinava: “[...] ndo sera registrada a marca
que constituir reprodu¢ao ou imitacdo de marca de terceiro, ainda
nao registrada, mas em uso comprovado no Brasil, desde que o
respectivo utente ofereca impugnacio vilida” (REQUIAO, 2013,
p. 304).
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Por outro lado, com a vigéncia da Lei n. 5.772/71, mesmo
que restasse comprovada a concorréncia desleal, o usuario
anterior nao possuia qualquer direito sobre o signo, e, dessa
forma, nao havia como reivindica-lo (VASCONCELQOS, 2010, p.
5). Assim, a legislacao anterior, sem incluir a de 1971, impedia o
registro de marca por terceiros, com base no uso anterior, desde
que o interessado se manifestasse no prazo certo solicitando o
registro para si. O Codigo de 1971 tornou o registro marcario
constitutivo puro. Em outras palavras, o uso anterior nao produzia
quaisquer direitos. Mesmo ao considerar que o depositante da
marca estivesse agindo de ma-fé, sabendo da existéncia anterior
da marca, o pré-utente, por mais legitimado que fosse a utilizar a
marca dentro de seu ramo comercial, nao possuia nenhum direito,
pois o uso prévio nao gerava efeitos (BARBOSA, 2005, p. 3-4).

Na vigéncia dessa lei, o criador e usuario de uma marca,
que nao buscava a devida prote¢ao, tinha como amparo apenas o
exposto expressamente na CUP, a qual garante prote¢ao a marca,
desde que esta seja notoria ou exista uma relagdo comercial entre
o titular do direito e o depositario oportunista. A tnica alternativa
encontrada na legislacio patria era, portanto, a de recorrer aos
principios gerais do direito, invocando a seu favor a repressao a
concorréncia desleal (TORRES, 2012, p. 18).

Atualmente, a Lein. 9.279/96, em seu artigo 129, disciplina:

A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido,
conforme as disposi¢Ses desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso
exclusivo em todo o territério nacional, observado quanto as marcas
coletivas e de certificacdo o disposto nos arts. 147 e 148. (BRASIL,
19906, art. 129)

O legislador brasileiro optou por assegurar aquele que

possui o registro validamente expedido pelo 6rgio competente a
propriedade e exclusividade quanto ao uso da marca. Conforme
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expoe Requido (2013, p. 304), “O registro, e ndo a ocupagao ou
uso anterior, é que constitui o direito a propriedade da marca.
E titular do direito, consequentemente, o primeiro a registra-
la”. No entanto, o artigo 129, em seu {1°, garante o direito de
precedéncia ao usuario anterior, nos seguintes termos:

Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depésito, usava
no Pais, hd pelo menos 6 (seis) meses, marca idéntica ou semelhante,
para distinguir ou certificar produto ou servigo idéntico, semelhante ou
afim, terd direito de precedéncia ao registro. (BRASIL, 1996, art. 129)

Retomou-se assim, com a atual Lei n. 9.279/96, a
possibilidade de permitir ao usuario anterior reivindicar a marca,
pautado em sua boa-fé¢ (VASCONCELOS, 2010, p. 5). Isto ¢, o
referido artigo conferiu ao usuario o direito de reivindicar para si
a prioridade de uso da marca, caso comprove que, de boa-fé, se

valia de marca similar no pafs (ZEBULUM, 2007, p. 240).

No entendimento de Moro (2003, p. 54) “Tem-se aqui uma
tipica manifestagdo de um sistema declarativo, numa verdadeira
conjugac¢ao com o sistema atributivo, na busca de uma disciplina
mais justa”. Dessa forma, a legislacdo criou uma exce¢ao ao
sistema atributivo de concessao de registros, ao declarar o direito
a propriedade da marca ao usuario de boa-fé que anteriormente
ja a utilizava. Da mesma forma entende Sichel (2001, p. 93)
ao afirmar que “Tem-se, portanto, um preceito legal em que o
principio atributivo para a aquisi¢ao do direito marcario encontra

sua excecao”.

A atual legislacao criou um sistema mais flexivel, destoando
do diploma anterior que possuia um carater mais rigoroso. Dessa
forma, contempla a propriedade da marca por meio de seu
registro, porém, possibilita ao utente de boa-fé a prioridade para
sua concessao (SCUDELER, 2013, p. 68).
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Requisitos para o Registro de Marca

Para que haja a possibilidade de registro, a marca deve
atender a algumas condi¢oes expressas em lei. De acordo com
Scudeler (2013, p. 78), “A registrabilidade de um simbolo marcario
pelo INPI obedece aos critérios legais da LPI, em especial, no
quanto disposto no seu artigo 124 que, em vinte e trés incisos,
enumera as proibi¢oes legais”. Esse dispositivo de lei restringiu
o arbitrio dos interessados pelo registro da marca, estabelecendo
vedagoes por motivo de ordem publica (PAES, 1996, p. 98).

E ainda sobre os impedimentos da lei:

[...] no caso das marcas, nem tudo que nido é expressamente proibido
pode ser registrado como marca. Esta particularidade decorre das
fungdes que a marca deve exercer no mercado. Ja nos diz o artigo
122 da nova lei que sdo suscetiveis de registro como marca os sinais
distintivos. Portanto, os sinais que, de fato, nao forem capazes de
distinguir, tais como aqueles excessivamente complexos ou longos, ou
por presuncao legal, tais como os sinais sonoros, nao sao registraveis.

(LEONARDOS, 1997, p. 41)

O artigo 122 da atual legislacao de propriedade industrial
assevera que sdao suscetiveis de registro como marca os sinais
distintivos  visualmente perceptiveis, nao compreendidos nas
proibicbes legais. O sistema marcario brasileiro possui uma
forma negativa de verificar a viabilidade de uma marca. Em
outras palavras, a lei encarregou-se de enumerar exaustivamente
0 que nao pode ser um signo passivel de registro. Assim, para
que haja validade, a marca nio podera compreender nenhuma
das hipoteses previstas para a recusa do registro (MORO, 2003,
p. 57-58).

A maior parte da doutrina afirma que existem quatro
requisitos minimos que devem ser observados para que haja a
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constituicao de uma marca, sdo eles: a distintividade, a novidade,
a veracidade e o carater licito (SCUDELER, 2013, p. 69).

Conforme observa Copetti (2008, p. 34), “A marca deve
corresponder a um sinal distintivo, o que nao significa que todo
o sinal possa ser marca. Existem sinais, que por nao preencherem
os requisitos legais nio podem ser registrados como marca”.
Miranda (2002, p. 37) alega que “A marca tem de se distinguir.
Se nao distingue, nao ¢ sinal distintivo visualmente perceptivo
[...], ndo assinala o produto [..], ndo se lhe podem mencionar

elementos caracteristicos”.

Para que a marca seja distinta ndo é necessario que seja nova, baseada
em uma acepcao desconhecida, basta que combine elementos de forma
a diferencia-la das demais e, mais importante, ndo oferecer semelhanca
com outra, ou que se aplique a géneros que entre si ndo guardem
qualquer analogia, induzindo o consumidor a confusdo ou associagio.

(COPETTI, 2008, p. 34)

Miranda (2002, p. 38) exemplifica que “A distingao da
marca ha de ser em relagdo as marcas registradas ou em uso, e
em si mesmas; porque ha marcas a que falta qualquer elemento
caracteristico, marcas que siao vulgaridades notodrias”. Dessa
forma, Almeida (2007, p. 53) alega que “Nao ¢ possivel haver um
direito de exclusividade sobre dois objetos”.

Tendo como sua principal finalidade identificar os produtos
ou servigos, ¢ necessario que contenha caracteristicas a fim de
possibilitar tal identidade. A marca é um sinal que se acresce ao
produto o identificando. Dessa forma, deve necessariamente
ser caracteristica para que possa cumprir com essa finalidade.
Consequentemente, quando o sinal nao possuir suficiente
caracterfstica, ndo sera passivel de obter registro (SILVEIRA,
2005, p. 15). Na visao de Lobo (1997, p. 73), “Quanto mais
distintiva for a marca e mais conhecida ela se tornar, maior sera
sua protecao em relacdo a de seus competidores”. Di Blasi (2005,
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p. 332) observa que: “Quando a marca perde sua distintividade,
deixando de ser um adjetivo para ser um substantivo, o registro

p) g )
embora valido, se torna ineficaz”. E necessario, portanto, que a

marca tenha elementos suficientes para se distinguir de outras
(DI BLASI, 2005, p. 332).

Por isso, as expressoes de uso comum, nao poderdao ser
objeto de marca, uma vez que sua utilizagao ¢ de dominio publico
e, portanto, nado possuem elementos caracteristicos suficientes
para obter proteg¢ao. De acordo com Barbosa (2010, p. 710),
“[...] o simbolo pretendido como marca tem de ser destacado
em grau suficiente para separar-se eficazmente daquilo que esta
e deve permanecer no dominio comum”. Essas expressoes sao
meramente descritivas e ndo possuem distintividade para serem
passiveis de apropriagdo, uma vez que nao se pode tirar do dominio
comum os sinais que lhe sao necessarios. Sobre as expressoes de
uso comum, Scudeler (2013, p. 108) exemplifica ao dizer que:
“Sdo, em regra, expressoes que guardam relagao direta com o
produto identificado e, por isso, sao despidas de exclusividade,
na medida em que seu titular ndo pode expropriar do patrimonio
publico termos de uso necessario, comum e vulgar”.

Em outras palavras, a expressao ou simbolo utilizado para
identificar o produto, nao podera ser meramente descritivo,
devendo ser afastado o uso de expressdes comuns, que guardem
estreita relacdo com a atividade exercida. Por serem estas de
dominio publico, sua utilizagdo é autorizada a qualquer um que
assim desejar, sendo na maior parte das vezes, necessarias para
descrever o produto ou servigo comercializados.

O requisito da novidade, por sua vez, atua no sentido de
que a marca seja nova no mercado. Nao podera existir outra
idéntica ou semelhante, anteriormente adotada por um terceiro
(SCUDELER, 2013, p. 70). Cerqueira (1982, p. 778) utiliza-se da

seguinte argumentagao:
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[..] a marca deve ser diferente de outras em uso, porque, do contrario,
confundindo-se com elas, ndo corresponderia ao seu fim primordial
de distinguir os produtos a que se aplicam. Esta ideia exprime-se,
geralmente, dizendo-se que a marca deve ser nova. Daf se deduz o
segundo requisito da marca, isto é, a novidade.

Cabe salientar que esse requisito nao é absoluto, uma vez
que se deve atentar ao principio da especialidade, possibilitando
a convivéncia com outras marcas sem afinidade mercadologica
(SCUDELER, 2013, p. 70). Portanto, o mais adequado ¢ dizer que
o simbolo almejado como registro tenha disponibilidade, ou seja,
que ainda nio tenha sido utilizado por terceiro, haja vista a lei nao
exigir que exista novidade ou que a marca seja original (MORO,
2003, p. 60). Dessa forma, sera necessario que a marca possa ser
passivel de apropriagao, isto ¢, para conquistar a protecao juridica
almejada, o simbolo que representara o produto ou servigo, deve
ser exclusivo em seu segmento e deve estar em conformidade
com a legislagio (BARBOSA, 2010, p. 700).

O registro da marca também nao pode conter indicag¢io
que seja enganosa ao publico, logo, deve possuir veracidade.
Nao devera induzir o destinatario do produto ou servico
de forma causar-lhe engano com relagdo a sua natureza ou
qualidade (VENOSA; RODRIGUES, 2010, p. 81). Em sintese,
o consumidor ¢é o principal interessado, posto que a marca trata-
se de um sinal que visa orienta-lo. Diante desse entendimento,
cumpre destacar que:

O requisito da veracidade ¢, certamente, aquele formado com maior
grau de carga de interesse publico. Ainda que os demais tenham uma
certa dose de protecdo a ordem publica, o principal alvo da tutela legal,
quando da formacio desse requisito, ¢ a prote¢io do consumidor. Isto
porque, nele é objetivado impedir que a marca outorgue ao produto
identificado qualidades que, na realidade, ndo sdo encontradas.
(SCUDELER, 2013, p. 70)
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Como descrito por Barbosa (2010, p. 703), “A veracidade,
como requisito da marca, é a exigéncia de que o signo nao seja
intrinsecamente deceptivo, de forma a lesar seja o consumidor,
seja o competidor”. Se a marca for utilizada com o intuito de
confundir o consumidor sobre a origem ou qualidade do que
venha a adquirir, estara eivada como instrumento de fraude.

Para que se evite tal circunstancia, é exigida sua veracidade

(CERQUEIRA, 1982, p. 785).

Por fim, para ser levada ao registro, a marca devera ser
licita. Somente poderio ser registradas as marcas que nao atentem
contra a moral e os bons costumes. Desta forma, a legislacao
tratou de proibir o registro de sinais que de alguma forma sejam
ofensivos a honra, a imagem ou a liberdade de crenga. Na visao
de Negrao (2013, p. 189), “A vedagio visa proteger a moral média
de determinado povo e seus valores religiosos, de liberdade,
culturais ou dignos de respeito e veneragao”. Barbosa (2010, p.
717) explica que “Assim, nao ¢ admissivel para registro um signo
que incite ao consumo de toxicos, a pratica de atos libidinosos
incompativeis com o estagio da moral, ou ofenda as religides
minoritarias ou nao”.

Para conquistar o registro, ¢ mais recomendado que o
interessado atente para alguns aspectos, como o de utilizar
palavras inventadas ou fantasiosas, sem nenhum significado
aparente, ou ainda, marcas arbitrarias, cujo significado nao guarde
qualquer relagio com o que se visa proteger (ORGANIZACAO
MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2003, p. 9).

Pedido de Registro

O objetivo basilar do pedido de registro é outorgar uma
anterioridade, ou seja, determinar o momento a partir do qual nao

poderao mais ser concedidos registros a outras marcas, dotadas
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de caracteristicas semelhantes, que tenham sido depositadas
posteriormente (DI BLASI, 2005, p. 368). E importante salientar
que, enquanto nao se inicia o uso exclusivo da marca, isto é,
durante o periodo em que o INPI estiver processando a analise de
mérito, seu proprietario podera exercer todas as fungoes que a lei
lhe garante. Todavia, o titular possuira apenas uma expectativa de
direito para utilizar a marca com exclusividade (SILVEIRA, 2005,
p- 26). O problema é que esse periodo de analise, por parte do
INPI, enfrenta uma morosidade latente. Apesar da simplicidade,
o processo de registro leva em torno de 24 meses para obter um

parecer (SCUDELER, 2013, p. 83).

