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1.1. INTRODUCAO

O poder intelectual da pessoa humana, bem como sua imaginacao
criadora, manifestam-se no universo das artes e das ciéncias, bem como
na esfera da técnica e das industrias, em obras da maior variedade. Ao
conjunto dos direitos resultantes das concepcoes da inteligéncia e do
trabalho intelectual, vistos principalmente sob a perspectiva do proveito
que deles pode resultar, costuma-se denominar genericamente como
“propriedade intelectual”’.

A despeito do regime atual acerca da tematica da Propriedade
Intelectual se revelar bem diferente do regime da propriedade dos bens
na legislacao codificada (de 2002), é conveniente tecer algumas
consideracoes a seu respeito diante da possibilidade de aproveitamento
de nocoes que decorrem da origem comum dos institutos (Direitos Reais
e Propriedade Intelectual).

No curso do século XIX, em razao da evolucao do pensamento juridico
a respeito da tradicional classificacao dos direitos privados - direitos
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pessoais, direitos obrigacionais e direitos reais -, cogitou-se da inclusao
de duas outras categorias até entao nao cogitadas, a saber, dos direitos
da personalidade e dos direitos intelectuais2. E célebre o julgamento do
caso em que se reconheceu a legitimidade da recusa de um pintor em
entregar obra (retrato de dama) encomendada e paga devido a prevaléncia
do direito pessoal (moral) do artista em confronto com o direito de crédito
do encomendante (cuidou-se do arrét Rosa Bonheur, de 04.07.1865).

O Codigo Civil de 1916 havia disciplinado o tema sob o nomen iuris
“Da Propriedade Literaria, Cientifica e Artistica” nos seus arts. 649 a 673
que, no entanto, foram revogados antes do advento do Codigo Civil de
20023. O Codigo Civil em vigor, por sua vez, nao cuida do tema, eis que
reservado para, especificamente, duas leis especiais em vigor: a Lei n°
9.279, de 14.05.1996 - denominada de Lei da Propriedade Industrial - e
a Lei n° 9.610, de 19.02.1998 - conhecida como Lei do Direito Autoral.

Como adverte Luciano de Camargo Penteado, a palavra ‘propriedade’
pode ser empregada para abranger as situacoes de titularidade de direitos
patrimoniais referentes aos objetos de criacao intelectual®. Desse modo,
haveria propriedade literdria, artistica, cientifica e intelectual. Tal
“propriedade” no segmento dos direitos autorais e outras situacoes
relativas a bens incorporeos nao pode “em tudo e por tudo, ser assimilada
a propriedade, tal como definida no art. 1.228, caput”, do Codigo Civil de
2002°. Contudo, atualmente tais situacoes se encontram reguladas em
leis especificas diante da constatacao de suas peculiaridades, além de
aspectos relacionados aos direitos da personalidade e outras situacoes
juridicas (como a tutela do consumidor e da concorréncia leal).

No sistema do Cddigo Civil de 1916 houve quem sustentasse que 0
tratamento a respeito da matéria deveria ser na parte referente a teoria
das pessoas, mais especificamente no segmento dos direitos da

2 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitaria, 2003, p. 2.
3 Oliveira Ascensdo registra que, no Brasil, o Direito Autoral ganhou autonomia legislativa com a
edigdo da Lei n° 5.988/73, quando houve a distingdo de tratamento normativo entre os direitos de
autor e os direitos reais (ASCENSAO, José de Oliveira. Direito Autoral. 2. ed. Rio de Janeiro:
Renovar, 1997, p. 17).

4+ PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das Coisas, cit., p. 146.

5 ALVIM, Arruda. Comentarios ao Cédigo Civil brasileiro, cit., p. 89.
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personalidade, e nao no livro do Direito das Coisas®. No ambito da
Constituicao Federal de 1988, a matéria vem prevista no art. 5°, incisos
XXVII, XXVIII, e XXIX, nas duas vertentes - tutela dos direitos autorais, bem
como das marcas e patentes -, como direitos fundamentais. Como bem
observa Orlando Gomes, a nocao de propriedade incorpérea somente é
explicada como reflexo do valor psicoldgico da idéia de propriedade,
mas embora existam semelhancas, tais novos direitos nao se confundem
com a situacao proprietaria: “a assimilacao é tecnicamente falsa”’.

Assim, aos autores é assegurado o direito exclusivo de utilizacao,
publicacao e reproducao de suas obras (CF, art. 5°, XXVIl), além de serem
protegidas as participacoes individuais em obras coletivas e as reproducoes
de imagem e voz humanas, garantida a fiscalizacao do seu aproveitamento
econdmico (CF, art. 5°, XXVIII), bem como sao também protegidos os autores
de inventos industriais quanto ao privilégio de sua utilizacao, suas criacoes
industriais, a titularidade das marcas, dos nomes empresariais e outros
signos distintivos (CF, art. 5°, XXIX). Algumas Convencoes Internacionais a
respeito da Propriedade Intelectual também foram aprovadas e receberam
a adesao do Estado brasileiro, tais como a Convencao de Paris de 1833, a
de Berna de 1886, a de Washington de 1946, a de Genebra de 1948, entre
outras. A Convencao de Berna, assinada em 1886, foi fruto dos trabalhos
que resultaram na Associacao Literdria e Artistica Internacional de 1878, e
teve como alcance as obras literrias e artisticas, inclusive de cardter
cientifico, qualquer que fosse o modo de expressao®.

Costuma-se conceituar a propriedade imaterial como os direitos
relativos as producoes intelectuais do dominio literario, cientifico e
artistico, bem como os direitos que tém por objeto as invencoes e 0s
desenhos e modelos industriais, insertos no campo industrial. Para Carlos
Alberto Bittar, “direitos intelectuais (jura in re intelectuali) sao (...) aqueles
referentes as relacoes entre a pessoa e a as coisas (bens) imateriais que
cria e traz a lume, vale dizer, entre os homens e os produtos de seu
intelecto, expressos sob determinadas formas, a respeito dos quais detém
verdadeiro monopolio”®.

¢ DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito das coisas, v. 4. 25. ed. Sdo Paulo:
Saraiva, 2010, p. 343; RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: direito das coisas, cit., p. 230..

7 GOMES, Orlando. Direitos reais, cit., p. 112.

8 BARBOSA, Denis Borges. Propriedade intelectual. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 45.
® BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor, cit., p. 2.
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Antonio Chaves ja advertia, ha algum tempo, que as diversas producoes
da inteligéncia e do engenho humano dividem-se em dois conjuntos
principais, conforme se manifestem no segmento das artes e das ciéncias
- direito do autor -, ou no campo das industrias - direito de propriedade
industrial’. No plano internacional ha tanto proximidade entre o Direito
de Autor e o Direito de Propriedade Industrial que foi constituido
organismo internacional denominado Organizacao Mundial da
Propriedade Industrial (OMPI), com sede em Genebra, na Suica, surgida
em razao da Convencao de Estocolmo de 14.07.1967, que atualmente
tem aptidao para concluir acordos bilaterais ou multilaterais envolvendo
seus Estados-membros para assegurar direitos e obrigacoes na esfera
internacional. Assim, ainda que com objetos semelhantes, a propriedade
literaria e a industrial ttm dominios proprios e campos distintos de
aplicacao, em razao das especificidades das obras e das producoes™. A
criatividade da pessoa humana se exerce ora no campo da técnica, ora
no campo da estética, o que permite a divisao da propriedade intelectual
em: a) direito do autor que se relaciona a criacao estética; b) propriedade
industrial que se vincula a invencao técnica®.

Inexiste duvida de que existe uma relacao intrinseca entre investimento
em pesquisa e desenvolvimento - P&D - (inputtecnol6gico), propriedade
intelectual (output tecnoldgico), producao de bens de maior valor
agregado e acumulacao de riquezas®. Das diversas maneiras possiveis
para o estimulo ao investimento criativo, a histéria das economias de
mercado optou por um modelo especifico, a saber, aquele que atribui ao
criador ou investidor um direito de uso exclusivo sobre a solucao
tecnoldgica ou sobre a obra do espirito produzida, dai o surgimento da
Propriedade Intelectual™. Como se sabe, o regime da propriedade

10 CHAVES, Antonio. Direito de autor. Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 7.

" BARROS, Carla Eugénia Caldas. Manual de direito da propriedade intelectual. Aracaju: Evocate
Editora, 2007, p. 45.

12 SILVEIRA, Newton. A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial. Sdo Paulo:
Saraiva, 1996, p. 5.

13 SILVA, Rodrigo Guerra M. e, MACHADO, Eduardo, LOTUFO, Roberto A. Propriedade intelectual
e inovagdo no Brasil. In: IDS (coord.). Propriedade intellectual: plataforma para o desenvolvimento.
Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 191.

“ BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de prote¢do das criagdes industriais.
In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (coords.). Cria¢des industriais,
segredos de negocio e concorréncia desleal. Sao Paulo: Saraiva, 2007, p. 4.
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intelectual (ai também compreendida a propriedade industrial) sempre
constituiu um dos pilares basicos do desenvolvimento cientifico,
tecnologico e industrial dos varios paises e nacoes®.

1.2. Natureza juridica

No passado, houve quem negasse a qualidade de direito as
manifestacoes atualmente conhecidas como inseridas na Propriedade
Intelectual. A justificativa geralmente apresentada para tal negativa era o
carater social das idéias: “o pensamento manifestado pertence a todos: é
uma propriedade social; a inspiracao da alma humana nao pode ser objeto
de monopadlio”’. Costumava-se, ainda, afirmar que a obra artistica ou
cientifica seria mero produto do meio em que ela surgiu, dai nao ser
apropriavel individualmente e, consequentemente, nao ser um direito,
mas um simples privilégio ou monopolio de exploracao outorgado aos
seus autores para incremento das artes, das ciéncias e das letras.