Assim, como determina o artigo 128, da LPI, o pedido de
registro pode ser feito por pessoa natural ou juridica de direito
privado ou publico. Sobre a titularidade, Barbosa (2002, p. 2)
explica:

Para as pessoas de direito privado, além da qualidade de pessoa, se
exige o exercicio licito e efetivo de atividade industrial, comercial ou
profissional compativel com a natureza da marca pretendida — no dizer
da lei, as pessoas de direito privado s6 podem requerer registro de marca
relativo a atividade que exercam efetiva e licitamente de modo direto ou
através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando,
no proprio requerimento, esta condi¢ao, sob as penas da lei.

A pessoa juridica somente pode requerer o registro de marca
relativa a empresa que, efetiva e licitamente, exerca diretamente
ou mediante controle direto ou indireto (NEGRAQO, 2013, p.
192). Nessa seara, uma marca somente poderd ser requerida
comprovando-se a atividade licita, efetiva e compativel, de seu
titular com o produto ou servigo que visa distinguir.

A lei, assim, s6 reconhece interesse na obtenc¢do de registro naquele
que exercer atividade compativel com a destinagdo do registro.
O registro é um direito constituido para cumprir uma funcio, e s6 ¢é
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reconhecida a legitimidade ad adguirendum aquele que desempenha tal
funcido. (BARBOSA, 2002, p. 2)

Essa restricdo impede o registro de pessoas fisicas ou
juridicas que objetivam apenas comercializar a marca, sem
que haja pretensio de vinculd-la a sua atividade profissional
(CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA, 2013,
p. 31). Dessa forma, ao requerer o registro junto ao INPI, o
depositante devera indicar no momento do protocolo o segmento
em que atua.

Para registrar uma marca no Brasil, o depositante deve especificar o tipo
de produto ou servi¢o ao qual ela se destinara. Esta especificagdo fard
com que, uma vez registrado o signo, dentro da ideia de anterioridade,
ndo se possam aceitar registros de signos iguais ou semelhantes que
se tentem registrar para o mesmo tipo de produto ou servigo. Assim,
a prote¢do do signo se vincula diretamente ao produto ou servico
assinalado pelo titular. (MORO, 2003, p. 67)

A especificagdo da marca ¢é previamente estabelecida pelo
INPI, com base na Classificacio Internacional de Produtos e
Servigos de Nice (INCL, na sigla em inglés), que possui uma
lista de 45 classes, que compreende 34 para produtos e 11 para
servicos (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL, 2018). Atualmente, também se encontra
disponivel um formulario para livre preenchimento do requerente,
podendo, dessa forma, especificar sua atividade da forma que
achar mais conveniente, atentando-se evidentemente, a0 objeto
compreendido em cada uma das classes previstas.

Deve-se atentar para a excegao referente as marcas coletivas
e de certifica¢do, mencionadas anteriormente, das quais a primeira
podera e a segunda sera impedida de requerer o registro para a
atividade que exer¢a. Cabe aqui também mencionar que, segundo
o paragrafo 1° do artigo 128 da LPI, o registro sé sera concedido
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ao requerente que exerca licita e efetiva atividade empresarial

relativa a2 marca.

Também poderdo requerer o registro, as pessoas
domiciliadas no exterior, reivindicando ou ndo a prioridade
do pedido feito em seu pais de origem, nos termos do artigo
4° da CUP, observando a necessidade de manter procurador
devidamente qualificado e domiciliado no Pais (INSTITUTO
NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2017b).

Cabe mencionar que o registro marcario ¢ procedimento
administrativo facultativo, porém indispensavel para garantir os
direitos de seu titular. Segundo Barbosa (2010, p.698): “Conforme
a classica justificativa do sistema de marcas, a prote¢ao juridica
tem por finalidade em primeiro lugar proteger o investimento
do empresario; em segundo lugar, garantir ao consumidor a
capacidade de discernir o bom e o mau produto”.

O registro da marca, portanto, ndo se trata de uma
obrigacao, mas sim de uma escolha. Optar ou nao pelo registro
cabe exclusivamente ao interessado, de acordo com sua
conveniéncia (SOARES, 1997, p. 77). Segundo Loureiro (1999,
p. 228), “O empresario é livre para utiliza-la ou nao nos seus
produtos ou servicos”. Mas, de acordo com a Organizacao
Mundial da Propriedade Intelectual (2003, p. 6), “Apesar de nao
ser compulsorio, o registro é altamente recomendado, uma vez
que ele confere direitos exclusivos ao titular para prevenir o uso
nao autorizado na marca”. Farias (apud SOARES, 1997, p. 78),
explica que

[..] a marca é facultativa. Os principios da liberdade do trabalho
consagrados pelo direito publico moderno repelem com energia
o carater obrigatério da marca. O seu uso é um direito que assiste
ao industrial ou comerciante; nao é, porém, um dever a que fiquem
subordinados.
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A faculdade do registro pode ser atribuida ao fato de que,
o éxito da marca ¢ de responsabilidade de seu titular, a quem
cabe conquistar a confianca do consumidor. Do ponto de vista
de Miranda (2002, p. 35),

Tem-se entendido que a facultatividade da marca de industria e de
comércio atende a necessidade de se saber que foi o produtor ou
comerciante que ligou a marca ao produto, para afirmacao ao publico
de valor dele.

Quando o empresario nao opta pelo registro da marca,
corre o risco de que o desempenho da comercializagao de seu
produto nao seja satisfatorio. Isso porque empresas concorrentes
poderdao vir a utilizar a mesma marca ou similar, causando
confusao no mercado e induzindo o consumidor a acreditar que
fazem parte do mesmo grupo econémico. Esse conflito pode
reduzir os lucros de uma empresa e prejudicar sua imagem e
reputacio, se os produtos de seu concorrente forem de qualidade
inferior (ORGANIZACAO MUNDIAL DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL, 2003, p. 5).

Depois que o requerimento do registro é protocolado, este
aguardara sua publicagdao no instrumento oficial do instituto para
que terceiros interessados possam opor-se ao pedido. O INPI,
entdo, efetuard o exame de mérito, analisando as formalidades
necessarias que devem instruir o pedido, e as possiveis
anterioridades que possam ocorrer, em seguida expedird um

parecer no sentido de indeferir ou de conceder o registro marcario.

Concessio, Vigéncia e Prorrogagao do Registro

Decidindo o INPI pelo deferimento do pedido, o titular
devera recolher a taxa necessaria, no prazo legal para que haja a
concessao e a consequente expedigdao do certificado de registro.

Série Conceitos e Aplicacdes de Propriedade Intelectual



A Marca e sua Registrabilidade no Direito Brasileiro

181

O certificado, portanto, é o documento expedido pelo

6rgao que comprova a titularidade da marca e seu regular registro

perante a Autarquia (SCUDELER, 2013, p. 84). Da mesma forma:

O registro valido garante a titularidade pela anterioridade de pedido,
ou seja, salvo excecio, o titular do registro serd o primeiro requerente.
Desse modo, caso o sinal escolhido para identificar o produto ou
servico ja estiver registrado no INPI e protegido para a mesma classe
vinculada ao seu produto ou servico, em principio, ele ndo estard

disponivel. (COPETTI, 2008, p. 120)

Assim, conforme aduz Scudeler (2013, p. 86), “O certificado

de registro validamente expedido pelo INPI ¢ o tnico documento

oficialmente reconhecido que comprova a propriedade sobre

a marca”. O artigo 133, da LPI, estabelece como vigéncia da

marca o prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessao

do registro, prorrogavel por periodos iguais e sucessivos.

que:

A respeito da prorrogaciao do registro, cumpre observar

A renovagao do direito a marca nio possui prazo, pode-se dizer que
este direito é perpétuo. A prorrogacido do registro nio cria um novo
direito, apenas mantém um ja existente. Entretanto, a renovag¢ao estara
condicionada aos mesmos regulamentos necessarios ao registro. Dessa
forma, se vier a carecer de algum dos requisitos exigidos, ndo podera
mais ser renovada. (LOUREIRO, 1999. p. 278)

Devido a possibilidade de prorroga¢ao, Scudeler (2013,

p. 85) afirma que “A marca registrada é potencialmente eterna”.

Dessa forma, o registro podera ser renovado indefinidamente,

de acordo com a vontade de seu titular, desde que continue em

acordo com os preceitos legais.
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Impugnacgdes ao Registro

O procedimento administrativo para concessao do registro
marcario incluiu determinados momentos que possibilitam a
terceiros protestarem contra o pedido de registro sobre o qual
possuam interesse.

Feito o deposito, de acordo com o artigo 158, da LPI, o
pedido de registro sera publicado para a apresentacao de eventuais
oposi¢oes (DI BLASI, 2005, p. 368). Dessa forma, o terceiro que
se sentir prejudicado pelo novo pedido podera tempestivamente
oferecer argumentos a fim de inviabilizar o registro. Sobre a
oposicao, Copetti (2008, p. 38-39) esclarece: “A oposi¢ao é um
recurso administrativo, apresentado por terceiro interessado,
manifestando-se contrario ao pedido de deposito, tendo em vista
a violacao dos dispositivos da LPI (artigos 124, 125, 126 e 129,
§ 1°, da LPI) e objetivando a protecao de seu direito”.

Apbs concedido o registro, este podera ser impugnado por
meio de um processo administrativo de nulidade, que encerrara
a instancia administrativa, como determinado pelo artigo 171, da
LPI. A lei considera nulo o registro concedido em desacordo com
as disposicoes legais, mais especificamente quanto as proibicoes
contidas no artigo 124, da LPT (REQUIAO, 2013, p. 152). Sobre
o tema, observa-se que:

A nulidade administrativa consiste em iniciativa da prépria
administracio competente, de rever, ex officio ou a requerimento de
terceiros interessados, suas decisdes e seus atos, quando contrarios
as disposi¢oes da Lei da Propriedade Industrial e aos principios e
requisitos administrativos. (DI BLASI, 2005, p. 373)

O pedido, portanto, viabiliza a revisio da decisao
administrativa expedida. Por esse motivo, a nulidade administrativa
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foi alvo de duras criticas por parte da doutrina, que acreditava nao
ter o INPI competéncia para analisar esses pedidos. Essa corrente
alega que a atual legislagcao pecou ao reconhecer tal capacidade ao
6rgao, uma vez que o artigo 5° inciso XXXV, da Constitui¢ao
Federal, estabelece que “[...] a lei ndo excluira da apreciagao do
Poder Judiciario, lesio ou ameaga ao direito”. Dessa forma,
sendo o registro de marca um direito adquirido, sua nulidade,
por ser um atentado ao direito individual, deveria exclusivamente
ser decretada por 6rgao judicial, assim como ocorria no antigo
Codigo da Propriedade Industrial (SOARES, 1997, p. 261-262).

Todavia, apesar da discussdo existente, a atual legislacao
marcaria ainda prevé a possibilidade de propositura de acio
de nulidade de registro. De fato, cabera a qualquer um, que
possua legitimo interesse ou ao proprio INPI, ajuizar uma agao
de nulidade de registro junto a Justica Federal. A agao devera
estar fundamentada no fato de o registro ter sido concedido em
desacordo com as disposi¢oes legais e tera prazo maximo de
cinco anos, contados da concessao do registro, para ser interposta

(DI BLASI, 2005, p. 374).

Por fim, é preciso atentar para o fato de que o registro,
depois de expedido, deve efetivamente ser utilizado da forma que
constar em seu certificado. Como descrito por Requiao (2013,
p. 329), apds cinco anos da concessao do registro, abre-se a
possibilidade de apresenta¢ao de caducidade por terceiros. Isso
ocorrera quando seu uso ainda nio tiver sido iniciado no pafs,
tiver sido interrompido por mais de cinco anos consecutivos ou,
ainda, tiver ocorrido alguma modifica¢ao na marca que implique
alteracao do seu carater distintivo. O titular da marca, portanto,
devera provar seu uso nos moldes em que foi concedida, sob

pena de ter seu registro extinto.

Volume 1



184

A Marca e sua Registrabilidade no Direito Brasileiro

Como bem ressalta Soares (1997, p. 263), “Em toda situagao
juridica deve se observar o principio do contraditério”. Dessa
forma, em todas as hipéteses demonstradas de impugnagio em
sede administrativa, havendo publicacdo na Revista da Propriedade
Industrial, com intuito de questionar pedido ou registro de marca,
o titular tera 60 dias para se manifestar a respeito das alegacoes
feitas pelo interessado.

Consideragdes Finais

O presente estudo apresentou conceitos essenciais
relacionados a marca. Atualmente, esses signos se apresentam
como um dos principais bens no rol dos direitos de propriedade
industrial. Isso porque, além de seu valor financeiro, que pode ser
representativo, seu principal valor se encontra na relagao que cria
com o consumidor, transmitindo valores de uma empresa e até

mesmo gerando emog¢des para quem a percebe, criando, assim,
um laco de fidelidade.

Ademais, s6 havera direito de propriedade sobre a marca
se esta for requerida formalmente e concedida pelo 6rgio
responsavel. O registro, portanto, embora facultativo, é essencial
para que se obtenha a exclusividade do sinal, com vistas a
consolidar uma distintividade mercantil, garantindo assim

seguranca juridica e economica as relagoes empresariais.
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As POSSIBILIDADES DE APLICACAO DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL NO SETOR DA MODA

Fernanda Gongalves Silveira Fontes
Renata Pacola Mesquita

Marcelo Farid Pereira

Resumo: a industria da moda brasileira tem importancia econémica, social e cultural, e
é responsavel por gerar empregos, renda e riqueza, além de projetar o pais no mercado
internacional. Entretanto, esse segmento possui particularidades que acabam por impor
desafios juridicos extremamente peculiares para ser solucionados, uma vez que a moda
e o direito constituem fatos sociais que caminham lado a lado e estio em constante
mudanga. Assim, o Direito e a Moda aliados se mostram como a tendéncia de atuagio
juridica especializada nesse setor da industria e do comércio voltado a industria téxtil e de
confeccio; aos fabricantes de artigos e acessoérios de moda, aos designers, aos fotégrafos
e modelos, as agéncias de modelos, aos proprietarios de lojas online, aos franqueados
¢ a tantos outros profissionais e atividades envolvidas no mercado da moda. Diante de
tais constatagdes, o presente capitulo aborda a importancia de se utilizar a propriedade
intelectual e de relacioni-la as necessidades desse setor. Dessa forma, foram unidas
matérias da realidade vivida pelos profissionais do ramo téxtil e de confec¢do com
a tutela juridica oferecida pela legislaciio patria aplicavel, como a Lei de Propriedade
Industrial e a Lei de Direito Autoral. Ressalta-se que a jun¢io dos citados fatos sociais
ndo acarreta desdobramentos apenas no ambito da propriedade intelectual, mas
também em diversas areas do Direito. Portanto, conclui-se que é inegavel a necessidade
de existir a tutela juridica no setor da moda, em especial no tocante a prote¢io e ao
registro de pecas e colecdes por meio da propriedade intelectual.