Tais posicoes, no entanto, foram objetadas e, assim, passou-se a admitir
a natureza juridica de tais direitos. Alguns doutrinadores os qualificaram
como direitos da personalidade, eis que contém um elemento da
personalidade cujo objeto seria a obra intelectual, ao passo que outros
os consideraram como modalidade especial de propriedade, dai a nocao
de propriedade incorpoérea, imaterial ou intelectual”. A opcao do
legislador de 1916 foi encampar a nocao de propriedade incorporea nos
arts. 649 a 673 do Codigo Civil editado na época.

A questao nao era meramente teorica ou abstrata, porquanto, de acordo
com a orientacao que prevalecesse, distinto seria o regime juridico
aplicavel a categoria de tais manifestacoes humanas no campo das artes
ou das ciéncias. A doutrina entende que, para o fim de resguardar,
proteger e estimular a criatividade, a lei cuida das obras intelectuais,
sejam elas musicais, coreograficas, jornalisticas, fotograficas,

SCANOTILHO, J.J. Gomes; MACHADO, Joénatas; RAPOSO, Vera Lucia. 4 questdo da
constitucionalidade das patentes pipeline a luz da Constitui¢cdo Federal brasileira de 1988.
Coimbra: Almedina, 2008, p. 10.

1 Apud DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, cit., p. 343.

17 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, cit., p. 344.
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cinematograficas, literarias, cientificas, etc.., nao apenas na esfera
patrimonial, mas essencialmente na esfera pessoal (ou moral).

Ha, na realidade, duas vertentes no ambito das situacoes relacionadas
aos direitos autorais, as marcas e patentes, ainda que também se
reconheca distincao entre as duas principais modalidades de propriedade
intelectual: os direitos autorais (ou propriedade intelectual stricto sensu)
e as marcas e patentes (ou propriedade industrial). Sob a vertente pessoal,
tais direitos compreendem a paternidade da obra em virtude da criacao
(dai decorrer da personalidade do autor ou inventor). Sob a vertente
patrimonial, tais direitos consistem na possibilidade de sua utilizacao
econOmica, com a publicacao, sua difusao, reproducdo, traducao, entre
outras espécies de exploracao.

O certo € que os principios afetos aos direitos reais nao se aplicam,
em termos sistematicos e sob o angulo técnico, as situacoes que se
encaixam na moldura dos direitos intelectuais (ai englobados os direitos
autorais e os direitos marcarios). Apenas a titulo subsidiario poder-se-a
cogitar do emprego do regime dos Direitos Reais em relacao a
denominada Propriedade Intelectual, dai a razao para a existéncia de
subsistemas juridicos proprios para cada uma das modalidades de
propriedade intelectual através das Leis n° 9.279/95 e 9.610/98. De
modo abrangente, a atividade criadora é de um s6 tipo seja no segmento
das idéias abstratas (e, muitas vezes, ficcionais), seja no campo das
invencoes ou das obras artisticas: “o0 que se protege é o fruto dessa
atividade, quando esta resulta numa obra intelectual, ou seja, uma forma
com unidade suficiente para ser reconhecida como elea mesma”'.

Ao cuidar da natureza dos direitos autorais, Sérgio Vieira Branco Junior
encampa a teoria dualista, abrangendo, necessariamente, “os direitos
morais atinentes a personalidade do autor e os direitos patrimoniais
segundo os quais o criador intelectual se remunera”®.

Em interessante abordagem acerca da Propriedade Industrial, Denis
Barbosa registra que o Direito, a partir do inicio do periodo da economia

18 SILVEIRA, Newton. 4 propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial, cit., p. 14.
19 BRANCO JUNIOR, Sérgio Vieira. Direitos autorais na Internet e o uso de obras alheias. Rio de
Janeiro: Lamen Juris, 2007, p. 31.
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de mercado, instituiu uma construcao juridica especifica para tratar da
exclusividade de uso no mercado de certo bem incorporeo; trata-se de
“caso particular de uma exclusividade que recai sobre atividade econémica
especifica que consiste na exploracao no mercado de criacao estética,
um investimento numa imagem, ou entao uma solucado técnica, cujo valor
merece protecao pelo Direito”?.

1.3. Caracteristicas e objeto

Os direitos referentes a propriedade intelectual /lato sensu tém por
objeto a criacao intelectual e, por isso, apresentam varios pontos de
contato, formando uma disciplina juridica autbnoma. O objeto dos direitos
de propriedade intelectual sao bens imateriais, ou seja, aqueles que
carecem de corporeidade, ainda que em Varios casos possam a vir a ser
materializados para que tenham destinacao econémica.

Os direitos intelectuais podem cumprir finalidades estéticas - de
deleite, de beleza, de sensibilidade, de aperfeicoamento intelectual e
cientifico - ou objetivos praticos - de uso econdmico ou doméstico, como
moveis, automoveis, maquinas, processos produtivos, aparatos -, dai a
distincao entre os Direitos de Autor e o Direito de Propriedade Industrial®'.

O sentido da palavra ‘propriedade’ para se referir as obras e inventos,
narealidade, decorre da nocao de titularidade exclusiva, mas nao pertence
integralmente ao subconjunto dos direitos patrimoniais. A titularidade é
parcela integrante dos direitos de propriedade intelectual, tanto na sua
projecao civil (direitos de autor) quanto na sua projecao empresarial
(patentes e marcas)®.

A grande e importante conexao que existe entre a pessoa, sua esfera
existencial e sua esfera patrimonial € marca caracteristica dos direitos de
propriedade intelectual em sentido amplo. Mesmo 0 mecanismo da
sequela, tipico das situacoes reais, recebe uma aplicacao toda especial

2 BARBOSA, Denis Borges. Prote¢do das marcas: uma perspectiva semiologica. Rio de Janeiro:
Lamen Juris, 2008, p. 248.

2 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor; cit., p. 3.

2 PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das Coisas, cit., p. 146.
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relativamente aos direitos do autor e as marcas e patentes?. Confira o
exemplo do direito do autor ter acesso ao exemplar unico e raro de sua
obra quando ele se encontre legitimamente em poder de outrem, para o
fim dele poder preservar sua memoria através de processo fotografico
ou assemelhado (Lei n° 9.610/98, art. 24, VII).

Sao caracteristicas dos bens imateriais objeto dos direitos de
propriedade intelectual: a) decorrem da criatividade humana; b) em razao
da criatividade e tomadas as providéncias na esfera juridica, passam a
ser objeto de protecao pelo Direito, com a afetacao da sua titularidade,
de que decorre a exclusividade; c) tal protecao representa o direito a
exclusividade de sua utilizacao; d) o direito a ele relacionado tem carater
absoluto, ou seja, oponivel contra todos; e) o direito de autor, o direito a
titularidade de um software ou o direito as marcas e patentes, considerados
em si mesmos, sao direitos imateriais, mas para poderem ser fruidos
normalmente demandam materializacao; f) tal materializacdao gera, para
os donos dos exemplares (livro, invento, software), a possibilidade de
fruicao individual e utilizacao simultaneos com todas as demais pessoas
que se tornem donas de outros exemplares?.

Diante da necessidade de ponderacao entre os direitos do criador e 0s
interesses da coletividade construiu-se o sistema de propriedade industrial,
inclusive quanto as especificidades da protecao do direito de autor e da
tutela das marcas e patentes. Na contemporaneidade, o bem imaterial
incorporou-se, definitivamente, na vida econdmica dos paises, havendo
estimativa consoante a qual a propriedade intelectual das sociedades
empresarias, em termos mundiais, é representada em torno de 30% (trinta
por cento) dos ativos empresariais, inclusive marcas, patentes, o fundo
empresarial, valor de mercado de oligopolios e monopodlios?.

De se observar a natureza evanescente dos bens imateriais -
especialmente relacionados as patentes -, pois quando sao colocados no
mercado e, assim, tornando-se acessiveis ao publico, ha um episodio de
imediata e total dispersao, ou seja, a informacao insita na criacao deixa
de ser escassa, perdendo a sua economicidade?.

23 PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das Coisas, cit., p. 146.

2 ALVIM, Arruda. Comentdrios ao Cdédigo Civil brasileiro, cit., p. 91-92.

2> BARROS, Carla Eugénia Caldas. Manual de direito da propriedade intelectual, cit., p. 52.
20 BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de protecdo..., cit., p. 5.
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A Convencao de Paris para Protecao da Propriedade Industrial, revista
em Estocolmo em 1967 - Decretos n°s. 75.572, de 08.04.75 e 635, de
21.08.92 - consignou que a propriedade industrial deve ser compreendida
na acepcao mais ampla possivel, aplicando-se nao somente a industria e
ao comércio propriamente ditos, mas também inclui as industrias agricolas
e extrativas, e a todos os produtos manufaturados ou naturais, como nos
exemplos dos vinhos, cereais, tabaco em folha, entre outros?.

1.4. Propriedade literaria, artistica e cientifica

As espécies do género “Propriedade intelectual” sao os direitos do
autor (ou propriedade intelectual em sentido estrito, ai abrangendo a
propriedade literaria, artistica e cientifica) e os direitos de marcas e
patentes (ou propriedade industrial).

Antonio Chaves conceituou o direito de autor como “o0 conjunto de
prerrogativas de ordem nao patrimonial e de ordem pecuniaria que a lei
reconhece a todo criador de obras literdrias, artisticas e cientificas, de
alguma originalidade, no que diz respeito a sua paternidade e ao seu
ulterior aproveitamento, por qualquer meio durante toda a sua vida, e
aos seus sucessores, ou pelo prazo que ela fixar”%.

Nos direitos do autor nao ha direito de propriedade propriamente dito,
mas sim situacao de titularidade juridica com exclusao das demais pessoas
da coletividade. Na realidade, os direitos do autor configuram situacao
juridica subjetiva cujo exercicio se da ergda omnes (dai sua natureza de
direito absoluto). Arruda Alvim bem registra que a Constituicao Federal e
a Lei n° 9.610/98 nao empregam o termo ‘propriedade’ para designar os
direitos autorais?.