Abstract: the Brazilian fashion industry has economic, social and cultural importance.
It is responsible for generating jobs, income and wealth, as well as designing the
country in the international market. However, this segment has particularities that end
up imposing extremely peculiar legal challenges to be solved since fashion and law are
social facts and are constantly changing. Thus, Law and Fashion allies, show themselves
as the trend of legal action specialized in this sector of industry and commerce focused
on the textile and clothing industry, manufacturers of fashion articles and accessories,
designers, photographers and models, franchisees and many other professionals and
activities involved in the fashion market. Than this chapter has as main objective to
address the importance of using intellectual property relating to the needs of this
sector. In this way, uniting the reality lived by the professionals of the textile and
clothing sector, and the legal protection offered by the applicable native law, as the
Industrial Property Law and the Copyright Law. However, it should be emphasized that
the combination of the social facts does not imply developments only in the scope of
intellectual property, but also in several areas of Law. Therefore, it is concluded that
the need for legal protection of the fashion industry is undeniable, especially regarding
the protection and registration of parts and collections through intellectual property.
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Introdugao

O setor da moda movimenta bilhdes de ddlares no mundo
todo e envolve diversos profissionais, assim como empresas
de variados ramos. No Brasil, esse cenario nio é diferente, em
virtude da producdo das empresas nacionais e do interesse
de marcas de renome internacional pelo mercado brasileiro
(ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA TEXTIL E
DE CONFECCAO, 2015).

Ocorre que, com o fomento econémico dessa area, a
quantidade de litigios em virtude do desrespeito aos direitos
intelectuais das criagdes desse setor cresceu e fez com que 0s
operadores do direito tivessem que se adequar a essas novas

realidades e matérias de fato, até entdo, pouco conhecidas.

Seguindo esse viés, o presente capitulo teve como escopo
a pesquisa, no ordenamento juridico brasileiro, das possibilidades
de aplicagdo da propriedade intelectual no setor da moda e da
prote¢ao a criagao por meio da legislacio especifica.

Justifica-se a pesquisa pela importincia da prote¢ao as
informagoes sigilosas desenvolvidas nesse setor e pela utilizagao
da propriedade intelectual para tal fim, evitando-se, com isso, que
qualquer informagao importante vaze ao concorrente, podendo
causar prejuizo financeiro ao empresario ou, até mesmo, eventual

concorréncia desleal.

Ao longo do capitulo, foram discutidas as consequéncias
juridicas em caso de inobservancia ao dever de sigilo por parte do
empregado ou do prestador de servico, que podem estar sujeitos
as sanc¢oes previstas na Consolida¢ao das Leis do Trabalho (CLT),
no Cédigo Penal, Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279, de
14 de maio de 19906) e nos Tratados Internacionais.

E ainda objeto de estudo o Projeto de Lei do Senado n. 16,
apresentado em 7 de fevereiro de 2007, que propoe o acordo de

Série Conceitos e Aplicacdes de Propriedade Intelectual



As Possibilidades de Aplicacao da Propriedade Intelectual no Setor da Moda

197

protecao de informagodes sigilosas com o fim de manter o segredo
comercial ou as informagoes confidenciais que pertengam ao

empregador.

Moda e Sociedade

A seguir serdo apresentados de forma sucinta elementos
sobre a histéria da Moda e sua importancia como fenémeno

social.

Aspectos Histéricos da Moda

A evolucio histérica da indumentaria humana vem sendo
explorada ha muito tempo. Supde-se que tenha sido iniciada antes
mesmo das primeiras civilizagdes do Egito e da Mesopotamia.
Registros da Biblia Sagrada revelam que havia a preocupagio
por parte do homem em cobrir o corpo pelo carater de pudor,
primeiramente usando folhas vegetais e posteriormente a pele de

animais.

Para alguns estudiosos, o uso de vestimentas vem desde a
era paleolitica, devido a sucessao de periodos glaciais nos quais
o homem precisou se proteger do clima extremamente frio. Para
tanto, o homem utilizava os animais capturados na ca¢a nao
apenas com o fim de alimentar-se, mas também para usara sua
pele e se proteger das baixas temperaturas, assim como afirma
Laver (1999, p. 8)

Em tais circunstincias, apesat de os detalhes das roupas poderem ter
sido determinados por implica¢des sociais e psicolégicas, o motivo
principal para se cobrir o corpo era afastar o frio, uma vez que a
natureza fora tio avara com a prote¢do natural do Homo sapiens.
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O Brasil, por sua vez, teve sua histéria atrelada a moda a
partir da sua coloniza¢iao, podendo-se dizer, sem exageros, que
o Brasil nasceu tendo consigo a moda, ja que com a chegada
dos portugueses em terras brasileiras veio o escambo, ou seja, as
trocas efetuadas entre portugueses e indigenas, que, curiosamente,

envolveram o vestuario desde o inicio.

Conforme narrado, a moda, de forma indireta, influenciou
até mesmo no nome atribuido ao pafs, uma vez que o produto
inicialmente explorado era o pau-brasil, utilizado, entre outras
funcgdes, para tingir tecidos:

O primeiro produto que oferecemos ao mercado externo (e que, mais
tarde, deu nome ao proprio pafs) foi o pau-brasil: espécie arbérea usada
para a extracio de um pigmento, entdo raro e valorizado, nas cores
vermelha e purpura, usado para tingir tecido. Assim, podemos dizer
que um produto de moda — um corante de tecidos — deu nome a propria
nac¢do. Mais que isso, foi justamente no periodo do descobrimento do
nosso continente que o conceito de moda estava se consolidando na

Europa. (PRADO; BRAGA, 2011. p.17)

Nessa mesma linha de raciocinio, os autotres continuam
alegando que:

O periodo da hegemonia da burguesia mercantil na Europa durou do
Renascimento até o inicio da era industrial, que tem como matcos a
Revolugiao Francesa (que identifica a decadéncia do final da monarquia)
e o surgimento incipiente dos processos técnicos de produgio em série.
O abastecimento dos mercados europeus durante aquele periodo foi
feito pelas manufaturas burguesas (dos mestres de oficio) e com os
produtos exdticos levados das novas terras — continentes conquistados,
que se transformaram em colonias européias. Portanto, muitos desses
produtos, envolvidos no processo de fabricagdo téxtil e das roupas,
foram levados do Brasil a Europa(como foi o caso do pau-brasil, com
sua tinta avermelhada, e das plumarias de aves tropicais, que passaram

a adornar chapéus, roupas etc. (PRADO; BRAGA, 2011, p. 19)
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Como nao poderia deixar de ser, a moda no Brasil também
passou por fases diversas desde os primoérdios do descobrimento.
Como exemplo, ¢ possivel citar a evolu¢ao da moda no periodo
do século XIX ao século XXI, época na qual o mundo passou por
imensas transformagoes, em especial os dois grandes conflitos
mundiais que tiveram importante influéncia no modo de vestir,
tanto de homens como de mulheres (POLLINI, 2009).

Um exemplo classico de referéncia da moda como um
fenémeno social de extrema importancia perante a sociedade
foi o estilo simples e singular (Figura 1) da renomada estilista
francesa Gabrielle Bonheur Chanel. Segundo Pollini (2009,
p. 57), “o que ela vestia, dizia ou fazia virava moda”. A estilista
teve sua inventividade reconhecida por producio de varios itens
do vestuario, o que fez com que se popularizasse na sua época
determinadas pe¢as do indumento feminino, como as calgas
(POLLINI, 2009).

Figura 1: As cal¢as femininas inspiradas a partir da criacio de Coco Chanel

Fonte: Torre (2015)
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Independentemente da inten¢do almejada na criagao das
primeiras vestimentas, seja pelo carater de adorno ou pela protegao,
cobrir o corpo era, e ainda é, uma necessidade presente na rotina
do homem, restando evidente a importancia da vestimenta no
contexto da sociedade, o que se pode perceber também nas
palavras de Oliveira (2007, p. 59): “Vestir diz respeito ao singelo
e compulsério ato cotidiano, ao qual estamos todos submetidos,
para nos obrigar ou para estarmos socialmente adequados, ou
para causar boa impressao, ou para afirmar nossa identidade”.

A evolugdo da vestimenta revela ndo apenas a tendéncia
sendo o reflexo, como exposto acima, mas também de rela¢oes
sociais e politicas de cada periodo historico.

Durante todo o periodo focado, percebe-se uma grande
mudanca no modo de se vestit das pessoas, demandando
mudangas também no setor da moda, uma vez que o fenémeno
da moda faz com que as pessoas a adquiriram novas tendéncias, a
fim de acompanhar as novidades do mundo “fashion”, adequando-
se as necessidades sociais do periodo vivenciado.

Sendo assim, diante do contexto historico apresentado,
percebe-se a importancia da moda no cotidiano das pessoas,
importancia esta que paulatinamente passou a exercer influéncia
no ambito da economia nacional, no tocante aos setores téxtil, de
confeccio, de acessorios e de calcados.

Em anilise especifica do setor téxtil e de confecgio, ja que
esse é o foco do trabalho, nota-se esses setores em destaque em
funcao do faturamento que rendem para o mercado financeiro
e pela quantidade de empregos que geram, direta como
indiretamente.

Segundo dados da Associagao Brasileira da Induastria Téxtil
e de Confeccao (ABIT), o faturamento do setor no ano de 2016
foi de US$ 37 bilhdes, com investimentos de US$ 479 milhoes,
contando com 1,5 milhdao de empregados diretos e 8 milhdes de
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indiretos, dos quais 75% sao de mao de obra feminina. Além disso,
o mercado brasileiro conta hoje com 32 mil empresas formais do
segmento téxtil e de confeccao, sendo o quinto maior produtor
textil do mundo e o quarto maior parque produtivo de confeccao
(ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA TEXTIL E
DE CONFECCAO, 2015).

Diante de tais informacdes e das constatacdes historicas,
resta comprovada a importancia do setor perante a sociedade,
justificando-se, assim, o interesse do estudo da moda e a forma
de protecao juridica quanto a sua criagao.

Moda: um Fenémeno Social

A indumentiria revela muito sobre o individuo, é uma
exteriorizacdo de sua condi¢do social, econdémica e cultural,
podendo revelar, até mesmo, valores e principios de cunho moral.
Desde sempre, o modo de vestir teve influéncia nos grupos

socials, poi isso se conclui que a moda é um fenémeno social.

Para o socidlogo estudioso dos fatos sociais, Durkheim
(2002, p. 11):

E fato social toda maneira de fazer, fixada ou nio, suscetivel de exercer
sobte o individuo uma coercio exterior; ou ainda, toda maneira de fazer
que ¢ geral na extensiao de uma sociedade dada e, a0 mesmo tempo,
possui uma existéncia propria, independente de suas manifestacoes
individuais

Considera-se fato social, assim, o acontecimento dentro da
sociedade que apresenta algum tipo de interesse para grande parte
dos individuos pertencentes a esse mesmo convivio. Porém, nao
basta ser um singelo fato para se tornar socialmente relevante,
¢ preciso apresentar trés caracteristicas que, segundo Durkheim
(2002), definem a relevancia do fato.
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A primeira caracterfstica diz respeito a exterioridade, ou seja,
deve haver a existéncia do fato fora da consciéncia individual,
como modo de pensar e de agir; a segunda caracteristica consiste
na coercitividade, impondo algo ao individuo e cabendo a ele decidir
se percebe ou nao; e, por fim, a generalidade, que estabelece o fato
como coletivo, para todo um grupo ou sociedade (FARIA, 2015).

De acordo com Durkheim (2002), o fato social pode ter
carater de coercao ou de maneira de fazer. No primeiro caso,
existe uma obrigatoriedade na observancia daquilo que é definido
pelo fendmeno social, ao passo que na segunda hipotese tem-se a
faculdade de seguir ou nao indigitado fenémeno social.

Aplicando-se tal defini¢io especificamente a moda, pode-
se concluir que esta ndo possui carater coercitivo, tratando-se de
fato social que revela uma maneira de se vestir, ou modo de se
apresentar dentro de um determinado grupo social.

Por outro lado, para Lipovetsky (2009, p. 43):

A moda é um sistema original de regulacdo e de pressdo sociais: suas
mudangas apresentam um carater constrangedor, sio acompanhadas
do ‘dever’ de adocido e de assimilacdo, impoem-se mais ou menos
obrigatoriamente a um meio social determinado — tal é “despotismo”
da moda tio frequentemente denunciado ao longo dos séculos.
Despotismo muito particular ja que sem san¢do maior, a nao ser o
riso, a zombaria e a reprovagdo dos contemporineos. Mas por mais
eficazes que possam ter sido esses meios de conformidade social, em
particular nos séculos de honra e hierarquia, ndo bastam para explicat os
fenémenos de epidemia de moda. Mais fundamentalmente, é em razdo
do desejo dos individuos de assemelhat-se aqueles que sdo considerados
superiores, aqueles que brilham pelo prestigio e pela posicio.

Embora haja divergéncia doutrinaria nesse quesito, pode-
se afirmar que a moda constitui-se em fendmeno social, variavel
no tempo e no espago, refletindo o momento historico, politico
e religioso, bem como os costumes, os principios morais e as

tradicdes de um grupo (sociedade).
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Tal como a moda, o direito emana da sociedade, sendo
o resultado de um complexo de fatores sociais, intimamente
influenciados pela sociedade e por seus fendémenos. Segundo
Montoro (1997, p. 581):

O direito emana da sociedade sob multiplos aspectos: 1. Como
resultante do poder social; 2. Como reflexo dos objetivos, valores e
necessidades sociais; 3. Como manifestacio ou efeito de fatores sociais:
histéricos geograficos, técnicos, economicos, culturais, psicolégicos,
morais, religiosos, etc.

Percebe-se, assim, a estreita ligacdo entre o direito e a
moda, ja que ambos se originam de fatos relevantes ocorridos no
seio da sociedade, aos quais se denomina de fatos sociais. Daf o
motivo de se afirmar que toda a matéria abrangida pelo setor da
moda merece ser tutelada pelo direito, desde que observadas suas
especificidades.

Contextualizagdo da Moda no Direito Empresarial

Como dito anteriormente, o setor da moda precisa ser
tutelado e protegido no ambito juridico, garantindo aos criadores
e a industria seguranca quanto a criagao e a distribui¢do das
mercadorias.

O Direito Empresarial, dentre outros ramos do direito, é
capaz de tutelar os diversos aspectos da industria da moda, em
especial no que tange aos direitos autorais, ao dever de sigilo, a
concorréncia desleal, dentre outras situacoes.

Sendo assim, de antemao, ¢ de suma importancia fazer
um breve apontamento acerca dos principios, tanto norteadores
do direito em geral como os considerados basilares no Direito
Empresarial, com o propésito de melhor compreender a
necessidade de protegao a moda.
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Principios Gerais do Direito

Pode-se definir o termo “principio”, segundo o Dicionario
Michaelis da Lingua Portuguesa (2015), como: “[...]em uma area de
conhecimento, conjunto de proposi¢coes fundamentais e diretivas
que servem de base e das quais todo desenvolvimento posterior
deve ser subordinado; regra ou norma de agdao e conduta moral;
ditame, lei, preceito; [...]”.

Os principios sdao aplicados a todas as areas do conhecimento
humano, sejam elas nas ciéncias exatas, sociais, humanas ou
biolégicas. Dessa forma, no que se refere a ciéncia juridica, pode-
se colocar os principios como alicerces fundamentais e filoséficos
que embasam todo o ordenamento juridico, fazendo com que

surjam as normas. Nesse mesmo sentido ¢ o posicionamento de

Mello (2005, p. 20):

Principio ¢é, por definicdo, mandamento nuclear de um sistema,
verdadeiro alicerce dele, disposicio fundamental que se irradia sobre
diferentes normas, compondo-lhes o espirito e servindo de critério
para exata compreensao e inteligéncia delas, exatamente porque define
a légica e a racionalidade do sistema normativo, conferindo-lhe a
Tonica que lhe da sentido harmonico.

Adotando semelhante posicionamento, Reale (2003, p. 37)

aduz que:

Principios sdo enunciagdes normativas de valor genérico, que
condicionam e orientam a compreensido do ordenamento juridico, a
aplicacdo e integracdo ou mesmo para a elaboracio de novas normas.
Sao verdades fundantes de um sistema de conhecimento, como tais
admitidas, por serem evidentes ou por terem sido comprovadas, mas
também por motivos de ordem pratica de cardter operacional, isto é,
como pressupostos exigidos pelas necessidades da pesquisa e da praxis.
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Nesse diapasio, os principios gerais do direito sdo os
fundamentos e as ideias basilares que vao respaldar as normas
juridicas na busca pelo ideal de justica que envolve o Direito,
abrangendo tanto os principios gerais (comuns a qualquer area)
quanto os especificos (relativos a uma determinada area, como
ocorre no Direito Empresarial).

Principios do Direito Empresarial

O Direito Empresarial, ou Direito Comercial, devido ao
carater especial de suas atividades, possui principios proprios
que deverdo orientar todo o trabalho jurisdicional realizado pelo
Poder Judiciario, podendo ser classificados segundo trés critérios,
conforme propoe Coelho (2013, p. 64):

Os principios do direito comercial classificam-se em: constitucionais
ou legais (conforme estejam obrigados na Constitui¢io Federal ou na
lei ordinaria), gerais ou especiais (se sdo aplicaveis a todos os ramos
juridicos ou somente a um de seus desdobramentos) e explicitos ou
implicitos (caso estejam expressamente previstos na norma de direito
positivo ou decorram desta).

Os principios constitucionais mencionados por Fabio
Ulhoa Coelho (2013, p. 64) “[...] sio aqueles que guardam os
valores fundamentais da ordem juridica”.

Segundo o jurista brasileiro Celso Ribeiro Bastos (2010), os
principios constitucionais, ao guardarem os valores fundamentais
da ordem juridica, ndo tém como objetivo regular situagoes
especificas, buscando, em verdade, refletir efeitos em todo mundo
juridico:

Em resumo sio os principios constitucionais aqueles valores
albergados pelo Texto Maior a fim de dar sistematizagdo ao documento
constitucional de servir como critério de interpretagdo e finalmente,
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0 que ¢é mais importante, espraiar os seus valores, pulveriza-los sobre
todo o mundo juridico. (BASTOS, 2010, p. 221)

Ainda no que tange a importancia dos principios contidos
na Constitui¢ao Federal, vale a pena transcrever as palavras de
Bonavides (2006, p. 200):

Os principios, uma vez constitucionalizados, se fazem a chave de todo
o sistema normativo [..Jtodo discurso normativo tem que colocar,
portanto, em seu raio de abrangéncia os principios, a0os quais as regras
se vinculam. Os principios espargem claridade sobre o entendimento
das questoes juridicas, por mais complicadas que estas sejam no interior
de um sistema de normas.

A Constituicao Federal de 1988 traz em seu corpo trés
principios que embasam o direito empresarial, aplicaveis as
necessidades do setor da moda. Sao eles: o Principio da Liberdade
de Iniciativa on Livre-Iniciativa (artigo 170, caput da Constitui¢ao
Federal'); o Principio da Liberdade de Concorréncia (artigo 170, IV e
173, §4° da Constituicao Federal®); e o Principio da Funcio Social da

PArt. 170. A ordem econdmica, fundada na valotizagio do trabalho humano
e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existéncia digna, conforme
os ditames da justica social, observados os seguintes principios: I — soberania
nacional; IT — propriedade privada; IIT — fungdo social da propriedade; IV —
livre concortréncia; V — defesa do consumidor; VI — defesa do meio ambiente,
inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental
dos produtos e servicos e de seus processos de elaboracdo e prestagao; VII —
redugdo das desigualdades regionais e sociais; VIII — busca do pleno emprego;
IX — tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituidas
sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administracdo no Pafs. Paragrafo
tnico. B assegurado a todos o livre exercicio de qualquer atividade economica,
independentemente de autorizacdo de 6rgaos publicos, salvo nos casos previstos
em lei. — Constituicao Federal de 1988.

2 Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constitui¢io, a exploracio direta
de atividade econémica pelo Estado s6 sera permitida quando necessatia aos
imperativos da seguranca nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme
definidos em lei.

§ 4° A lei reprimird o abuso do poder econémico que vise a dominacido
dos mercados, a eliminacdo da concorréncia e ao aumento arbitrario dos
lucros.(CONSTITUICAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL,
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empresa (artigo 5°, XXIII, artigo 170, artigo 182 e artigo 186 da
Constitui¢ao Federal’).

Com o propésito de compreender a importincia dos
referidos principios aplicaveis a moda, sera feito o detalhamento
da tematica em capitulo proprio, demonstrando a sua relevancia
como forma de incentivar a criacio na indudstria da moda e a
industria téxtil no pais.

Além dos principios constitucionais, conforme classificagao
de Fabio Ulhoa Coelho (2013), ha ainda os principios gerais e os
especificos que devem ser aplicados para a protegao do direito.

Nessa vertente, vale salientar a sigilosidade, a boa-fé e a

preservacao da empresa, entre outros.

Cada ramo do direito possui especificidades e caracteristicas
que lhe sdo inerentes, as quais se adequardo aos principios,
constituindo assim auténtica “ideologia” que se identificara
com determinados valores. Nesse sentido, concorda-se com as
palavras de Coelho e Nunes (2015, p. 5-0):

Cada ramo do direito tem, neste sentido, sua “ideologia”, isto &,
um conjunto de valores que visa prestigiar, por meio de normas
constitucionais, legais ou regulamentares. Sio normas de ambito

1988)

* Art. 5° Todos sdo iguais perante a lei, sem distingio de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pafs ainviolabilidade
do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca e a propriedade, nos
termos seguintes: XXIII — a propriedade atendera a sua func¢io social;

Art. 182. A politica de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Publico
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar
o pleno desenvolvimento das fun¢des sociais da cidade e garantir o bem- estar
de seus habitantes.

Art. 186. A funcio social é cumprida quando a propriedade rural atende,
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigéncia estabelecidos em lei,
20s seguintes requisitos: I — aproveitamento racional e adequado; 11 — utiliza¢io
adequada dos recursos naturais disponiveis e preservacio do meio ambiente;
IIT — observancia das disposi¢cdes que regulam as relagdes de trabalho; IV —
exploragdo que favoreca o bem-estar dos proprietitios e dos trabalhadores.
(CONSTITUICAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 1988).
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muito largo, que se costumam chamar de principios. Os principios
de uma disciplina juridica formam sua ideologia. [...] Sob o ponto de
vista técnico, os valores de uma disciplina juridica expressam-se por
meio dos principios proprios dela. O principio do reconhecimento da
vulnerabilidade do consumidor corresponde ao valor fundamental do
direito do consumidor; o principio do poluidor-pagados, ao do direito
ambiental; a indisponibilidade do intetesse publico, ao do direito
administrativo; e assim por diante.

O presente estudo se limitou aos principios constitucionais
que sao aplicados ao direito empresarial e que se estendem ao
setor da moda na busca de prote¢ao e de incentivo a essa area.

Principio da Liberdade de Iniciativa

A liberdade de iniciativa, com previsio constitucional,
consiste na liberdade de agir, envolvendo “[...] o livre exercicio
de qualquer atividade economica, a liberdade de trabalho, oficio
ou profissao além da liberdade de contrato” (CERVO, 2014,
p. 2). Nas palavras de Eros Roberto Grau, liberdade de comércio
e industria corresponde a faculdade de criar e de explorar uma
atividade economica a titulo privado, ou seja, liberdade publica; e,
ainda, a ndo sujei¢ao a qualquer restri¢ao estatal sendo em virtude
de lei, configurando novamente a liberdade publica (GRAUS,
2003, p. 184).

Tal principio ndo se mostra como uma novidade trazida
pela Constituicao Federal de 1988, notando-se sua presenca ja
nos tempos do Império e nas constitui¢des anteriores, como
ensina Cretella Junior (1998, p. 225):

Livre iniciativa é a possibilidade de agir, neste ou naquele sentido sem
influéncia externa. Nio ¢ novidade entre nés o principio da liberdade
de iniciativa, prescrito na EC 1/69, art. 160, I (“A ordem econdémica
e social tem por fim realizar o desenvolvimento nacional e a justica
social, com base nos seguintes principios: liberdade de iniciativa”), na
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Constituicao de 1946, art. 145 (“A ordem econémica deve ser organizada
conforme os principios da justica social, conciliando a liberdade de
iniciativa com a valotiza¢do do trabalho humano”), na Carta de 1937,
art. 135 (“Na iniciativa individual, no poder de criagdo, de organizacio
e de invencdo do individuo, exercido nos limites do bem publico,
funda-se a riqueza e a prosperidade nacional. [...] Na Constituicdo de
1934, art. 115 (“A ordem econémica deve ser organizada conforme os
principios da justica e as necessidades da vida nacional, de modo que
possibilite a todos existéncia digna. Dentro desses limites, é garantida
a liberdade econémica”), na Constituicio Politica do Império, art.
179, inc. 24 (“Nenhum género de trabalho, de cultura, inddstria e
comercio, pode ser proibido, uma vez que nio se oponha aos costumes
publicos, a segurancga e satude dos cidaddos”), sendo omissa, a respeito
a Constituicao de 1891.

A despeito de tratar-se do mesmo principio, os textos da
Emenda Constitucional n. 1/69 e a Constituicio Federal de 1988
atribuem finalidades analogas a liberdade de iniciativa. Ainda,
segundo as palavras de Cretella Junior (1998, p. 225):

Na EC 1/69, art. 160, I, a liberdade de iniciativa ¢ um principio
em que repousa a ordem econOmica e social para a consecucio do
desenvolvimento nacional e da justica social; na Constitui¢io de 1988,
a livre iniciativa é um dos fundamentos da Republica Federativa do
Brasil para que o Estado de Direito ou Estado Democrdtico instituido possa
construir uma sociedade aberta, justa e soliddria.

No texto da Constituicio Federal de 1988 tem-se como
intento o bem-estar da sociedade como um todo, conquistado
por meio das atividades dos cidaddos que tém a liberdade de
exercé-las. Essa liberdade constitui-se em alicerce para a ordem
econémica e social. Além de caracterizar-se como base para a
ordem economica e social do pafs, a liberdade de iniciativa
¢ classificada como direito fundamental do homem, sendo
classificado de tal forma, a liberdade de iniciativa acaba gerando
obriga¢des a outros sujeitos, conforme aduz Coelho (2013, p. 63):
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Ao assegurar a liberdade de iniciativa, a Constituicao Federal atribui a
todos os brasileiros e residentes no Brasil um direito, o de se estabelecer cono
empresdrio. A todo direito atribuido a alguém, correspondem obrigacGes
impostas a outros sujeitos. No primeiro vetor, a liberdade de iniciativa
¢ garantida pela obrigacio imposta ao Estado de ndo intervir na
economia, dificultando ou impedindo a formacio e o desenvolvimento
de empresas privadas; no segundo vetor, esse principio é garantido pela
obrigacdo imposta aos demais empresarios, no sentido de concorrerem
licitamente.

Pode-se dizer que quatro sao os desdobramentos resultantes
do principio da liberdade de iniciativa, ainda segundo Coelho
(2013, p. 71):

a) Imprescindibilidade, no capitalismo, da empresa privada
para o atendimento das necessidades de cada um e de todos; b)
Reconhecimento do lucro como principal fator de motivagdo da
iniciativa privada; ¢) Importancia, para toda a sociedade, da prote¢io
juridica do investimento; d)Importincia da empresa na geracio de
postos de trabalho e tributos, bem como no fomento da riqueza local,
regional, nacional e global licitamente.

Como se vé, o principio da livre iniciativa mostra-se
essencial para toda e qualquer atividade de empresa. Por meio da
liberdade de criagao, permite-se o desenvolvimento econémico,
incentivando-se novos inventos para a sociedade.

No mundo capitalista, todos os bens, sejam eles essenciais
ou nao, s6 poderao existir em virtude de alguém que se disponha
a investir na abertura de uma empresa destinada a determinado
fim.

O mesmo ocorre na induastria da moda, ja que roupas e
acessorios sao essenciais a0 homem, o que faz com que as
empresas desse segmento mere¢am a prote¢ao juridica necessaria
em funcio de seus investimentos.

Em que pese nio se tratar de um principio absoluto, a
livre iniciativa, como principio da ordem economica, influencia o
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desenvolvimento do mercado, inclusive no que tange a industria
da moda, permitindo-se alcangar o novo, atendendo aos anseios

sociais e econdmicos de um determinado periodo.

Principio da Liberdade de Concorréncia

O principio da Liberdade de Concorréncia encontra-se
fundamentado constitucionalmente no artigo 170, IV*, estando
estreitamente ligado ao principio ja mencionado, o da Liberdade
de Iniciativa.