27 DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentarios a Lei da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro:
Forense, 2009, p. 17.

2 CHAVES, Antonio. Direitos de autor. Enciclopédia Saraiva do Direito. n. 26, p. 107.

2 ALVIM, Arruda. Comentarios ao Cédigo Civil brasileiro, cit., p. 107.
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1.4.1. Aspectos gerais

O Direito de Autor (ou de Propriedade Intelectual stricto sensu) é o
conjunto de normas que regem as relacoes juridicas constituidas em razao
da criacao e da utilizacao de obras intelectuais, estéticas, literarias,
artisticas e cientificas, ou seja, criacoes do génio humano manifestadas
em formas sensiveis, estaticas, voltadas a sensibilizacao e a transmissao
de conhecimentos®.

Os direitos autorais nao pertencem a categoria dos direitos reais,
tampouco aquela referente aos direitos pessoais (na especialidade dos
direitos da personalidade), e sim correspondem a biparticao nos “dois citados
feixes de direitos (...), constituem nova modalidade de direitos privados”*';
sao na realidade direitos de cunho intelectual que realizam a protecao de
vinculos (pessoais e patrimoniais) do autor com sua obra, de indole especial,
sui generis, a justificar uma disciplina normativa especifica.

Sdo obras intelectuais as criacoes do espirito, expressas por qualquer
meio ou fixadas em qualquer tipo de suporte (tangivel ou nao, conhecido
0ou ndo), entre outras os textos de obras literarias, artisticas ou cientificas,
as conferéncias, alocucoes, sermoes, as obras dramaticas e dramatico-
musicais, as obras coreograficas e pantomimicas, as composicoes musicais,
as obras audiovisuais (sonorizadas ou nao), as obras fotograficas, as obras
de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia, arte cinética, as
ilustracoes, cartas geograficas, os projetos, esbocos e obras plasticas de
geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e
ciéncia, as adaptacoes, traducoes e outras transformacoes de obras
originais (desde que apresentadas como criacao intelectual nova), os
programas de computador, as coletaneas, compilacoes, antologias,
enciclopédias, dicionarios, bases de dados (Lei n° 9.610/98, art. 7°).

Além das obras protegidas com base no art. 7°, da Lei n° 9.610/98,
também ha a protecao dos direitos de autor relacionados a adaptacao,
arranjo, traducao ou orquestracao de obra caida em dominio publico (Lei
n° 9.610/98, art. 14). Enquanto nao cair em dominio publico, a obra
somente podera ser traduzida com a anuéncia do seu autor. Ha, ainda, a

3 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor; cit., p. 3.
31 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor, cit., p. 11.

18 Revista da EMAREF, Especial de Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, p.1-276, mar.2011



Guilherme Calmon Nogueira da Gama

protecao do titulo das obras e das publicacoes periodicas (incluindo os
jornais e revistas) durante o prazo de um ano a contar da divulgacao do
ultimo numero, salvo se forem de periodicidade anual, caso em que o
prazo serd de dois anos.

O autor, na sua identificacao, poderd se valer do seu nome civil
(completo ou abreviado), de pseuddnimo ou qualquer outro sinal
convencional (Lei n° 9.610/98, art. 12).

E, também, assegurada a participacao individual em obra coletiva,
sendo que os coautores de obra intelectual exercerao seus direitos de
comum acordo, salvo convencao em sentido contrario. Quando nao for
possivel a divisao de obra feita em coautoria, nenhum dos coautores
pode publica-la ou autorizar-lhe a publicacao, sob pena de responder
civilmente3?. A doutrina identifica a hipotese como de comunhao que
recai sobre bem imaterial, eis que todos os coautores e colaboradores
terao direitos iguais®.

Ao autor sao reconhecidos direitos morais e patrimoniais sobre a obra
por ele criada (Lei n° 9.610/98, art. 22). Além da possivel retribuicao que
podera ter em razao da exploracao econémica de sua obra, o autor tem
direitos que se relacionam ao contetdo ideal de seu trabalho ou atividade,
inclusive de que ela nao sofra qualquer alteracao mesmo depois da cessao
dos direitos patrimoniais, ou mesmo que ela seja mantida inédita.

Sao considerados direitos morais do autor: a) reivindicacao da
paternidade de sua obra, a qualquer tempo; b) indicacao ou anuncio de
seu nome, pseud6nimo ou outro sinal convencional na utilizacao de sua
obra; ¢) conservacao de seu ineditismo; d) garantia da sua integridade,
opondo-se a qualquer tipo de modificacao ou ato que possa prejudica-la
ou atingi-lo na sua reputacao e imagem; e) modificacao da obra, antes ou
depois da sua utilizacao; f) retirada da obra de circulacao; g) suspensao
da utilizacao anteriormente autorizada; g) acesso ao exemplar unico e
raro da obra quando estiver em poder de outra pessoa, de modo a
preservar sua memoria (Lei n° 9.610/98, art. 24). Os direitos morais do
autor sao absolutos, inalienaveis, irrenunciaveis e perpétuos.

32 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, cit., p. 350.
3 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: direito das coisas, cit., p. 235.
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O direito moral ao inédito consiste na prerrogativa reconhecida ao
autor de nao publicar ou divulgar de qualquer modo sua obra literdria,
artistica ou cientifica, pois somente a ele cabe decidir se houve seu
encerramento, e nao a qualquer outra pessoa. O autor pode nao estar
satisfeito com sua obra e, por isso, nao concordar em publica-la. O direito
de correcao da obra também é prerrogativa reconhecida ao autor, ainda
que possa gera algum gasto extraordindrio ao editor que, assim, podera
ser indenizado pelo autor.

Por ocasiao de sua morte, alguns direitos morais sao transmitidos aos
herdeiros, tais como a defesa da integridade da obra, impedindo qualquer
tipo de alteracao.

No que tange aos direitos patrimoniais do autor, a lei assegura os
poderes de usar, gozar e dispor de sua obra, além de poder autorizar sua
utilizacao ou fruicao por terceiro, no todo ou em parte (Lei n° 9.610/98,
arts. 28 e 29). Como regra, os direitos patrimoniais do autor nao se
comunicam ao cOnjuge, salvo se o contrario for previsto no pacto
antenupcial, além dos rendimentos de sua exploracao econémica.

Nao ha proibicao de emprego de transcricoes ou citacoes de obras alheias
desde que haja a indicacao de sua origem e do nome do autor, devendo a
obra ter carater cientifico, didatico ou artistico (Lei n° 9.610/98, art. 46, lll,
VIII e VIII). De outro lado, é terminantemente proibido o plagio, ou seja, a
reproducao parcial ou total de obra elaborada por outra pessoa, ainda que
com modificacao, como se a obra fosse de autoria do plagiador.

Nao é possivel a utilizacao de obras teatrais, composicoes musicais
ou literomusicais e fonogramas em representacoes ou execucoes publicas
que visem o lucro direto ou indireto, sem a prévia e expressa autorizacao
do autor. Representacdo publica é a exploracao de obras teatrais do género
drama, tragédia, comédia, Opera, balé, pantomimas, e outras semelhantes,
mediante a participacao de artistas em locais de freqiiéncia coletiva, ou
através de radiodifusdao, transmissao e exibicao cinematografica®.
Execucao publica representa a utilizacao de composicoes musicais (ou
literomusicais), também com a participacao de artistas, ou a utilizacao de

3* DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, cit., p. 353.
35 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, cit., p. 358.
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fonogramas e obras audiovisuais, em locais de freqiiéncia coletiva, por
qualquer tipo de processo (radiodifusao, transmissao por qualquer
modalidade, e exibicao cinematografica).

Teatros, cinemas, saloes de Opera, baile, concertos, boates, nightclubs,
bares, clubes, associacoes recreativas ou de outra natureza, lojas, estadios,
feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clinicas, hospitais, meios de transporte
de passageiros (terrestre, maritimo, fluvial ou aéreo), ou qualquer outro
lugar onde haja representacao, execucao ou transmissao de obras
literdrias, artisticas ou cientificas, sao considerados locais de freqiiéncia
coletiva (Lei n° 9.610/98, art. 68, §§ 1° a 3°).

E possivel a cessao dos direitos do autor no que tange a sua vertente
econbmica, por negocio juridico inter vivos, como por exemplo ocorre
em razao da celebracao do contrato de edicao de obra literaria, artistica
ou cientifica. Tal possibilidade decorre, em especial, da circunstancia de
0 autor raramente ter condicoes materiais de reproduzir sua obra ou
explora-la empresarialmente. Como adverte a doutrina, ha algumas
limitacoes no que tange a cessao dos direitos do autor: a) a transmissao
total compreende todos os direitos do autor, excepcionando-se os de
natureza moral e aqueles expressamente proibidos por lei; b) a cessao
total e definitiva dos direitos patrimoniais somente é possivel em razao
de contrato escrito; ¢) nao havendo contrato escrito, a cessao somente
sera possivel pelo prazo maximo de cinco anos; d) a transferéncia somente
é eficaz para o pais em que se celebrou o contrato escrito, salvo estipulacao
em contrdrio; €) a cessao somente se da para as modalidades de exploracao
ja existentes a data do contrato (e nao para outras modalidades que venham
aser inventadas); f) o contrato deve ser interpretado restritivamente quanto
a modalidade de utilizacao, devendo ser interpretada a estipulacao
limitada a uma modalidade de utilizacao que seja indispensavel ao
cumprimento da finalidade do contrato?.

1.4.2. Questoes polémicas sobre direitos autorais

O registro das obras intelectuais tem natureza meramente declaratoria,
€ nao constitutiva acerca dos respectivos direitos. De modo a tornar publica

3 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, cit., p. 360-361.
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a obra e, conseqlientemente, assegurar os direitos do autor, é
imprescindivel o registro da obra na Biblioteca Nacional, na Escola de
Musica, na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
no Instituto Nacional do Cinema, ou no Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (Lei n°® 5988/73, art. 17). Caso a obra seja de
determinada natureza que comporte registro em mais de um dos referidos
orgaos, ela devera ser registrada naquele com que houver maior afinidade
(Lei n° 9.610/98, art. 19, § 1°).

Ha limitacao temporal quanto ao exercicio dos direitos patrimoniais
do autor, diversamente do que ocorre relativamente aos direitos morais
do autor que, como visto, sao perpétuos, nao sendo limitados pelo decurso
do tempo. O direito do autor, na vertente patrimonial, € o tempo de vida
do autor da obra intelectual, sendo que com seu falecimento, seus
herdeiros e sucessores terao o direito de reproduzir sua obra durante 70
(setenta) anos a contar de 1° de janeiro do ano seguinte a morte do autor
(Lei n° 9.610/98, art. 41). ApOs tal periodo de tempo, a obra cai em
dominio publico e, portanto, passa a integrar o patrimonio da coletividade.
Justifica-se tal regra de transitoriedade de protecao dos direitos
econOdmicos do autor com base na nocdo de equilibrio que deve existir
entre o incentivo do trabalho intelectual e o interesse da coletividade
que passa a preponderar com o decurso do tempo?¥.

Quem providenciar a impressao de obra intelectual sem a devida
autorizacdao do autor, perderd em favor deste todos os exemplares que
forem apreendidos, além de ter a obrigacdo de pagar-lhe o restante da
edicao pelo valor da venda ou avaliacao. Caso nao seja conhecido o
numero de exemplares que formaram a edicao espuria, o transgressor
devera pagar o valor correspondente a 3000 (trés mil) exemplares, além
dos apreendidos (Lei n° 9.610/98, art. 103).

O autor que teve sua obra indevidamente explorada (reproduzida,
divulgada ou de qualquer outra forma utilizada), podera requerer a
apreensao dos exemplares reproduzidos ou a suspensao da divulgacao
ou utilizacao da obra, sem prejuizo da responsabilidade civil a ser apurada
(Lei n° 9.610/98, art. 102). A lei presume que a publicacao fraudulenta

37 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: direito das coisas, cit., p. 231.
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de obra alheia, na realidade, causa prejuizo ao autor, o que deve ser
objeto de reparacao.

Os direitos conexos (ou também chamados “direitos vizinhos”) sao
aqueles que, a despeito de nao constituirem conteudos autorais,
equiparam-se aos direitos de autor, eis que seus titulares difundem suas
obras ou atuam nelas, como ocorre com os direitos dos artistas, intérpretes
ou executantes, dos produtores fonograficos e das sociedades de
radiodifusao (Lei n° 9.610/98, art. 89). Ha, ainda, o direito de arena, ou
seja, a protecao conferida as participacoes individuais em obras coletivas
e a reproducao da imagem e voz humanas inclusive no ambito das
atividades desportivas (CF, art. 5°, XXVIII, ‘a’; Lei n° 9.615, de 24.03.98 -
Lei Pelé -, art. 42).

Como menciona Silvio Rodrigues, no que tange a encenacao nao
autorizada de obra dramatica, deve ser admitido o interdito proibitorio
na hipotese de se verificar ameaca de tal representacao, bem como de
deferimento de liminar de manutencao de posse para suspender o
espetaculo ou o programa radiofoénico ou televisivo caso ja tenha se
iniciado ou se processe por episodios em série.

Com base na Constituicao Federal, pode o Poder Publico desapropriar
criacoes cientificas, artisticas ou tecnologicas, de maneira a proteger o
patriménio cultural brasileiro (art. 216, Ill e § 1°). Tal hipotese ja tinha
previsao legal, ao admitir a desapropriacdo em favor da Uniao ou dos
Estados, por utilidade publica, de qualquer obra publicada, cujo autor se
recuse, injustificadamente, a reedita-la, desde que pague prévia
indenizacao ao autor (Decreto-Lei n° 3.365/41, art. 5°, ‘p’).

Ha importante questao decorrente da nocao de lucro indireto que
anteriormente tinha previsao no art. 73, da Lei n° 5.988/73 quanto a
representacao e execucao publica de obras teatrais, composicoes musicais
e fonogramas. Silvio Rodrigues observou que a nocao de lucro indireto
era a de que nao havia pagamento em dinheiro em razao daquele servico
especifico, mas a finalidade de quem prestava o servico era o de alcancar
um proveito obliquo em decorréncia de algo prestado de maneira
aparentemente gratuita. Assim, o fato de o artista ja haver recebido

3% RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: direito das coisas, cit., p. 232.
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retribuicao da dravadora ao gravar o CD, e outro valor da retransmissao
da musica pela sociedade empresaria de radio, nao lhe subtrairia o direito
de participar do lucro indireto do dono de uma lanchonete que executasse
a musica em aparelho reprodutor da composicao musical®. Tal discussao
chegou ao conhecimento do Superior Tribunal de Justica que consolidou
a orientacao segundo a qual “sao devidos direitos autorais pela
retransmissao radiofonica de musicas em estabelecimentos comerciais”
(Sumula n® 63), sendo que relativamente aos hotéis, adotou-se o seguinte
entendimento: “A cobranca de direitos autorais pela retransmissao
radiofénica de musicas, em estabelecimentos hoteleiros, deve ser feita
conforme a taxa média de utilizacao do equipamento, apurada em
liquidacao” (Simula n° 261). Atualmente, com a regra do art. 68, da Lei
n° 9.610/98, nao ha mais qualquer polémica a respeito do tema, eis que
devida a retribuicado a titulo de direitos autorais nestes casos.

E interessante, ainda, abordar a funcao econémico-social dos direitos
autorais, notadamente no estagio da civilizacao em que a propriedade
intelectual se mostra presente indissoluvelmente as vidas das pessoas
humanas na contemporaneidade. Como ja se disse, todos os dias as
pessoas se deparam com as mais diversas marcas nos produtos e servicos
consumidos e usados, nas lojas e shopping centers, nos lugares de
trabalho; as pessoas utilizam produtos tecnoldgicos protegidos por
patentes, além de usarem programas de computacao nas tarefas cotidianas
(de trabalho e de lazer); as pessoas léem revistas, jornais, livros, véem
filmes, assistem pecas teatrais, novelas, programas de auditorio, eventos
esportivos transmitidos por varios meios, ouvem musicas, assistem a
Operas, concertos, shows, entre outros. Estima-se que, em termos de
economia globalizada, a utilizacao de bens de propriedade intelectual ja
atingiu o patamar de 20% (vinte por cento) do comércio mundial.

Sob a perspectiva da funcao social, ndao é possivel reconhecer que 0s
direitos autorais devam existir apenas para proteger e tutelar “as
engrenagens da industria de entretenimento” e, simultaneamente,
restringir o desenvolvimento e o acesso a cultura. E preciso que o sistema
de protecao aos direitos autorais abranja toda e qualquer obra criativa

3 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: direito das coisas, cit., p. 237.
4 BRANCO JUNIOR, Sérgio Vieira. Direitos autorais na Internet ..., cit., p. 48.
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gue nele possa ser inserida, independentemente de sua qualidade ou
magnitude®. Os direitos autorais devem ter, simultaneamente, a funcao
de remunerar os autores pela sua producao intelectual, mas nao podem
ser impeditivos do desenvolvimento cultural e social: “conjugar os dois
aspectos, numa economia capitalista, globalizada, e nao bastasse, digital,
é funcdo ardua a que devemos nos dedicar”*.

1.5. Propriedade industrial

A segunda espécie de Propriedade Intelectual é aquela referente as marcas
e patentes, comumente englobadas sob a expressao ‘propriedade industrial’.
Como também registra a doutrina, a despeito de o texto constitucional haver
empregado o termo ‘propriedade’ das marcas e patentes (art. 5°, XXIX), a Lei
n° 9.279/95 demonstra que nao se trata propriamente de um direito de
propriedade com suas caracteristicas classicas®.

E impossivel assimilar a totalidade do regime juridico do instituto da
propriedade de bens moveis fisicos a especificidade dos bens moveis
intelectuais. Tende-se a reconhecer uma dupla natureza no segmento da
Propriedade Industrial, pois além da propriedade, ha o aspecto
concorrencial do direito a marca ou as patentes, ou seja, ha uma
propriedade concorrencial*. Provavelmente com a mesma importancia
do processo de significacao de valores do fluxo nominal da economia, “a
marca assegura valor e cria valor, economizando o universo simbolico”*.

A propriedade industrial € o segmento da Propriedade Intelectual que
tem por objeto os bens imateriais aplicaveis nas industrias, sejam as
invencoes, os modelos de utilidade, as marcas de produtos ou de servicos,
entre outros. A invencao da invencao, ou seja, a sistematizacao do método
cientifico e da atividade intelectual de pesquisa a partir do século XVIlI,
sem duvida, foi um dos principais fatores para o surgimento da Revolucdo
Industrial na Europa e, conseqilientemente, para o desenvolvimento

# BRANCO JUNIOR, Sérgio Vieira. Direitos autorais na Internet ..., cit., p. 60.

2 BRANCO JUNIOR, Sérgio Vieira. Direitos autorais na Internet ..., cit., p. 61.

4 ALVIM, Arruda. Comentarios ao Cédigo Civil brasileiro, cit., p. 108.

4“4 BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de protecdo..., cit., p. 43-45.
4 BARBOSA, Denis Borges. Proteg¢do das marcas, cit., p. 2.
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econOémico que se seguiu. As nacoes que mais investem em Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D) e que atuam com gestao tecnoldgica estratégica
no seu sistema de inovacao tém obtido sucessivas e continuadas melhorias
de suas condicoes de competitividade nos setores industriais e, de maneira
mais ampliada, nos demais setores econémicos, transformando-se nao
apenas nos principais detentores dos meios de producao do sistema
capitalista mundial, como também os titulares dos ativos intelectuais
apropriados no mundo?.