Foi em funcio de tais principios, instituidos com o fim de
regularizar o mercado comercial e financeiro e para combater o
abuso do poder econémico que vise a domina¢ao de mercados,
a eliminacdo da concorréncia e o aumento arbitrario dos lucros,
que se ctiou, a partir da Lei n. 8.884/94, a Autarquia do Conselho
Administrativo de Defesa Econémica (CADE).

Referida Autarquia Federal foi criada com a missdao de
zelar pela livre concorréncia no mercado, responsavel, no ambito
do Poder Executivo, nao s6 por investigar e decidir, em dltima
instancia, sobre a matéria concorrencial, como também para
fomentar e disseminar a cultura da livte concorréncia, dando a
seguinte defini¢do ao Principio da Liberdade de Concorréncia:

4 Art. 170. A ordem econdmica, fundada na valorizacio do trabalho humano
e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existéncia digna, conforme
os ditames da justica social, observados os seguintes principios: I — soberania
nacional; II — propriedade privada; III - funcdo social da propriedade; IV —
livte concorréncia; V — defesa do consumidor; VI — defesa do meio ambiente,
inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental
dos produtos e servicos e de seus processos de elaborac¢io e prestagio; VII —
reducio das desigualdades regionais e sociais; VIII — busca do pleno emprego;
IX — tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituidas
sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administragdo no Pafs. Paragrafo
Gnico. E assegurado a todos o livre exercicio de qualquer atividade econémica,
independentemente de autorizacdo de o6rgios publicos, salvo nos casos
previstos em lei. (CONSTITUICAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL, 1988)
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O principio da livte concorréncia estd previsto na Constituicdo
Federal, em seu artigo 170, inciso IV e baseia-se no pressuposto de
que a concorréncia ndo pode ser restringida por agentes econémicos
com poder de mercado. Em um mercado em que ha concorréncia
entre os produtores de um bem ou servico, os precos praticados
tendem a se manter nos menores niveis possiveis e as empresas
devem constantemente buscar formas de se tornarem mais eficientes,
a fim de aumentarem seus lucros. Na medida em que tais ganhos de
eficiéncia sdo conquistados e difundidos entre os produtores, ocorre
uma readequacdo dos precos que beneficia o consumidor. Assim,
a livre concorréncia garante, de um lado, os menores precos patra
os consumidores e, de outro, o estimulo a criatividade e inovacio
das empresas. (CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA
ECONOMICA, 1994)

No mesmo sentido, posiciona-se Lufs Cabral de Mocada,

professor catedratico da Universidade de Coimbra, citado na
obra de Bastos e Martins (1990, p. 27), acerca dos objetivos do
principio em pauta:

O objetivo (sic) das leis de defesa da concorréncia é o de assegurar
uma estrutura e comportamento concorrenciais dos varios mercados
no pressuposto de que é o mercado livte que, selecionando os mais
capazes, logra orientar a producio para os setores susceptiveis de
garantir uma melhor satisfacdo das necessidades dos consumidores e,
20 mesmo tempo, a mais eficiente afetacdo dos recursos econémicos
disponiveis, que ¢ como quem diz, os mais baixos custos e precos.
A concorréncia € assim encarada como o melhor processo de fazer
circular e orientar livremente a mais completa informacdo economica,
quer ao nivel do consumidor, quer ao nivel de produtores, assim
esclarecendo as respectivas preferéncias. E por isso que a sua defesa é
um objetivo de politica econémica.

Para Coelho (2013, p. 72), tal principio é fundamental ao

fomento do mercado com bens e servicos de qualidade por um
preco menor, conforme aduz:

A liberdade de concortréncia é que garante o fornecimento ao mercado,
de produtos ou servicos com qualidade crescente e precos decrescentes.
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Ao compartitem pela preferéncia do consumidor, os empresarios
se empenham em aparelhar suas empresas visando a melhoria da
qualidade de produtos ou servigos, bem como em ajusti-las com o
objetivo de economizar nos custos e possibilitar reducio dos precos;
tudo com vistas a potencializar o volume de vendas e obter mais lucros.

Vale a pena mencionar ainda o comentario de Araujo (2010,
p. 60), no sentido de que a inteng¢ao do legislador ao integrar tal
principio a Constitui¢ao Federal foi unica e exclusivamente a de
coibir a formagao de cartéis e monopolios que abalam a estrutura

do mercado financeiro e comercial, conforme expde:

[...] a Constitui¢ao Federal ndo condena o exercicio do poder econémico;
apenas seu abuso suscita a intervencio estatal, coibindo excessos tais
como os cartéis e monopélios de fato que venham a turbar o livre
funcionamento das estruturas do mercado.

Esse também ¢é o entendimento de Cretella Junior (1998,
p. 241, grifo nosso), ao afirmar que:

No regime da livre concorréncia, os precos de mercado tendem a abaixar,
beneficiando-se com isso o comprador, ao contrario do que acontece
no regime de mongpdlio que prejudica o comprador e afeta o Equilibrio da
ordem Econdmica.

Ora, em que pese proteger a livre concorréncia como
principio da ordem econdmica, indigitado principio tampouco
pode ser considerado como absoluto. Como ja exposto, a
liberdade concorrencial é essencial para assegurar um mercado
mais equilibrado, protegendo os consumidores de eventuais
monopolios.

Porém, essa concorréncia deve ser devidamente controlada
e fiscalizada pelo CADE, com o fim de garantir a seguranca
do mercado. Desse modo, ao se falar nas induastrias de moda, a
concorréncia existente no mercado ¢ bastante significativa.
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Diante da dinamicidade da moda, ¢ imprescindivel que se
faga uma protecao rapida e eficiente, sob pena de prejudicar toda
criacdo desenvolvida e a distribuicio dessa mercadoria.

Dai a importancia da convivéncia harmoénica entre os
principios da livre iniciativa e da livre concorréncia, garantindo-
se, assim, uma maior seguranc¢a ao mercado, em especial no setor
da moda, que apresenta grande dinamismo em suas criagdes € na
distribui¢ao do produto ao seu destino final.

Nesse diapasio, tem-se que o principio em questao implica a
coibi¢ao de certas praticas empresariais, tidas como concorréncia
ilicita, podendo ser consideradas infracio de ordem econémica
ou configurando a concorréncia desleal, ambas extremamente
prejudiciais ao setor econdmico, financeiro e comercial, restando
clara a importancia desses principios aos setores comercial e
industrial, em especial na industria da moda, ji que esses sao
principios fundamentais, a fim de garantir prote¢ao a tal setor.

Mecanismos de Prote¢do Legal no Setor da Moda

Como ja mencionado, a moda ¢ regida nao apenas pelos
principios constitucionais, podendo-lhe ser aplicadas outras
normas.

Uma delas, de grande importancia para o setor de criagao da
industria da moda, ¢ a sigilosidade nos contratos e na produgao.
Diante da brevidade de tal ramo, sendo suas tendéncias passageiras,
o sigilo nas criagdes mostra-se essencial para preservar o direito
dos inventores.

Da Registrabilidade da Moda apés o Lan¢amento da Colecio

Antes de adentrar especificamente no tema da protecao
a conhecimentos empresariais sigilosos, ¢ de suma importancia
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esclarecer como ocorre a prote¢ao atual ao setor da moda, quando

a colegao ja se encontra langada e presente no mercado.

Ressalta-se, desde ja, a importancia da preocupagio com
a protecao desse setor industrial no momento da criagdo e do
desenvolvimento dentro de uma empresa, tema este que sera
discutido adiante.

Como dito anteriormente, o setor “fashion” é extremamente
rentavel financeiramente para o mercado brasileiro, dai a
importancia em se proteger tal segmento.

Tal protecao se da de diferentes formas, sendo possivel o
registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI),
como Desenho Industrial (Propriedade Intelectual), Marca ou,
ainda, protegido segundo a Lei de Direitos Autorais (LDA), Lei
n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

Do Registro como Desenho Industrial

O Desenho Industrial encontra-se positivado no artigo 95
da Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279, de 14 de maio de
1990):

Considera-se desenho industrial a forma plastica ornamental de um
objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser
aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original
na sua configuracdo externa e que possa servir de tipo de fabricacio
industrial (BRASIL, 1996, art. 95)

Esse instrumento de registro ¢ aplicavel ao mercado da
moda, ja que condiz com o dinamismo inerente ao setor, levando-
se em consideracdao que esse ramo ¢ extremamente sazonal, com
duragao de aproximadamente seis meses por cole¢ao, enquanto a
protecao fornecida pelo Desenho Industrial tem duragao de dez
anos, prorrogaveis por trés periodos de cinco anos.
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Ha de se destacar, porém, que o registro como desenho
industrial deve obedecer a trés critérios: a viabilidade industrial;
a novidade; e a originalidade. Ocorre que nem toda criagdo sera
passivel de atender a todos os requisitos. Nesse caso, ¢ possivel
registrar apenas parte da pega que preencha tais critérios,
conforme aduz Medeiros (2015, p. 8):

Portanto, mesmo que nio seja registravel um vestido por completo,
vez que ao vestido falta o requisito da novidade, a criagao de uma nova
configurac¢io aplicada a esse vestido, seja ela uma diferenciagdo em sua
al¢a ou decote, pode ser protegida pelo registro de desenho industrial.

Dessa forma, a possibilidade do registro como desenho
industrial de um detalhe infimo que seja inovador, exclusivo e
original de uma pega considerada comum ¢ extremamente viavel

no setor da moda.

Do Registro como Marca

Outra forma de protecao a moda se da pelo registro da
produ¢ao como marca. Nesse caso, a prote¢ao recaira sobre sinais
distintivos, caracterizadores, que sejam visualmente perceptiveis
de certa industria ou de um designer de moda.

Segundo o artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial (Lei
n. 9.279/1996), “[...] sao suscetiveis de registro como matca 0s
sinais distintivos visualmente perceptiveis, nio compreendidos
nas proibi¢oes legais”.

Exemplo classico de Marca no mundo fashion é a estampa
“Canvas Monogran?’ da grife francesa Louis Vuitton, registrada
no INPI como Marca, bem como o xadrez tradicional da marca
britanica Burberry também registrado na autarquia citada.
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Figura 2: Bolsa modelo Speedy, da marca Louis Vuitton com a estampa “Canvas
Monogram” e o registro da estampa como marca pelo INPI (Registro n. 831222760
com vigéncia até 25/11/2024)

Fonte: Vuitton (2015)

Figura 3: Bolsa da marca Butberry com o xadrez tradicional e o registro da estampa
como marca pelo INPI (Registro n. 822964147 com vigéncia até 11/09/2017)

Fonte: Burberry (2014)

Igualmente passivel de tutela é a marca tridimensional, que
recai sobre a forma externa do objeto, de modo que a exclusividade
no design do objeto liga imediatamente o produto ao seu criador.
Segundo o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (2015),
“Marca tridimensional ¢ o sinal constituido pela forma plastica
distintiva em si, capaz de individualizar os produtos ou servigos
a que se aplica”.
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Como exemplo, pode-se citar o perfume Chance, da
empresa Chanel, que tem seu frasco registrado como marca
tridimensional no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Figura 4: Perfume “Chance”, da grife francesa Chanel, e o registro de seu frasco
como marca tridimensional pelo INPI (Registro n. 824586875 com vigéncia até
10/06/2018)

Fonte: Chanel (2018)

Do Registro como Direito Autoral

No tocante ao direito autoral, de inicio, cabe destacar que
nao ha a necessidade de se fazer qualquer registro dele para que
haja a protecao, diferentemente do que acontece com as marcas
e os desenhos industriais, que devem ser registrados perante o
INPL

Na industria da moda é possivel a aplicagao do direito au-
toral para tutelar os desenhos e as criagoes aplicadas a estampas.
Esse, alids, ¢ o entendimento de grande parte dos estudiosos des-
sa area, bem como da jurisprudéncia.

Em demanda judicial (Autos n. 2.236/2003, em tramite
perante a 6* Vara Civel de Barueri, Sdo Paulo), movida pela
empresa Poko Pano contra a rede de “fast fashion” C&A, discutiu-
se a existéncia de plagio e a concorréncia desleal da empresa Ré
ao vender pecas idénticas as da marca de biquinis criadas pela
Autora. Conforme defendido na referida demanda judicial, a
empresa C&A valeu-se de estampa de uma boneca desenvolvida
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pela marca Poko Pano logo ap6s esta divulga-la em desfile no Sao
Paulo Fashion Week, na edi¢ao de julho de 2003 (COSTA, 2007,

p.- D).
Segundo a Magistrada que analisou o caso, a invengao deve
ser protegida, garantindo-se os direitos autorais do criador:

Juizo de Direito da Sexta Vara Civel da Comarca de Barueri Estado de
Sao Paulo, Processo n° 2236/03 VISTOS. LE GARAGE INDUSTRIA
E COMERCIO DE ROUPAS LTDA. ajuizou ACAO ORDINARIA
DE ABSTENCAO DE ATO COM PRECEITO COMINATORIO
REPARACAO DE DANOS contra C&A MODAS LTDA., alegando,
em sintese, que a ré violou seus direitos autorais e praticou atos de
concorréncia desleal porque estampou em seus produtos desenho
criado e desenvolvido pela autora e sua equipe de profissionais, objeto
de pedido de registro de marca perante o INPI, colocando-os a venda
em suas diversas lojas, o que lhe causou enormes danos.

[-]
DECIDO.
Procede o pedido da autora.

A vigente Lei de Diteitos Autorais (Lei 9.610/98) visa a tutela dos
direitos advindos das obras intelectuais, incumbindo-se de conceitui-las
como as criagdes do espirito, de qualquer modo exteriorizadas. Assim,
todo ato fisico literario, artistico ou cientifico, resultante da produgio
intelectual do homem, criado pelo exercicio do intelecto, merece a
protecio legal. E o que decorre do disposto no artigo 7°, “caput” da
referida legislagdo. O artigo 10 da mesma lei dispde que “a prote¢do a
obra intelectual abrange o seu titulo, se original e inconfundivel com o
de obra do mesmo género, divulgada anteriormente por outro autor.
Ja o artigo 11 define autor como sendo a pessoa fisica criadora de obra
literaria, artistica ou cientifica. Como se v€, os dispositivos legais acima
mencionam as expressoes criagdo, original, inconfundivel e criadora.
Nio se estabeleceu controvérsia, nestes autos, sobre a autoria, a criacdo
do desenho, isso sem falar que ha elementos fiticos que comprovam a
anterioridade do uso da boneca em produtos da autora, o que permite
considerar que a obra, tal como alegado na inicial, fora idealizada pela
empresa Le Garage Industria e Comércio de Roupas Ltda, através de

sua equipe.[...]. (COSTA, 2007, p. 4)
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Apbs a analise do feito, a demanda foi julgada procedente,
tendo sido condenada a empresa C&A, reprodutora da criagao
da empresa Poko Pano, ao pagamento por danos patrimoniais do
valor correspondente a trés mil exemplares do produto copiado,
in verbis:

Portanto, além de atingido o direito autoral, comprovou a autora o
prejuizo a reputacdo de seus negocios e a confusio entre os produtos,
decorrente da reproducgdo, pela C&A, da estampa desenvolvida
antecedentemente pela autora. Enfim, o prejuizo moral da empresa
autora consubstancia-se em sua imagem denegrida, em razdo da
conduta da ré. Resta, portanto, fixar o valor da indeniza¢do. Em réplica
(fls. 168), o autor concorda que a indeniza¢io por danos patrimoniais
seja fixada de acordo com a norma do paragrafo unico do artigo 103
da Lei n° 9.610/98, ou seja, o valor correspondente a 3.000 (trés mil)
exemplares, ante a impossibilidade de se verificar a quantidade de
exemplares editados e que foram vendidos. (COSTA, 2007, p. 8)

Além de tutelar as estampas e os desenhos, o Direito
Autoral ¢ também passivel de proteger criagoes de estilistas de
alta costura, cujas pecas podem ser consideradas verdadeiras
obras de arte, conforme alega Medeiros (2015, p. 10, grifo nosso):

Ha, ainda, o caso das pegas de Alta Costura, que, em virtude da
complexidade de elabora¢io e do alto custo de suas pegas, patente
a qualidade, os exemplares deste dominio nio atendem ao requisito
da possibilidade de comercializagio, ja que o trabalho absolutamente
artesanal ndo permite a fabricagdo [..] tais pegas sdo fruto das
expressoes intelectuais artistico-emocionais dos estilistas, que as
criam como forma de saciar a sua 4nsia inventiva, e ndo almejam
serem inseridas no mercado. Quem compra tais pegas, as compram
como se adquirissem uma verdadeira obra de arte e, por isso, podem
ser assim classificadas.

Como se vé, o Direito Autoral, assim como o desenho
industrial e o registro de Marca estao aptos a proteger uma peca
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de moda, de onde se conclui que o sistema juridico brasileiro
possui legislagio que ampara a tutela juridica de tal matéria.

Importincia do Sigilo no Setor da Moda

As fases de criacao e de desenvolvimento de pegas e de
colegOes nas quais ocorrem as pesquisas, a coleta de dados e as
informagoes do que sera tendéncia, com base nos langamentos
de marcas e grifes nas semanas de moda ao redor do mundo,
para posteriormente desenvolverem-se as novas pegas a serem
produzidas pela empresa, constitui-se em uma fragilidade do
setor da moda no que diz respeito a prote¢ao do sigilo.

As criagbes comegam como meras ideias a serem postas
em pratica por meio de desenhos e croquis posteriormente
desenvolvidos. Como se sabe, asideias nao sao passiveis de registro,
conforme positiva o artigo 8° inciso I, da Lei n. 9.610/1998".
Dai decorre a dificuldade em efetivamente se proteger a fase de
criacao e de desenvolvimento.

Sendo assim, é de extrema importincia a protecao das
informagoes desenvolvidas nesse setor por meio do sigilo entre
todos os envolvidos ao longo da producio, evitando-se, com
isso, que qualquer informagao importante vaze ao concorrente,
que, usando de ma-fé, utilize a informacio sigilosa, causando
prejuizo financeiro ao empresario ou, até mesmo, eventualmente,

a concorréncia desleal.

Para melhor visualizagdo, tem-se o cronograma a seguir
(Tabela 1), no qual sio demonstradas as etapas pelas quais passa
a criagao de uma cole¢io, com todos os seus departamentos e o
tempo despendido para o desenvolvimento de cada fase.

* Art. 8° Nio sdo objeto de protegio como direitos autorais de que trata esta
Lei: I — as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou
conceitos matematicos como tais.(BRASIL. 1998, art. 8°)
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Tabela 1: Cronograma com planejamento anual do setor de desenvolvimento de
produto de industria de confeccio

Fonte: Falleiros e Salem (2014, p. 79)

Conforme descrito no Quadro 1, o processo de criagao
inicia-se com o planejamento da colegdo, sendo necessarias
pesquisas para o seu desenvolvimento, e, apos a elaboragiao do

material, encerra-se o ciclo com a aprovag¢ao da colegao.

Quadro 1: Explicagdio do Cronograma com planejamento anual do setor de
desenvolvimento de produto de industria de confecgio

Planejamento/ . . _
. Planeja-se tudo que ira conter na colegio.
Programacgao
Pesquisa-se  tudo que ird influenciar no
. desenvolvimento da colegdo, por exemplo,
Pesquisa

imagens, tendéncias, cores, tecidos, aviamentos

e afins.

Definigdo da cartela , . o
ApO6s a pesquisa, ¢ feita a definicdo.
de cores e estampas

Programagao visual | Juncdo de todas as pecas, a fim de verificar a

da colegio harmonia presente na colecio.
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Finalizagdo da
colegdo e elaboragio
da ficha técnica da

criagdo

A ficha é um documento extremamente
importante para a produ¢io, pois nela estio

contidas todas as informacdes detalhas de cada

peca.

Compra de matéria-

prima para prototipo

Compra de tudo que for necessario para o
desenvolvimento do modelo da peca, pois
sera feito uma prototipia, ou seja, um modelo,

também chamada de peca piloto.

Recebimento de

matéria-prima para

Chegada da matéria-prima a empresa para a

confec¢io das pegas modelos.

protétipo
Producio dos moldes das pecas que serdo
Modelagem .
confeccionadas.
Prototipia Produgio dos modelos desenvolvidos.
Aprovagio do Depois que a prototipia de um modelo ficou
protétipo pronta, esse modelo é aprovado ou nio.

Ajuste da colegiao

Verificagdo de todos os protétipos, andlise, a fim
de verificar se foram aprovados ou se necessitam

de algum ajuste.

Aprovagio da

colegio

Colecio aprovada.

Fonte: Elaborado pelos autores deste capitulo

Cada uma das etapas mencionadas demanda o envolvimento
de um grande nimero de empregados, sendo imprescindivel que
eles respeitem o sigilo de informagoes privilegiadas obtidas em

razao da fun¢iao que exercem na empresa.

Em caso de inobservancia ao dever de sigilo, o empregado
sujeita as sangdes previstas na Consolidagao das Leis do Trabalho
(CLT), Coédigo Penal e Lei de Propriedade Industrial (Lei n.
9.279/96), razao pela qual se faz necessiria uma analise acerca do
sigilo nos contratos formalizados pelas empresas do ramo da moda.
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Sigilosidade no Setor da Moda

Conforme ja mencionado, o sigilo dentro da empresa,
extremamente relevante no setor da criagdo, nao ¢ passivel de
registro. Todavia, disposi¢des contidas na CLT, Codigo Penal e Lei
de Propriedade Industrial sdo aplicaveis na prote¢do do segredo
empresarial. A autenticidade das criagdes podera ser provada
por meio de pericia, de documentos ou de testemunhas, seja no
ambito empresarial, penal ou trabalhista (COELHO, 2013).

Havendo diferentes denominagoes e significados diversos,
a protecao dos conhecimentos empresariais sigilosos ¢ de extrema
importancia, constituindo-se objeto de discussao ha muito tempo.
O Codigo Penal Francés de 1810 preve a expressao “segredo de
fabrica” (BUSNARDO JUNIOR, 2014).

Com o desenvolvimento e a crescente discussao do assunto
no ambito empresarial e juridico, pode-se afirmar que o sigilo nao
diz respeito somente ao segredo de industria, de comércio ou
outras denominagoes utilizadas, mas também engloba elementos
ligados a protegdo e a organizagao da atividade econémica
exercida por profissionais com o escopo de produzir bens ou
de prestar servicos que constituam um diferencial em relacdo a

concorréncia.

Dessa forma, pode-se dizer que o segredo de empresa
abrange qualquer informagao, estratégica ou confidencial, passivel
de proporcionar vantagem ao empresario em relagdo aos seus
concorrentes.

Cumpre registrar o conflito de terminologias existente no
contexto dos chamados sigilos referentes a empresa (segredo de
tabrica, segredo comercial, segredo de empresa, entre outros) na
doutrina.

Conforme traz o dicionario Aurélio da Lingua Portuguesa,
sigilo e segredo sao sindbnimos, ambos definidos como:
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Segredo: Do latim secretn. 1. Aquilo que ndo pode ser revelado;
sigilo; [...] E segredo profissional. [...] 2. Aquilo que se oculta a vista,
ao conhecimento; aquilo que nio se divulga; sigilo. [...] 3. Assunto,
problema, negdécio, conhecido apenas de uns poucos; sigilo. [...] 4.
Aquilo que se diz ao pé do ouvido de alguém. 5. Siléncio, discricio,
sigilo. [...] Segredo profissional. Sigilo Profissional. Em segredo.
Confidencialmente, secretamente.

Sigilo: Do latim selo. 1. Segredo [...] Sigilo Profissional. Dever ético que
impede a revelacio de assuntos confidenciais relacionados a profissio,
segredo profissional. (FERREIRA, 1999, p. 1.828)

Ja no ambito juridico, para alguns doutrinadores, nao ha
que se falar em semelhanca entre segredo e sigilo, muito menos
que sdo expressdes sinonimas, conforme esclarece Acquaviva

(1999, p. 652-653):

Sigilo: Do latim sigillum, selo diminutivo de signum, sinal, carimbo,
marca. Meio idoneo de preservacio de um segredo profissional. Como
se vé, nao ha que se confundir sigilo e segredo; enquanto segredo é o fato
que se pretende desconhecido em nome da ordem publica, sigilo é o
meio, o instrumento de que se servem os interessados para manter
integro o desconhecimento de tal fato. Rompido o sigile, revela-se o
segredo. Opera-se entdo com o rompimento do sigilo, a revelagao do
segredo. Inimeras atividades se véem as voltas, frequentemente, com
a preservacdo de segredos: o médico, o sacerdote, o advogado e outros.
Em seu conhecido juramento de Hipdcrates, os médicos assumem
o compromisso de ndo revelar o segredo profissional: “Penetrando no
interior dos lares, meus olhos sdo cegos, minha lingua calara os segredos
que me foram revelados, o que terei como preceito de honra”; Quanto
a0 advogado inumeros dispositivos legais lhe impdem a preservacdo do
segredo profissional: arts. 144 do CC, 347 do CPC, 154 do CP, L. 8906,
de 04 de julho de 1994 (Estatuto da Advocacia), art. 34, VII, e Cédigo
de Etica e Disciplina da OAB, arts. 25 a 27.

Por outro lado, Fekete (2003, p. 41) defende que as duas
expressoes devem ser consideradas sinonimas: “Nao obstante
a diferenciagdo gramatical apontada, as consequéncias juridicas

do ato de ‘devassar o sigilo’ sdo as mesmas que as produzidas
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pela ‘revelagao dos segredos’, razio pela qual usamos ambas as

expressoes como sinonimas”.

Extremamente importante ¢ a observancia do sigilo no
ambito da induastria da moda por se tratar de um mercado que
movimenta milhdes de reais por ano. Os colaboradores e os
prestadores de servigo envolvidos da cria¢do ao desenvolvimento
nao podem, com risco de serem penalizados legalmente, divulgar
informagoes sigilosas da empresa a que tenham acesso a terceiros,
a fim de evitar concorréncia desleal por parte de outra empresa
que se utilize com ma-fé das informagoes obtidas.

A fim de regulamentar a prote¢ao ao sigilo no ambito das
relagGes trabalhistas e de prestadores de servico com a empresa,
propos-se o Projeto de Lei n. 16, de 7 de fevereiro de 2007, de
iniciativa do Senado Federal, que prevé o acordo de protecao de
informagoes sigilosas.

Projeto de Lei do Senado (PLS) — Acordo de
Protegdo de Informacdes Sigilosas

O Projeto de Lei do Senado n. 16, apresentado em 7 de
fevereiro de 2007, foi proposto com o fim de criar o Acordo de
Protecdo de Informagdes Sigilosas. Atualmente, o PLS encontra-
se pendente de analise pela Comissao de Constitui¢ao, Justica e
Cidadania (CCJ) (SENADO FEDERAL, 2007, PLS n. 10).

Nos termos da proposta, o acordo de protecao de
informagoes sigilosas “[...] seria este um instrumento, a ser
estipulado individualmente entre empregado e empregador, para
proteger segredo comercial ou informagdes confidenciais que
pertencam ao empregador.” (SENADO FEDERAL, 2014, PLS
n. 16, Relatério Legislativo, p. 1).

O artigo 1° do PLS n. 16/2007 disciplina o indigitado
acordo, dizendo que:
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Art. 1°. Esta lei cria o acordo de Protecdo de Informacoes Sigilosas,
adjeto ao contrato de trabalho e destinado a protegdo de segredo
comercial e informacoes confidenciais.

Paragrafo Unico. Empregado e empregador poderio estipular,
a qualquer momento, o acordo a que se refere o caput deste artigo,
para proteger o segredo comercial ou informacdes confidenciais
pertencentes ao empregador. SENADO FEDERAL, 2007, PLS n. 16,

p-1)

Conforme o artigo primeiro, o intuito dessa proposta ¢é a
protecao ao segredo comercial e a informagao confidencial, os
quais, por sua vez, sao conceituados pelo artigo 2° do projeto:

Art. 2°. Para efeitos desta Lei consideram-se:

I—Segredo Comercial é todo processo, método, férmula, dispositivo ou
técnica que nio seja de conhecimento publico, possua valor econémico
para o empregador, ainda que potencial, e cujo conhecimento, pelo
empregado, decorra do desempenho de suas atividades laborais.

I — Informacdo Confidencial é toda informagdo conhecida pelo
empregado, em fungdo de suas atividades laborais, que nio configure
segredo comercial, mas possua valor econdémico ou estratégico para o
empregador e cuja divulgagio seja capaz de causar-lhe dano. SENADO
FEDERAL, 2007, PLS n. 16, p. 1-2, grifo nosso)

Para melhor compreensio da tematica, serao abordados os
conceitos de segredo comercial e de informagdes confidenciais
nos topicos a seguir.