A modalidade de intervencao estatal tradicionalmente concebida no
campo da Propriedade Industrial foi a de concessao de direitos exclusivos,
ou seja, direitos de excluir terceiros, que nao o titular, da fruicao
econdmica do bem industrial¥. Caso se deixasse a matéria a liberdade
do mercado econbémico, o investimento na criacao do bem intelectual
seria rapidamente perdido em razao da liberdade de copia, dai a
concepcao da criacao de direitos exclusivos em razao de um movimento
de politica econdmica. Tal exclusividade nao recai sobre o mercado ou
sobre o bem imaterial, mas sim na intercessao dos dois fendOmenos:
“quando o bem incorpoéreo é trazido ao mercado (ou seja, ele se torna
um bem-de-mercado)”*. A possibilidade de uma propriedade industrial
surge quando se produz, se conforma ou se transforma o bem industrial
com vistas ao mercado.

A Constituicao de 1988 apresenta uma solucao de equilibrio para cada
“falha” no mercado especifica: direitos de exclusiva temporrios, em certos
casos (patentes, direitos autorais), direitos sem prazo, em outros (marcas),
direitos de exclusiva baseados na indisponibilidade do conhecimento, em
alguns casos (patentes) e direitos em disponibilidade para apropriacao em
outros casos (marcas). Assim, ha o principio da especificidade de protecoes,
consoante o qual “cada direito de propriedade intelectual terd a protecdao
adequada a seu desenho constitucional e ao equilibrio ponderado dos
interesses aplicaveis, respeitada a regra de que s6 se pode apropriar o que
nao esta no dominio comum”#.

4 SILVA, Rodrigo Guerra M. e, MACHADO, Eduardo, LOTUFO, Roberto A. Propriedade intelectual
e inovacdo no Brasil, cit., p. 192.

47 BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de protegdo..., cit., p. 8.

4 BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de protecdo..., cit., p. 47.

4 BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de protecdo..., cit., p. 51.
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Uma das caracteristicas das marcas e patentes é a temporariedade,
especialmente quanto as patentes de invencao e modelo de utilidade
(Lei n° 9.279/96, art. 40), sujeitando-se a invalidade do ato administrativo
de concessao da marca ou patente caso nao tenha sido atendido
determinado requisito previsto na legislacao pertinente.

Em estudo bastante interessante, Claudia Tolentino observa que a
imagem marcaria (ou imagem da sociedade empresaria no mercado)
passou a ser aspecto crucial do sucesso empresarial, eis que atualmente
as marcas se tornaram auténticos produtos em que “a venda adquiriu um
componente adicional apresentado como experiéncia, como estilo de
vida”°. A autora exemplifica com as sociedades empresarias esportivas
que contrataram atletas de elite com base em patrocinios milionarios
para o fim de associarem a imagem de suas marcas aos signos de
desejabilidade. “Quando as corporacoes de sucesso consolidaram a
imagem de suas marcas, livrando-se do mundo das coisas, esses sinais se
tornaram signos de desejabilidade, transformaram-se em elementos
culturais, com direito a troca simbolica, onde de um lado vé-se a garantia
do sucesso do sinal e, de outro, percebe-se o delineamento de estilos de
vida”, como ocorreu com o produto da Nike que nao é mais adquirido
como produto de consumo, mas como algo que transcende 0 universo
do mundo real, com forte carga valorativa na esfera da fantasia’'.

1.5.1. Aspectos gerais

O Direito de Propriedade Industrial é o conjunto de regras que buscam
reger as relacoes decorrentes das obras de cunho utilitario, tendo como
objetos bens imateriais de uso empresarial, através das patentes (de
invencao, modelo de utilidade, modelo industrial e desenho industrial) e
marcas (de industrias, de comércio, ou de servico e de expressao, ou
ainda, sinal de propaganda)2.

3» TOLENTINO, Claudia Lopes. O discurso imagético da marca Nike e a desejabilidade dos jovens
da classe média carioca. In: NIELSEN, Viviane Mattos (org.). Marcas e Propriedade Industrial.
Rio de Janeiro: Edi¢des do Autor, 2009, p. 42.

S TOLENTINO, Claudia Lopes. O discurso imagético da marca Nike, cit., p. 43.

2 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor; cit., p. 3.
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Levando em conta que os bens de carater utilitario sao de interesse
mais imediato por parte da coletividade para a vida cotidiana (ou comum),
é normal que o prazo de titularidade exclusiva em favor do inventor ou
criador seja menor do que o prazo reconhecido aos autores de obra
literdria, artistica ou cientifica no segmento dos direitos do autor. No
tratamento normativo dos direitos de propriedade industrial, buscou-se a
protecdo funcionalizada na aplicacao do produto final na consecucao de
utilidades, ou na solucao de certos problemas técnicos em determinado
setor, dirigida ao processo de producao e expansao da economia, sob a
perspectiva de impedir a pratica de concorréncia desleal*.

De se observar que, em matéria de invencao, a maior interessada é a
sociedade que, ao proteger juridicamente o inventor, assim age de modo
a estimular o progresso técnico, ativar o desenvolvimento nacional e
satisfazer as necessidades de seus integrantes®. No caso brasileiro, o
tratamento constitucional e infraconstitucional da propriedade industrial
referente a tecnologia se mostra coerente com o principio constitucional
de favorecimento do desenvolvimento tecnoldgico nacional.

Diversamente do que ocorre no ambito dos direitos do autor, as marcas
e patentes precisam ser registradas, em regra, como condicao para a
titularidade do direito de propriedade industrial, de modo a assegurar o
carater de novidade da criacao diante do uso especifico no campo
empresarial. O registro de determinada marca gera a apropriacao de
uma expressao ou simbolo visual, retirando do universo das
potencialidades semioldgicas um determinado complexo significativo cujo
uso passa a ser exclusivo do seu titular para certos contextos?.

Denis Barbosa identifica certos bens imateriais prévios ou externos
anocao de propriedade, como por exemplo a criacao tecnoldgica antes
de exercido o direito de requerer a patente ou o registro de cultivar,
ou a invencao nunca patenteada que continuard a ser usada pelo seu
criador mesmo que outro criador autbnomo venha a pedir e obter
patente, ou ainda o signo criado (especificacao) ou ja existente

33 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor; cit., p. 5.
’* DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentarios a Lei da Propriedade Industrial, cit., p. 18.
> BARBOSA, Denis Borges. Prote¢do das marcas, cit., p. 5.
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adquirido a partir da res nullius (ocupacao), apropriado por terceiro
para fins de obter a exclusividade®®.

Assim, o Direito instituiu, a partir da economia de mercado, uma
construcao juridica especifica e peculiar consoante a qual é conferida
uma exclusividade de uso no mercado de determinado bem incorporeo
e, com isso, tal construcao passou a ser denominada de Propriedade
Intelectual. Ha, nestes casos, nao uma propriedade movel stricto sensu,
mas sim um direito de exclusividade, ou nas palavras de Ascarelli, um
direito de exclusiva®”. O caso especifico e particular da Propriedade
Intelectual ¢ o de uma exclusividade que incide sobre uma atividade
econdmica especifica que consiste na exploracao no mercado de uma
criacdo estética, um investimento numa imagem, ou uma solucao técnica
cujo valor merece protecdo e tutela juridica.

1.5.2. Marcas e patentes

A propriedade industrial compreende diferentes bens como as marcas
e as patentes (inventos), sendo que relativamente as ultimas ha muita
proximidade com os direitos de autor. A instituicao de uma exclusiva
exclui a sociedade da integral e plena fruicao das criacoes na atualidade,
mas tal se justifica para consolidar a atividade criativa no ambito de uma
economia de mercado, tornando-a profissional e permanente. Dai a razao
para que a exclusividade se fundamente na existéncia de nova criacao
que acresca ao conhecimento, a cultura ou as artes Uteis das tecnologias,
sob pena da instituicao de um monopdlio de mercado imitigado, de uma
supressao irrazoavel daquilo que ja se encontra em dominio comum?®.

Contudo, enquanto a obra literaria, artistica ou cientifica corresponde
a uma criacao humana, a invencdo é criacao técnica. Atualmente, a Lei
n° 9.279/96 trata das patentes, modelos de utilidade, desenhos industriais,
marcas, indicacoes geograficas, bem como a concorréncia desleal
envolvendo tais temas (art. 2°). A Constituicao Federal de 1988 busca
conciliar os interesses no desenvolvimento tecnol6gico com as

* BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de protegdo..., cit., p. 46.
7 BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de protegdo..., cit., p. 47.
8 BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de protegdo..., cit., p. 49.
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necessidades e propositos nacionais, dai os objetivos que devem ser
analisados sob a perspectiva de equilibrio e balanceamento: o interesse
social, o desenvolvimento tecnoldgico e o desenvolvimento econémico
devem ser igualmente satisfeitos™.

Costuma-se conceituar a marca como “um sinal que permite distinguir
produtos industriais, artigos comerciais e servicos profissionais de outros
do mesmo género, de mesma atividade, semelhantes ou afins, de origem
diversa”®. H4, ainda, o conceito de marca como “sinal distintivo que
identifica e distingue mercadorias, produtos e servicos de outros idénticos
ou assemelhados de origem diversa, bem como certifica a conformidade
dos mesmos com determinadas normas ou especificacoes técnicas”®.
o sinal pelo qual o produto ou servico conhecido e distinguido no mercado
consumidor e entre 0s usuarios®?. As marcas sao sinais distintivos e
identificadores de produtos fabricados, mercadorias comercializadas ou
servicos prestados, de maneira a permitir a identificacao do objeto ou
atividade a ser lancada no mercado concorrencial, vinculando-as a um
titular por forca de uma construcao juridica.

A marca atende a varias finalidades, servindo para o seu titular como
meio eficaz para a constituicao de uma clientela; para o consumidor,
representa a orientacao para a aquisicao de determinado bem, tendo em
vista aspectos relacionados a procedéncia do bem, além de pontos
importantes a respeito das condicoes de qualidade e desempenho do
bem; e, finalmente, serve como agente identificador do produto ou
servico de preferéncia do publico em geral. Assim, a marca “atua, em
esséncia, no plano comercial: do ponto de vista publico, na defesa do
consumidor, evitando confusao; e do ponto de vista privado, auxiliando o
titular no combate a concorréncia desleal”®:.

Varias sao as finalidades do sistema marcario: a) a protecao juridica
do investimento do empresario ou sociedade empresaria; b) a marca
permite ao consumidor discernir e identificar o bom e o mau produto e

3 BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de protecdo..., cit., p. 57.

% BLASI, Gabriel Di et allii, A Propriedade Industrial. 1. ed., 3. tir. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 162.
" DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentarios a Lei da Propriedade Industrial, cit., p. 401.

%2 SOARES, José Carlos Tinoco. Tratado da Propriedade Industrial. Sio Paulo. Ed. Juridica Brasileira,
2003, p. 1170.

% BLASI, Gabriel Di et allii, A Propriedade Industrial, cit., p. 162.
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servico. Ha, ainda, a funcao econdmica da marca: a) diminuir o esforco
de busca do consumidor; b) criar incentivos para instituicao e manutencao
da qualidade do produto ou servico®.

Como observa a doutrina, nao se trata de uma propriedade sobre o
proprio sinal, e sim a titularidade sobre a aplicacao do sinal a determinado
produto, mercadoria ou servico, correspondendo ao uso exclusivo da
marca (ou sinal) quanto a determinada categoria de bens materiais
(produtos) ou imateriais (servicos).

Relativamente a marca designativa de determinado servico, se a
sociedade empresaria nao utiliza a marca, ou a usa para atividades
diferentes daquelas protegidas pelo registro, tal fato nao implica nulidade
do respectivo registro e sim caducidade (art. 142, da Lei n° 9.279/96).
Assim, a nulidade nao se confunde com a caducidade do registro. Como
ensina Joao da Gama Cerqueira, “a nulidade funda-se em causa anterior a
concessao do registro e a caducidade resulta de fato superveniente,
podendo afetar registro valido.®>”

Dentre 0s requisitos exigidos para a registrabilidade da marca destaca-
se sua distintividade (ou distinguibilidade) e disponibilidade, de forma
qgue o sinal pelo qual se apresenta a marca deve ser distinto dos sinais
registrados por outras pessoas fisicas ou juridicas - sociedades empresarias
ou simples, associacoes ou fundacoes -, pertencentes a0 mesmo género
de atividade ou afim. Em se tratando o sistema de registro de marca
atributivo, quem primeiro depositar um pedido de registro de marca, a
seu favor militara a prioridade do registro - principio da prioridade.

Joao da Gama Cerqueira aponta os seguintes requisitos das marcas: a)
cunho distintivo; b) novidade relativa; ¢) veracidade - efetividade do
produto ou do servico que a marca identifica -; d) carater licito%. Outros
autores incluem os principios da disponibilidade (produto ou servico
oferecido ao mercado), especialidade (a marca deve ser especifica a um
sO ramo de atividade e ser a Unica nesse mesmo ramo, € nao em outro) e
territorialidade (limitacao da marca ao territorio ao pais em que houve
® BARBOSA, Denis Borges. Protegdo das marcas, cit., p. 13-16.

% CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. v. 2, 2* ed., Sao Paulo: RT,

1982, p.1072.
% CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. v. 2, cit., p. 777.
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seu registro), além dos principios da distinguibilidade, veracidade e
novidade das marcas®. A distintividade se funda no conjunto que compoe
a marca e que inclui a impressao visual ou sonora que ela pode apresentar,
ou seja, a originalidade da marca.

Assim, a Lei n° 9.279/96 (LPI) veda o registro de marca colidente com
uma marca anteriormente registrada ou datada de notoriedade no seu
ramo de atividade, para distinguir produtos ou servicos iguais, similares
ou afins (arts. 124, XIX e XXllI). Um certo complexo significativo nao pode
ser apropriado por duas principais razoes: ou ele ja se encontra no dominio
comum da lingua (res communis omnium) - 0S Signos geneéricos, 0s
necessarios ou de uso comum e os descritivos - ou ja foi apropriado por
outra pessoa (res alii). O registro da marca atribui poderes ao titular de
usa-la e frui-la no territério nacional pelo prazo de 10 (dez) anos,
prorrogavel por periodos iguais e sucessivos (LPI, art. 133).

As marcas se classificam em: a) marcas nominativas - escritas ou
pronunciadas, representadas por inscricoes latinas (de uso ocidental) no
sentido amplo do alfabeto romano, por algarismos ardbicos e/ou romanos,
abarcando palavras, combinacoes de letras e/ou algarismos®; b) marcas
figurativas (ou emblematicas) - desenhos, modelos, logotipos,
hologramas, entre outras, ou seja, aquelas constituidas por desenhos,
figuras, imagens, emblemas, simbolos ou formas fantasiosas de letra ou
palavra (monograma ou logotipo) e de numero, além da inscricao em
caracteres nao latinos, como o japonés, chinés, entre outros; ¢) marcas
mistas (ou complexas) - que resultam da reuniao de elementos que,
isoladamente, nada significam em termos de marcas; d) marcas
tridimensionais - formas plasticas de produtos ou suas embalagens,
distinguiveis por si mesmas, desde que nao sejam associadas a qualquer
aspecto de ordem técnica®.

Segundo a legislacao marcaria, para caracterizar a colidéncia entre as
marcas, € imprescindivel que a similitude entre as marcas seja capaz de
gerar confusao ou associacao indevida pelo consumidor entre produtos
afins de diferentes origens, bem como prejuizo para a reputacao da marca

7 BARROS, Carla Eugénia Caldas. Manual de direito da propriedade intelectual, cit., p. 331.
% SOARES, José Carlos Tinoco. Tratado da Propriedade Industrial, cit., p. 1171.
% BARROS, Carla Eugénia Caldas. Manual de direito da propriedade intelectual, cit., p. 326.
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original. No tocante a afericao da semelhanca ou colidéncia das marcas,
€ preciso que a apreciacao leve em conta a impressao de conjunto deixado
pelas marcas quando examinadas sucessivamente, sem apurar as
diferencas, considerando nao apenas o grau de atencao do consumidor
comum e as circunstancias em que normalmente se adquire o produto,
como também a sua natureza e o meio em que o seu consumo € habitual.
Dai por que, em determinada demanda judicial, considerou-se que as
marcas “Marlboro” e “Cowboy” eram completamente distintas, de maneira
a permitir a convivéncia pacifica no mercado sem causar qualquer prejuizo
as sociedades empresarias, tampouco induzir os consumidores em erro,
duvida ou confusao a respeito da procedéncia dos produtos’.

Como registra a doutrina, nao é possivel eficazmente comparar uma
marca e outra para se identificar eventual violacao a direito (ou situacao
juridica marcaria) sem levar em consideracao o sistema de representacoes
no mercado pertinente, devidamente organizado como uma subestrutura
diferenciada’?. Sob uma perspectiva de analise, a marca identifica os
produtos ou servicos na concorréncia (referente), em face do elemento
perceptivel pelos sentidos, sinal ou nome (o significante) e, igualmente,
em face do significado a origem dos produtos ou servicos, tal como
percebida pelo consumidor?.

No aspecto concorrencial - que é central no ambito das marcas -, é
importante a identificacao e delimitacao do mercado pertinente relevante
que leva em consideracao critérios de consumo ja que as preferéncias dos
consumidores sao consideradas determinantes da “substituibilidade dos
produtos entre si””. A exposicao de determinado mercadoria num mesmo
lugar de venda de outras pode gerar um alargamento do efeito da marca
para o fim de causar colidéncia com mercadorias de outra utilidade mas
fisicamente proximas no nivel econdmico da comercializacao. No
denominado “consumo ostentatorio”, a acao de pagar mais € simbolo de
ascendéncia e poder e, por 6bvio que tal aspecto passa a ser elemento a

" CERQUEIRA, Jodo da Gama, Tratado de Propriedade Industrial, cit., p. 919.

I RIO DE JANEIRO, Tribunal Regional Federal da 2* Regido. 1* Turma Especializada, Rel.
Desembargador Federal Guilherme Calmon, Ap. Civel n° 1998.51.01.027463-8, julgado em
11.03.2008.

2 BARBOSA, Denis Borges. Prote¢do das marcas, cit., p. 43.

" BARBOSA, Denis Borges. Prote¢do das marcas, cit., p. 46.

* BARBOSA, Denis Borges. Proteg¢do das marcas, cit., p. 59.
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ser considerado e se destaca da nocao de utilidade prdtica para constituir
um Novo espaco econdmico proprio: “nestes casos, a marca exerce uma
funcao de segundo grau - ela denota um outro simbolo, e nao um objeto
primario de desejo ou necessidade, ou sua origem””>.

E entendimento jurisprudencial dominante que quando 0s signos
(relativos as marcas) sao compostos por expressoes comumente usadas
para ressaltar e/ou evocar uma determinada caracteristica do produto que
assinalam, sao eles desprovidos de apropriacao exclusiva, no sentido de
que os titulares de tais marcas, chamadas “fracas”, deverao suportar o 6nus
da convivéncia de suas marcas com outras semelhantes’. Com base neste
raciocinio, o TRF da 22 Regiao entendeu por nao haver colidéncia entre as
marcas “Paginas Amarelas” e “Classificadas Amarelas””’.

Como observa Liliane Roriz, “ao optar por um determinado signo para
representar sua empresa, seu produto ou servico, 0 empresario pode
eleger um vocabulo ou elemento débil, por ser fortemente evocativo, ou
um vocabulo ou elemento original, forte, altamente distintivo em si
mesmo, sem nenhuma relacao com o produto a designar”’.