Segredo Comercial

O primeiro diploma legal no ordenamento juridico
brasileiro que previu a prote¢ao ao sigilo de informagdes dentro
da empresa surgiu com a nomenclatura de segredo de fabrica,
positivado no artigo 39, 6° do Decreto n. 24.507, de 29 de
junho de 1934. Referido dispositivo legal previa puni¢ao, tanto
para a divulgacdo do segredo de “industria” quanto para o de
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“comércio”, e a divulgagao da férmula e até a divisao de trabalho
ou a lista de clientes (BARBOSA, 2003).

Insta ressaltar que o segredo de fabrica foi fruto do Cédigo
Penal Francés de 1810, dando origem ao segredo de fabrica no
Brasil, a partir do Decreto 24.507, de 29 de junho de 1934, como ja
mencionado. Fato interessante acerca do assunto é que, segundo
a doutrina, na Franca na qual foi desenvolvida uma pratica para
que se formalizasse a existéncia dos segredos de fabrica, na qual o
empresario descrevia a inven¢ao em um relatério com duas vias,
envelopando-as separadamente. Os envelopes eram encaminhados
ao Institut National de la Propriété¢ Industrielle, onde eram registrados
e, em seguida, um envelope era restituido lacrado ao interessado,
enquanto o outro permanecia lacrado na reparti¢ao publica pelo
prazo de cinco anos, renovavel. O intuito era provar, caso fosse
necessario, a existéncia e a anterioridade do segredo a partir da
abertura dos envelopes ali registrados (COELHO, 2013).

Posteriormente, o Decreto n. 7.903, de 27 de agosto de
1945, em vigor até 1997, dispunha no artigo 178, XI, XII, acerca
da utilizacao ou da divulgacio nao autorizada de segredo de
industria ou de segredo de servigo aos quais o agente tivesse tido
acesso em decorréncia de prestacao de servigo ou de contrato
de trabalho, mesmo quando findo o vinculo. Cumpre observar
que a obten¢do de dados sigilosos da empresa sem que o agente
adentrasse determinado local (cite-se como exemplo a instalagdo
de escutas que possibilitassem ouvir-se de longe decisdes de
diretoria da empresa ou fotos aéreas de uma instalacio industrial)
nao caracterizavam condutas passiveis de penalizagao. Como
meio legal de protecdo contra ato de concorréncia ilicita havia
entdo a agao civil, com fulcro no artigo 178, Paragrafo unico do

Decreto-Lei n, 7.903/45 (BARBOSA, 2003).

Pode-se considerar o segredo comercial como um bem

incorpéreo pertencente a empresa, sendo ele de extrema
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relevancia ja que, mesmo que visualmente imperceptivel, muitas
vezes encontra-se diretamente relacionado a existéncia do préprio

estabelecimento empresarial (GOMES, 2012).

Define Barbosa (2003, p. 642), acerca do que se tutela no
segredo da empresa, que:

Nio se trata aqui de bens materiais; os bens concorrenciais tutelados
sdo intangfveis, expressos ou nio em forma escrita. Mesmo o
conhecimento intelectual é sujeito a tutela legal, pois nao é sua natureza
materializada que ¢é relevante, mas sim seu valor concorrencial.

Em virtude da natureza juridica do segredo nao ¢ possivel
registra-lo, sendo assim, a tutela jurisdicional passivel se da por
meio da proibi¢io da “venda dos segredos” a um concorrente,
pratica esta vedada por lei e considerada crime, por se caracterizar
como concorréncia desleal (MELO, 2013).

Muitas sao as nomenclaturas atinentes aos segredos
comerciais, como segredo de fabrica, de industria, de comércio,
de negdcio e segredo de empresa. Independentemente do termo
utilizado, ha semelhanca na conceituacgao entre os doutrinadores,
muito embora nao haja atualmente qualquer diploma legal que

conceitue o segredo comercial.

E possivel tomar como base de tal afirmacio algumas
defini¢cbes informais a respeito do segredo. Conforme elucida
Augusto (2013, s./p., grifo nosso):

Considera-se como segredo de negdcio a informac¢io confidencial
utilizada na industria, comércio ou prestacio de servigos que foi
descoberta mediante elevados investimentos em pesquisa, ou por meio
da pratica empresarial ou até mesmo por sorte e que proporciona
vantagem competitiva aos possuidores. Meramente a titulo ilustrativo,
cita-se como exemplo de segredo de fabrica a diminuicio da
temperatura de determinada mdquina fabril que proporciona alto
desempenho e maior economia ao processo industrial. A lista de
clientes, por outro lado, configura exemplo classico de segredo
comercial.
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Ja nos dizeres de Amaral (2012, s./p., gtifo nosso):

[..] o segredo de comércio consiste num conhecimento utilizavel
na atividade empresarial, de carater industrial ou comercial, de acesso
restrito, provido de certa originalidade, licito, transmissivel a terceiros,
ndo protegido por patente, cuja reserva representa valor econdémico
para seu detentor, o qual exterioriza o seu interesse na preservagio
do sigilo através de providéncias razoaveis. De uma maneira mais
simples, pode-se dizer que o segredo de negocio refere-se a todos os
assuntos reservados, referentes a0 bom andamento de uma empresa e
cuja revelagdo possa vir a ser prejudicial a seu titular, mormente sob o
aspecto economico.

Ainda, segundo Barbosa (2010, p. 45):

Este “segredo de empresa” em sua perspectiva do direito americano, é
género do qual sdo espécies o know how, o segredo de fabrica, o segredo
comercial, as férmulas nao patenteadas, etc. E um direito de clientela
consistente na detencio de uma informacio de disponibilidade escassa
e util no negécio. Nio se trata de um direito exclusivo [...]

Conforme se depreende das explanacGes supra, os
doutrinadores utilizam diferentes nomenclaturas ao se referirem
ao segredo comercial. Embora as conceituag¢oes sejam distintas
na forma, a esséncia é a mesma, ou seja, o que se pretende é
a protecao de tudo que se relaciona ao negbcio geral de uma
empresa, seja 0 processo, método, férmula, dispositivo ou técnica
que nao seja de conhecimento publico e possua valor econémico
ao empregador.

Porém, cumpre salientar que caberd ao inventor decidir
quanto ao registro ou nao de sua invencdo, podendo optar por
manté-la em sigilo ou pelo seu registro no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial e consequente publicagao, ja que essa € a
condigao para a concessio da patente, conforme leciona Coelho
(2013, p. 208):
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Pois bem, uma vez divulgadas pelo INPI os detalhes da invencio, cabera
ao titular do deposito da patente — e s6 a ele — zelar para que terceiros
nio se utilizem indevidamente de sua cria¢io industrial. A fiscalizacao
dessa eventualidade e a adogdo das providéncias judiciais pertinentes
sdo da exclusiva alcada do particular interessado. Se assim é, em algumas
circunstincias, podera revelar-se mais interessante ao inventor manter
segredo acerca de sua invencao, explorando-a sem requerer a concessiao
da patente. O risco desta alternativa é a de outro inventor, que chegar
aos mesmos resultados posteriormente, acabar titularizando o direito
industrial, por ser o primeiro a depositar o pedido. Neste sentido, cabe
ponderar qual a situagdo menos desvantajosa: controlar a invencio
depositada e divulgada, ou explora-la sigilosamente.

Dessa forma, conclui-se que o segredo comercial nao possui
uma conceituagao juridica exata, porém, sua prote¢ao encontra
respaldo legal a partir da tipificagdio como crime de concorréncia
desleal a exploragio sem autorizacio de ‘“conhecimentos,
informacdes ou dados confidenciais, utilizaveis na industria,
comércio ou prestacao de servicos, excluidos aqueles que sejam
de conhecimento publico ou que sejam evidentes para um técnico
no assunto”, conforme o artigo 195, XII e XI, da Lei n. 9.279, de
14 de maio de 1996 — Lei de Propriedade Industrial.

Informagio Confidencial

Como ocorre com o segredo comercial, a informacio
confidencial também ndo possui uma defini¢ao legal, de modo

que cabe a doutrina a tarefa de conceitua-la.

Para Denis Borges Barbosa informagdes confidenciais sio
caracterizadas como a prote¢io de informagdo niao divulgada
submetida para aprovagao da comercializagio de produtos
(BARBOSA, 2003). Ja, segundo Fekete (2003, p. 42):

O uso da expressio “informacido confidencial” tem sido bastante
comum no trato profissional, sobretudo na pratica contratual; contudo,
ela s6 alcancou o status de termo legal ao ser recentemente adotada
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no texto do TRIPS, tratado que as considera objeto de protecdo sob o
regime da repressdo a concorréncia desleal.

Como asseveramos ao tratar das dificuldades terminolégicas, o
TRIPS preferiu essa expressio para designar os segredos industriais e
comerciais, a0 invés de outras, razdo pela qual a mesma adquiriu nova
relevancia e nova dimensao.

Dessa forma, a expressao informacao confidencial passou
a ser considerada um termo legal em meio ao conteddo em
questdo, a partir do momento em que foi adotada no texto
legal do chamado Acordo TRIPS — do inglés Agreementon Trade-
Related Aspects of Intellectual Property Rights — ou Acordo sobre
Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados
ao Comércio (ADPIC), acordo este que se caracteriza por ser
um tratado internacional, integrante do conjunto de acordos
assinados em 1994 que encerrou a Rodada Uruguai e criou a
Organiza¢ao Mundial do Comércio, cujo foco precipuo foi:

Reduzir distor¢oes e obsticulos ao comércio internacional levando
em consideragio a necessidade de promover uma prote¢io eficaz e
adequada dos direitos de propriedade intelectual e assegurar que as
medidas e procedimentos destinados a fazé-los respeitar nio se tornem,
por sua vez, obstaculos ao comércio legitimo. (TRIPS, 1994, p. 1)

Nesse sentido, o artigo 39 do Acordo TRIPS, nos termos
do artigo 10 bis da Convencio da Unido de Paris® dispoe acerca
da protecao dada a informacao confidencial:

¢ Convengao da Unido de Patis (Revisao de Estocolmo, de 1967, em vigor no
Brasil por forga do Decreto n.635, de 21 de agosto de 1992). Art. 10 bis 1.
Os pafses da Unido obrigam-se a assegurar aos nacionais dos paises da Unido
protecio efetiva contra a concorréncia desleal. 2. Constitui ato de concorréncia
desleal qualquer ato de concorréncia contrario aos usos honestos em matéria
industrial ou comercial. 3. Deverio proibit-se particularmente: 1° Todos os atos
suscetiveis de, por qualquer meio estabelecer confusiao com o estabelecimento,
os produtos ou a atividade industtial ou comercial de um concorrente; 2°
As falsas alegacdes no exercicio do comércio, suscetiveis de desacreditar o
estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um
concorrente. 3° As indica¢des ou alega¢Ges cuja utilizagdo do exercicio do
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1. Ao assegurar protecdo efetiva contra competi¢do desleal, como
disposto no Artigo 10bis da Convencdo de Paris (1967), os Membros
protegerdo informagdo confidencial de acordo com o paragrafo
2 abaixo, e informacdo submetida a Governos ou a Agéncias
Governamentais, de acordo com o paragrafo 3 abaixo.

2. Pessoas fisicas e juridicas terdo a possibilidade de evitar que
informacio legalmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou
usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contraria
a praticas comerciais honestas, desde que tal informacio: (a) seja
secreta, no sentido de que nio seja conhecida em geral nem facilmente
acessivel a pessoas de circulos que normalmente lidam com o tipo de
informacdo em questdo, seja como um todo, seja na configuracio e
montagem especificas de seus componentes; (b) tenha valor comercial
por ser secreta; e (c) tenha sido objeto de precaucdes razoaveis, nas
circunstancias, pela pessoa legalmente em controle da informagio, para
manté-la secreta.

3. Os Membros que exijam a apresentagao de resultados de testes
ou outros dados ndo divulgados, cuja elaboragdo envolva esforco
consideravel, como condi¢do para aprovar a comercializacio de
produtos farmacéuticos ou de produtos agricolas quimicos que utilizem
novas entidades quimicas, protegerdo esses dados contra seu uso
comercial desleal. Ademais, os Membros adotardo providéncias para
impedir que esses dados sejam divulgados, exceto quando necessario
para proteger o publico, ou quando tenham sido adotadas medidas
para assegurar que os dados sejam protegidos contra o uso comercial
desleal. (TRIPS, 1994. art. 39)

Especificamente com relagio a moda, sobre o aspecto
da sigilosidade, pode-se afirmar que a informagao confidencial
¢ a modalidade que melhor se adapta as necessidades e as
peculiaridades do setor, ja que o contato direto do empregado
e do prestador de servico com a criagao e o desenvolvimento
faz com que todas as pegas, desde o esbogo até a finalizagio,
se tornem acessiveis. Portanto, todos os envolvidos precisam
obrigatoriamente guardar total sigilo com relacio a cada peca

comércio seja suscetivel de induzir o publico a erro sobre a natureza, de modo
de fabricacio, caracteristicas, possibilidades de utilizacdo ou a quantidade de
mercadorias.
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desenvolvida, j4 que um possivel vazamento da cole¢do antes

mesmo de seu langamento causaria danos ao empresario.

O setor da moda tem como caracteristica primordial o
segmento de tendéncias, ou seja, a direcdo na qual a moda se
movimenta, como evolui, podendo fazer parte da tendéncia
desde um estilo até uma cor ou a padronagem, desde que sejam
amplamente aceitos e desejados por todos.

A sazonalidade da moda niao comporta um processo,
método, férmula, dispositivo ou técnica passiveis de protegao,
razao pela qual o termo mais adequado a realidade do setor da
moda ¢ “informacido confidencial”’, pois quando da cria¢do, o
empregado ou prestador de servico tem acesso as informacgoes
e aos moldes de pegas de determinada colegao, que logo sera
sucedida por outra para a qual havera outras informacoes
confidenciais (outras criagoes, outros moldes, etc.).

Desdobramentos do Projeto de Lei

Feitas as necessarias consideragdes nos topicos anteriores
acerca do segredo comercial e da informagido confidencial
mencionados no Projeto de Lei do Senado (PLS) n. 16/2007,
pode-se passar ao comentario dos demais dispositivos do referido
Projeto, que tem como finalidade criar o Acordo de Prote¢ao
de Informagoes Sigilosas, adjeto ao contrato de trabalho, para a
prote¢ao de segredo comercial e de informagdes confidenciais e
regulamentar sua aplicagao (SENADO FEDERAL, 2007, PLS
n. 16).

O PLS dispoe como devera ser celebrado o acordo entre
empregado e empregador ao longo de seus dez artigos, a seguir
analisados.

Determina o projeto em questao que deverao, sob pena de
nulidade, ser delimitados os segredos e as informagdes passiveis
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de sigilo dentro da relagdo de trabalho, podendo o contrato

ser aditado em caso de alteracGes das condi¢bes do acordo

(SENADO FEDERAL, 2007, PLS n. 16, art. 3°).