Ha duas excecoes ao requisito da especialidade da marca e uma
excecao ao principio da territorialidade: as marcas de alto renome e as
marcas notorias. Assim, certas marcas que alcancaram uma alta margem
de celebridade e, por isso, a protecao via principio da especialidade nao
se mostra suficiente, bem como o proprio principio da territorialidade’®.
Nao ha como confundir a marca de alto renome da marca notoriamente
conhecida. Nestes casos, 0s principios da especialidade e da
territorialidade sao relativizados, cedendo espaco a outros principios tais
como os que vedam o aproveitamento parasitario, coibem o risco de

> BARBOSA, Denis Borges. Prote¢do das marcas, cit., p. 65.

7 Em tal sentido, confira-se os seguintes julgados do Tribunal Regional Federal da 2* Regido: Ap.
Civel n° 2002.51.01.5003468, Relator Messod Azulay Neto, DJ de 12/09/2006, p. 128; Ap. Civel
n°® 2002.02.01.0126471, Relator André Fontes, DJ de 15/03/2007, p. 152; ¢ Ap. Civel n°
2001.02.01.0025960, Relatora Marcia Helena Nunes, DJ de 17/11/2005, p. 147.

7 RIO DE JANEIRO, Tribunal Regional Federal da 2* Regido, 1* Secdo Especializada, Rel.
Desembargador Federal Guilherme Calmon, Embargos Infringentes 1995.51.01.017106-0, julgado
em 25.102.007.

8 RORIZ, Liliane. Palestra proferida no XXVI Seminéario Nacional de Propriedade Industrial,
agosto de 2006, sob o titulo “A distintividade: fun¢do dindmica da marca, o registro marcario, a
degenerescéncia e o significado secundario”.

” GOYANES, Marcelo. Tépicos em Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 119.
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confusao pelo consumidor ou de associacdo indevida quanto a origem
do produto ou servico identificado pela marca, proibem toda forma de
concorréncia desleal e de enriquecimento sem causa®.

A marca de alto renome é a marca célebre e supernotoria e, por isso,
recebe uma tutela especial e absoluta do Direito que ultrapassa o ambito
mercadologico do produto ou servico a que se refere a marca (LPI, art.
125); é a marca que se projeta em funcao do bom conceito que desfruta
no mercado, do reconhecimento publico de sua boa qualidade e fama, a
ponto de justificar o obstaculo a que outra idéntica possa ser considerada,
em qualquer ramo de atividade econOmica, dai ser excecao ao principio
da especialidade. Em recente publicacao, Patricia de Carvalho aborda o
tema da marca de alto renome e o “caso Coca-Cola versus Coca-Colla”, ja
que o Presidente da Bolivia anunciou que seu governo, até o final do ano
de 2010, comercializara refrigerante denominado “Coca-Colla”®'. Na
hipotese, a marca “Coca-Cola” recebe protecao como marca de alto renome,
garantida em razao dos usos e registros relativos aos seus sinais distintivos
(forma, cores, elementos nominativos) e, por isso, a designacao “Coca-
Colla” - mencionada pelo governo boliviano - corresponde a reproducao
nao autorizada da marca “Coca-Cola” sem permissao da corporacao “The
Coca-Cola Company”. Apesar de nao ser signataria do TRIPs, a Bolivia é
membro fundador do Pacto Andino, de 26.05.1969, tendo assumido o
compromisso de garantir a protecao das marcas de terceiros e, nao havendo
distintividade na designacao “Coca-Colla”, obviamente nao sera possivel
admitir “Coca-Colla” como marca, razao pela qual a autora sugere que a
Bolivia respeite o direito marcario de terceiros®.

A marca notoriamente conhecida é aquela que goza de protecao e
tutela independentemente do fato de ter sido previamente depositado o
pedido ou ter sido feito seu registro no Brasil (LPI, art. 126; Convencao da
Uniao de Paris, art. 6° bis); cuida-se da marca notoriamente conhecida
no seu ramo de atividade, projetando-se para além das fronteiras do pais
de sua origem, independentemente do fato de ter sido previamente
depositada ou registrada no Brasil, dai ser excecao aos principios da

8 GOYANES, Marcelo. Tépicos em Propriedade Intelectual, cit., p. 121.

81 CARVALHO, Patricia Luciane de. A protecdo as marcas de alto renome: o caso Coca-Cola versus
Coca-Colla”. Revista da ABPI, n. 106, maio-junho 2010, p. 62.

82 CARVALHO, Patricia Luciane de. A prote¢do as marcas de alto renome, cit., p. 67.
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especialidade e da territorialidade®. Ha, na marca notoriamente conhecida,
um elevado grau de conhecimento do publico ao qual ela se dirige,
cuidando-se de signo que desfruta de primazia em seu ramo de atividade®.

A historia da Nike é emblematica quanto ao simbolismo e a
desejabilidade que uma marca construida e difundida pode exercer na
sociedade. No curso da década de 80, a Nike se lancou como uma
“empresa de esportes”, voltada a melhoria da vida das pessoas pela pratica
de esportes e da forma fisica e prometeu “manter viva a magia dos
esportes” e, para tanto, investiu em cultura e entretenimento ao patrocinar
eventos que serviram para visualizacao do sinal, de maneira a incutir na
sociedade idéias e iconografias culturais como extensao da propria
corporacao®. A partir da década de 90, a Nike se transformou na estrela
do espetaculo e, assim, relegou “o esporte para o fundo do palco”,
deixando de patrocinar “cultura” para ela propria “ser cultura”, agindo de
modo a exaltar a corporacao através do “ideal esportivo greco-romano da
forma masculina perfeita associada a conceitos como transcendéncia e
perseveranca”, utilizando-se de exemplos de vida de atletas profissionais®.
A marca Nike passou a ser mais importante do que os produtos por ela
assinalados em razao do desejo que as pessoas humanas (consumidores)
passaram a apresentar de ter em seu poder determinado produto cujo
valor é conferido pelo interesse do proprio mercado. Ao criar e difundir
mitos esportivos em escala mundial através de forte atuacao midiatica, a
Nike associou sua imagem ao sobrenatural: “é como se 0s esportistas
recebessem um poder especial, uma espécie de ‘preferéncia dos deuses’
por vestir Nike e a posse desses produtos é compreendida pelos
adolescentes como transmissora de caracteristicas especiais, capaz de
aproxima-los do poder da fama, tornando-os vencedores perante os
outros”®. As marcas, desse modo, deixam muitas vezes de serem meros
signos assinaladores de produtos ou servicos, para se transformarem em
auténticos protagonistas na sociedade de consumo, difundindo discursos
e fundando realidades. “A marca nao tem funcao passiva”, podendo ser
8 BARROS, Carla Eugénia Caldas. Manual de direito da propriedade intelectual, cit., p. 334.

8 GOYANES, Marcelo. Tépicos em Propriedade Intelectual, cit., p. 125.
8 TOLENTINO, Claudia Lopes. O discurso imagético da marca Nike, cit., p. 44.

8 TOLENTINO, Claudia Lopes. O discurso imagético da marca Nike, cit., p. 44.
87 TOLENTINO, Claudia Lopes. O discurso imagético da marca Nike, cit., p. 53.
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usada para suscitar desejos de compra (poderes de persuasao e seducao)
no sentido da construcao de uma imagem - a imagem-de-marca®.

Como se tem considerado, uma marca solidamente registrada pode
perder a exclusividade em razao do fenbmeno conhecido como
‘generificacao’, que consiste na circunstancia de marca - diante do fluxo
de comunicacao - deixar de ser associado a determinado produto ou servico
- do titular da marca - para se tornar um ‘descritor funcional’, integrando o
dominio comum. Trata-se de fendmeno patoldgico da notoriedade, como
nos exemplos do “celofane” e da “formica”®. O contrario também pode
ocorrer: um signo reputado genérico pode se singularizar no espaco da
comunicacao e, assim, poder ser apropriado como marca pela mesma
notoriedade, fendbmeno relacionado ao secondary meaning (significacao
secundaria)®. Verifica-se, portanto, que o valor da marca se constroi através
de um efeito comunicativo, ja que ela é valorada de acordo com o grau e
a extensao do reconhecimento do significado (diante da espontaneidade
ou da inducao feita pela publicidade).

A marca desempenha papel econ6mico e semiolbdgico
simultaneamente, pois ela significa e, por isso, distingue certos valores
na concorréncia empresarial, diferenciando produtos e servicos, e, sendo
registradas, atribuindo um espaco de exclusividade ao seu titular para o
uso do signo, propiciando que o investimento na criacao da imagem-da-
marca possa ser garantido em retorno a pessoa que a promoveu, e nao
gerar sua dispersao pelo uso publico, nao rival e nao exclusivo?.

A patente assegura ao seu fitular a titularidade e exclusividade (Lei n°
9.279/96, art. 42, 1 e ll, § 1°). Seu titular passa a ter os poderes de impedir
terceiro, sem seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender
ou importar com tais objetivos, produtos objeto de patente de processo ou
produto obtido diretamente ou por processo patenteado, bem como impedir
que terceiros contribuam para que terceiros pratiquem tais atos. Sao objetos
protegidos como invencoes ou modelos de utilidade patenteaveis aqueles

8% BARBOSA, Denis Borges. Prote¢do das marcas, cit., p. 56.

8 BARBOSA, Denis Borges. Protegdo das marcas, cit., p. 50-51.
% BARBOSA, Denis Borges. Proteg¢do das marcas, cit., p. 51.

°I BARBOSA, Denis Borges. Prote¢do das marcas, cit., p. 192.
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resultantes de produtos ou procedimentos inovadores, através da aplicacao
e combinacao metodicas de elementos e processos®.