O acordo devera ser firmado individualmente, ou seja,
com cada empregado da empresa e nao por meio de Acordo ou
Convencao Coletiva de Trabalho, todavia, o empregador nio
podera se opor a interveniéncia de advogado ou sindicato se
assim o desejar o empregado (SENADO FEDERAL, 2007, PLS
n. 16, art. 4°).

Na redacdo do PLS é elencada em uma série de restricoes
ao empregado, a fim de evitar a concorréncia desleal e a ma
fé. Observa-se que o rol é meramente exemplificativo, nao
esgotando todas as possibilidades de restricdes, pois o texto
legislativo dispoe no caput do artigo. 5°: “O Acordo de Protecao
de Informagoes Sigilosas pode conter as seguintes disposi¢coes”.
(SENADO FEDERAL, 2007, PLS n. 16, art. 5°, grifo nosso).

Podera haver compensagao financeira ao empregado
em determinados casos, mas nas hipoteses de restricdo a
utilizagio, de divulgacido, de transmissio e de comercializagao
de segredos comerciais ou informagées confidenciais, ainda
que descaracterizados (inciso I) e restricio a contratacao do
empregado por empresa concorrente pelo periodo maximo de
dois anos a partir da rescisao do contrato de trabalho (inciso
IT), a compensagao financeira ao empregado sera obrigatoria.
(SENADO FEDERAL, 2007, PLS n. 16, art. 5°, paragrafo
unico).

A rescisao do contrato de trabalho por iniciativa ou culpa do
empregador torna sem efeito o acordo (SENADO FEDERAL,
2007, PLS n. 16, art. 6°).

Mencione-se, ainda, a possibilidade de o empregador
pleitear judicialmente a dissolugdo do contrato de trabalho de
ex-empregado com novo empregador, caso seja contrario ao
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Acordo de Protecao de Informagdes Sigilosas, anteriormente
firmado entre ambos, sem prejuizo da responsabilidade civil do
novo empregador pelos danos ocorridos SENADO FEDERAL,
2007, PLS n. 16, 2007, art. 7°).

No mesmo sentido, eventual demanda judicial, nos termos
do projeto de lei, podera correr em segredo de justica desde que
requerido pela parte, devendo o magistrado, ao decidir, considerar
a existéncia de dano econémico e moral ao empregador, a
liberdade de exercicio do trabalho e o interesse econémico e
social da coletividade (SENADO FEDERAL, 2007, PLS n. 16,
2007, art. 8° e 9°).

Visto isso, ao tragar um comparativo entre o Projeto
e a legislagdo que rege os contratos de trabalho, que visam,
prioritariamente, a prote¢ao do empregado, a redacao do Projeto,
ao impor regras de conduta ao empregado no que tange a
prote¢ao de informagoes sigilosas, busca a prote¢ao do trabalho
desenvolvido pelo empresario.

Do Sigilo em Outros Ramos do direito

Além do Projeto de Lei que trata do instituto do sigilo
dentro da empresa, a matéria também ¢ disciplinada em outras
areas do Direito, como o Direito Trabalhista, o Direito Penal e o
Direito Empresarial.

No ambito do Direito do Trabalho, na CLT (Consolidacao
das Leis do Trabalho), o artigo 482, que trata das hipoteses de justa
causa para a rescisao do contrato de trabalho pelo empregador

dispoe na alinea “g”: “violacao de segredo da empresa” (BRASIL,
1943, art. 482)
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Ja, na seara criminal, o Cédigo Penal prevé a punicio a
violagdo do sigilo profissional desde o Codigo Penal de 1890,

verbis:

Art. 192. Revelar qualquer pessoa o segredo de que tiver noticia, ou
conhecimento, em razdo de oficio, emprego ou profissio:

Penas: de prisio cellular por um a tres mezes e suspensido do officio,
emprego ou profissdo por seis mezes a um ano. (BRASIL, 1890, art.
192)

Na mesma toada, o atual Coédigo Penal brasileiro, cuja Parte
Geral é de 1940, ainda tipifica como ato ilicito tal pratica:

Art. 154. Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciéncia
em razdo de func¢io, ministério, oficio ou profissdo, e cuja revelagido
possa produzir dano a outrem:

Pena — detencio, de trés meses a um ano, ou multa de um conto a dez
contos de réis.

Paragrafo unico — Somente se procede mediante representagio.
(BRASIL, 1940, art. 154)

Com relagao ao Direito Empresarial, a Lei n. 9.279, de 14
de maio de 1996, que regula os direitos e obrigagdes relativos
a propriedade industrial dispoe em seu artigo 195 acerca das
praticas que caracterizam o crime de concorréncia desleal, pratica
esta intimamente ligada ao desrespeito ao sigilo das informacdes
confidenciais, conforme relatado anteriormente:

Comete crime de concorréncia desleal quem:

XI — divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizagao, de conhecimentos,
informacoes ou dados confidenciais, utilizaveis na indudstria, comércio
ou prestacdo de servicos, excluidos aqueles que sejam de conhecimento
publico ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve
acesso mediante relacio contratual ou empregaticia, mesmo apés o
término do contrato;
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XII — divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizacio, de conhecimentos
ou informacoes a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios
ilicitos ou a que teve acesso mediante fraude. (BRASIL, 1996, art. 195)

Em analise ao artigo, anteriormente transcrito, percebe-se
a amplitude com que os incisos XI e XII tratam da revelacio dos
segredos, seja no ambito da industria, comércio ou prestagao de
servigos, sendo passivel de puni¢do aquele que comete tal crime,
independentemente de os segredos terem sido obtidos por meios
ilicitos ou nao.

Como se vé, o sigilo de informacgées confidenciais da
empresa ¢ tutelado no ordenamento juridico brasileiro no ambito
da legislacdo trabalhista, penal e empresarial na repressio a
concorreéncia desleal. Além da legislagao em vigor, urge salientar,
como exposto anteriormente, que o artigo 39 do acordo TRIPS e
o artigo 10 bis da Convencao da Unido de Paris repelem o ato da
concorreéncia desleal.

Conclusao

O setor da moda, por se tratar de importante mercado
em expansio, ¢ alvo de prote¢ao juridica ao longo de toda a sua
cadeia, durante os periodos de criacdo e de desenvolvimento das
pecas nos quais as ideias tomam forma dentro da empresa de
moda ena etapa posterior ao langamento da cole¢ao por meio do
registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, podendo
ser documentado como Desenho Industrial (Propriedade
Intelectual), como Marca, ou, ainda, protegido segundo a Lei de
Direitos Autorais (Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).
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Ainda ha a prote¢ao das informagdes na etapa de criagao
que se da por meio do sigilo e deve ser observado por todos
os envolvidos (colaboradores e prestadores de servigo), a fim de
evitar o vazamento de qualquer informagao sigilosa a concorréncia
e o possivel prejuizo ao empresario.

O dever de sigilo em questio pode ser imposto por meio da
aplicacdo da Lei de Propriedade Industrial, da Consolidagao das
Leis do Trabalho, do Cédigo Penal e de Tratados Internacionais
como o Acordo TRIPS e a Convenc¢ido da Unido de Patis,

Além dos mencionados diplomas legais em vigéncia, ¢é
preciso mencionar o Projeto de Lei do Senado brasileiro (PLS n.
16/2007), ainda em tramitagao, que prevé o acordo de protecio
de informagoes sigilosas e segredos comerciais entre empregado e
empregador por meio de contrato adjeto ao contrato de trabalho.

Assim, pode-se afirmar que ha a possibilidade de aplicagao
da propriedade intelectual no setor da moda, restando ser
praticada pelo segmento, a fim de melhorar seu funcionamento,
protec¢ao e tutela juridica.

Insta comentar que o estudo da propriedade intelectual é
relativamente recente e, por se tratar de uma area em expansao,
principalmente na regiao de Maringa, Parana, onde foi realizada
a pesquisa do capitulo, que se apresenta como forte polo de
industrias de confecgdes, tal matéria tende a se tornar cada vez
mais presente no cotidiano das empresas.

Dessa forma, a pesquisalevada a efeito nao pretende esgotar
0 assunto que se apresenta como vasto campo de pesquisa a ser

desenvolvida.
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Informagio Sigilosa 221, 238
Infracdes 9, 18, 21, 27, 70, 77, 83
InovagGes de Natureza Adicional 112
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Legitimidade 38, 41, 178
Lei Rounet 34

Liberdade de Concorréncia 11, 206, 211,
212

Liberdade de Criagio 210

Liberdade de Iniciativa 11, 206, 208,
209, 210, 211

Licenca 44, 45,78, 79
Licenca Obrigatéria 45
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Marcas notérias 165, 167, 191
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Obras Intelectuais 25, 27, 31, 33, 40, 42,
46, 48, 66, 68, 69, 72, 73, 74, 78, 80, 81,
86, 219

Obras Musicais 35
Ofensa 66, 70, 75
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Patentes de Invencio 9,17, 93, 97, 99,
104, 112, 120, 122

Patrimonio Genético e Conhecimentos
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Propriedade Temporatia 93, 94, 100
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Prorrogacio do Registro 11, 180, 181
Prospeccio Tecnolbgica 8, 113, 116, 146
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Protegao Marcaria 168
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131
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Protegao Sui Generis 94
Proveniéncia 150, 156
Pseudénimo 24, 50, 58, 61, 85
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Publicidade 60, 77, 155, 156, 259

Q
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Ramo de Atividade 164, 165
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Regulamento de Media¢do e Arbitragem
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Reivindicagio 10, 52, 62, 63, 107, 131,

133, 134, 135, 136, 137

Reivindicagdes 10, 18, 99, 100, 121, 123,
129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137,
138, 153

Reivindica¢oes de Patente 10, 130

Reivindica¢Ges dependentes 135, 136,
137

Reivindica¢Ges Independentes 135, 136
ReivindicagGes Multiplas 10, 135
Relagbes Econémicas Globais 149

Relatorio descritivo 10, 121, 123, 129,
130, 131, 138

Renovagio 181
Repertoério Simbolico 149

Representagao 29, 53, 71, 75, 82, 149,
159, 237

Representagio Publica 82

Repressio 151, 170, 232, 238
Reprodugao 22, 23, 24, 25, 28, 29, 32,
33, 52, 53, 67, 69, 70, 71, 73, 77, 84, 85,
86, 138, 166, 169, 220

Reputacio 24, 42, 50, 94, 154, 166, 180,
220

Reputagio do Signo 166

Requisito 37, 39, 55, 87, 101, 105, 110,
111, 122, 174, 175, 176, 216, 220

Requisito da novidade 174, 216
Requisito de Protecio 37, 55
Requisitos de Patenteabilidade 103
Rescisao 45, 235, 236
Responsabilidade Civil 236

Resumo 10, 21, 83, 93, 115, 116, 121,
128, 129, 138, 147, 195, 205

Retribuicdes 126
Revisdes 54, 95

Revolugio da Tecnologia da Informacio
21,27

Revolucio Industrial 150

Rodada Uruguai de Negociacoes
Comerciais Multilaterais do Acordo Geral
de Tarifas e Comércio 96

Roteirista 47
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Sancbes 9, 21, 27, 35, 83, 84, 85, 196,
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Sancoes Penais 84, 85
Sazonalidade 234
Segmento Comercial 165

Segredo 11, 94, 100, 101, 197, 224, 225,
226, 227, 228, 229, 230, 231, 234, 236,
237, 241, 243

Segredo Comercial 11, 197, 224, 226,
227, 228, 229, 230, 231, 234

Segredo de Fabrica 224, 227, 228, 229,
230

Segredo de Industria 224, 228, 243
Segredo de Negécio 94, 229, 230
Segredo de Servico 228

Servigos de Nice 178

Setor da Moda 11, 18, 195, 196, 200,
203, 206, 208, 214, 215, 216, 221, 224,
234, 238, 239

Setor Téxtil e de Confec¢ao 200, 240

Sigilo 11, 12, 125, 127, 196, 203, 214,
221, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 233,
235, 236, 237, 238, 244

Sigilosidade 11, 207, 214, 224, 233
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167, 169, 170, 172, 176, 178, 185
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Signo Marcario 157, 158, 167, 185
Simbolo 118, 150, 154, 172, 174, 175
Simbolo Marcéirio 172

Sinal Distintivo 153, 167, 173
Sistema Atributivo 171

Sistema declarativo 171

Sistema de Monopolios de Impressao 29
Sistema de Sinais 149

Sistema do Copyright 23

Sistema do Droit D"Auteur 23
Sistema Hierarquico 118

Sistema Patentario 99, 104, 120, 139
Sistema Pct 126, 128

Sistemas de Patentes 98

Sociedade 11, 13, 18, 40, 50, 61, 68, 76,
87, 90, 101, 102, 111, 113, 130, 139, 148,
197, 199, 200, 201, 202, 203, 209, 210,

257, 259

Sucessores 62, 63, 64, 107
Suficiéncia descritiva 123, 129
Sui Generis 40, 94, 168

Suporte 25, 28, 29, 33, 36, 45, 58, 71,
129

T

Técnicas de Impressio 28

Técnico Especifico 101, 111

Técnico no Assunto 105, 123, 129, 231,
237

Tecnologias Concorrentes 113

Teoria Dualista 40

Territorialidade 10, 147, 164, 186
Titular 8, 25, 26, 33, 41, 43, 44, 47, 48,
52, 53, 54, 55, 64, 67, 68, 77, 78, 84, 93,
99, 100, 125, 154, 156, 157, 159, 161,
162, 164, 168, 169, 170, 171, 174, 177,
178, 179, 180, 181, 183, 184, 230, 231,
258

Titular da Patente 100

Titularidade 9, 21, 27, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 49, 78, 79, 156, 161, 177, 181,
185

Titulo de Propriedade Temporatia 100

Topografia de Circuitos Integrados 94
Tradu¢oes 30, 54, 56, 57, 128

Transferéncia dos Direitos 9, 21, 27,
77,79

Tratado de Cooperacio Em Matéria de
Patentes (Pct) 141

U

Unidade de Inven¢iao 136
Uso Pratico 104, 111
Usos Honrados 74

\4

Validade 172
Valor da Marca 10, 18, 157, 158, 187

Valores 37, 67, 76, 149, 157, 176, 184,
201, 203, 205, 206, 207, 208
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Vedagdes 172

Venda dos Segredos 229
Veracidade 173, 175, 176
Vestimentas 197, 200
Viabilidade 172, 216
Victor Hugo 30, 193
Vulgar 105, 174
Vulgaridades 173
Vulneracio 69
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