A invencao nao se confunde com o modelo de utilidade. O conceito
de invencao é mais de ordem técnica do que juridica®, correspondendo
ao bem imaterial, resultante de atividade inventiva, o qual define algo,
enquadrado nos diversos campos da técnica, anteriormente nao conhecido
e utilizado®. A invencdao é uma criacao intelectual de efeito técnico ou
industrial, constituindo uma nova concepcao até entao inexistente ou
nao revelada, com resultados técnicos ou industriais®. Costuma-se, ainda,
identificar a invencao como uma concepcao, uma idéia de solucao
original, que pode consistir no modo de colocar o problema, nos meios
empregados, ou ainda, no resultado ou efeito técnico obtido pelo
inventor®. As invencoes decorrem do conhecimento contido no estudo
da ciéncia pura e, assim, nao se confundem com a descoberta. A invencao
se caracteriza por buscar obter uma solucao para uma questao de ordem
técnica observada pelo inventor que, na tentativa de resolvé-la, cria algo
até entao inexistente. Embora se possa referir a um produto, aparelho ou
processo, a invencao nao € a representacao material de tais objetos, e
sim um conjunto de regras de procedimento, estabelecidas por uma pessoa
individualizada - o inventor -, a qual, utilizando-se dos meios ou elementos
fornecidos pela ciéncia, possibilitam a obtencao de um bem material
(produto, aparelho ou processo) que possa proporcionar um avanco em
relacao ao estado da técnica”.

Como se costuma exemplificar, a identificacao de determinada
propriedade fisica, quimica de certo material ou substancia representa
uma descoberta; contudo, ao se obter um uso pratico para referida
propriedade, haverda uma invencao. Nao sao invencoes o todo ou parte
de seres vivos e materiais biologicos encontrados na Natureza, ou mesmo
quando delaisolados, ai incluidos o genoma e o germoplasma de qualquer

2 BARROS, Carla Eugénia Caldas. Manual de direito da propriedade intelectual, cit., p. 193.

% CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. v. 1, cit., p. 208.

% DI BLASI, Gabriel et allii. A Propriedade Industrial, cit., p. 19.

% LABRUNIE, Jacques. Requisitos basicos para a protecdo das criagdes industriais. In: SANTOS,
Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (coords.). Cria¢ées industriais, segredos de
negocio e concorréncia desleal. Sdo Paulo: Saraiva, 2007, p. 101.

% SILVEIRA, Newton. 4 propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial, cit., p. 6.
°7 DI BLASI, Gabriel et allii. A Propriedade Industrial, cit., p. 19.
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ser vivo natural e os processos bioldgicos naturais; cuidam-se de produtos
da natureza. Entretanto, microorganismos transgénicos que atendam aos
requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicacao industrial e que
nao possam corresponder a mera descoberta, sao considerados invencoes
e, por isso, patenteaveis®.

Ainvencao deve atender aos requisitos de novidade, atividade inventiva
e aplicacao industrial (Lei n° 9.279/96, art. 8°), sendo que a patente de
invencao vigorara pelo prazo de vinte anos, contados da data do deposito
no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial). Na propria
legislacdao, ha referéncia aos conceitos de novidade (Lei n° 9.279/96,
art. 11), atividade inventiva (Lei n° 9.279/96, art. 13) e aplicacdo industrial
(Lei n° 9.279/96, art. 15). A invencao revela-se, inicialmente, pela
inovacao realizada; em seguida, pela originalidade da concepcao do
inventor; e, finalmente, pela sua utilidade - o resultado deve ser util
diante de uma exigéncia ou necessidade humana. Uma das caracteristicas
da novidade exigida para a invencao é a extraterritorialidade, ou seja, o
estado da técnica nao se restringe ao territorio brasileiro. Assim, é
considerada nova a invencao que nao se encontra no estado da técnica,
e que nao tiver sido divulgada ou tornada acessivel ao publico até o
momento do depdsito do pedido de patente no Brasil ou no exterior®.
Considera-se atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto
(profissional na atividade), a invencdao nao decorra de maneira evidente
ou Obvia do estado da técnica.

Trés sao os fatores constitutivos da atividade inventiva: a) a presenca do
“homem do métier” (técnico capaz de reconhecer e dominar o estado da
técnica relativo a atividade inventiva); b) o contetido do estado da técnica;
¢) a nao evidéncia'®. A utilidade envolve a nocao de aplicacao industrial,
isto é, que a invencao possa ser utilizada ou produzida em algum tipo de
industria, prestando servico a coletividade. E preciso, assim, que haja um
efetivo avanco técnico, nao podendo ser evidente considerando o que ja é
conhecido. Somente se deve deferir a exclusiva quando houver uma
descricao da nova solucao técnica que habilite qualquer técnico a conhecer

% DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentdrios a Lei da Propriedade Industrial, cit., p. 41-42.
% LABRUNIE, Jacques. Requisitos basicos para a protecdo das criagdes industriais, cit., p. 112.
100 BARROS, Carla Eugénia Caldas. Manual de direito da propriedade intelectual, cit., p. 199.
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0 objeto, de maneira a aperfeicoa-la, se assim o desejar, e a usa-la
livremente ao fim de protecao ou no caso de licenca compulsoria''.

As invencoes se classificam em: a) invencoes de produtos, assim
compreendidas aquelas que sao o resultado final, materializado e
caracterizado, decorrente da utilizacao das regras estabelecidas numa
invencao (como matérias, misturas, elementos e substancias, apresentadas
nos seus diferentes estados fisicos ou quimicos, ou em um corpo certo e
identificado pelas suas caracteristicas, como maquinas, aparelhos,
utensilios); b) invencoes de processos, ou seja, regras que estabelecem
0s meios técnicos para a obtencao de certo produto; ¢) invencoes de
aparelhos, ou seja, inventos de aparelhos que sao responsaveis pelo
processo de obtencao de produtos'®.

A patente de invencao, na realidade, é expedida pela Administracao
Publica (no Brasil, o INPI), mediante o cumprimento das formalidades
legais e sob certas condicoes, quando o Estado reconhece o direito do
inventor e, por isso, assegura-lhe a titularidade da patente e o uso exclusivo
da invencao pelo prazo legal'®. A garantia da titularidade da invencao
consiste na salvaguarda temporaria da novidade de determinado pedido
de patente. O monopolio tempordrio sobre a invencao é considerado
legitimo porquanto nao prejudica qualquer concorrente, ja que antes da
patente o invento nao era conhecido, tampouco se encontrava disponivel.
Concedida a patente de invencao, cabe ao seu titular o direito de protegé-
la contra possiveis atos violadores e ilicitos perpetrados por terceiros em
relacao ao objeto patenteado. Caso o exercicio dos direitos da patente
venha a ser considerado abusivo ou configurador de abuso do poder
econdmico, podera haver a licenca compulsoria da invencao (LPI, art. 68).

Nao sao patenteaveis trés matérias, em relacdo a invencao: a) as
invencoes contrarias a moral, aos bons costumes, a seguranca, a ordem e
a saude publicas; b) as invencoes resultantes de transformacao do nucleo
atdmico (em razao da ameaca a seguranca nacional); ¢) as invencoes
relacionadas aos seres vivos, ressalvados 0s microorganismos transgénicos
(diante de manipulacao humana).

101 BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de protecdo..., cit., p. 53.
12 DI BLASI, Gabriel et allii. A Propriedade Industrial, cit., p. 23.
103 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. v. 1, cit, p. 202.
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O modelo de utilidade é toda forma ou disposicao nova introduzida
em objeto conhecido que gere melhoria funcional no seu uso ou na sua
fabricacao e que, em relacao a um especialista e técnico no assunto, ndao
decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica. E forma
conferida a um objeto industrial relativa a um detalhe de funcionamento
ou de utilizacao (e nao de estética ou de configuracao) e, por isso, envolve
esforco intelectual criativo que ndo tenha sido obtido de maneira comum
ou Obvia. Ao passo que a invencao revela uma concepcao original
concernente a obtencao de um novo efeito técnico, o modelo de utilidade
corresponde a uma forma nova em produto conhecido que resulta na sua
melhor utilizacao'*. O modelo de utilidade objetiva melhorar o uso ou a
utilidade dos produtos, conferindo-lhes maior eficiéncia ou comodidade
na sua utilizacao através de nova configuracao.

Assim, o art. 92, da Lei n° 9.279/96, considera patenteavel como
modelo de utilidade o objeto de uso pratico, ou parte dele, suscetivel de
aplicacao na industria, que apresente nova forma ou disposicao
envolvendo ato inventivo, resultando melhoria funcional no seu uso ou
na sua fabricacao. E, em complementacao a tal dispositivo, o art. 11, da
LPI, prevé que o modelo de utilidade é considerado novo quando nao
compreendido no estado da técnica (§ 1°, do art. 11), ou seja, tudo que
se tornou acessivel ao publico antes da data do deposito do pedido de
patente, no Brasil ou no exterior. O aperfeicoamento do objeto de uso
pratico pode ser parcial, como ocorre sobre parte do objeto do pedido de
patente, desde que tal parte do objeto criada satisfaca aos requisitos
técnicos exigidos a patenteabilidade. Uso pratico corresponde a satisfacdao
de uma necessidade de ordem econdmica, ou seja, que a nova forma
introduzida em objeto conhecido nao resulte apenas em nova configuracao
ornamental’®. Ato inventivo é aquele que decorre do exercicio do poder
de criacao do qual resulta algo que solucione um problema técnico e
satisfaca fins determinados e necessidades de ordem pratica. A melhoria
funcional no uso ou fabricacao pode consistir na facilitacdo do uso do
objeto, ou torna-lo mais comodo, pratico ou eficiente para sua obtencao
ou utilizacao. A patente de modelo de utilidade terd prazo de quinze
anos de vigéncia a contar da data do depdsito no INPI.

104 SILVEIRA, Newton. A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial, cit., p. 7.
15 DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentarios a Lei da Propriedade Industrial, cit., p. 35.
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A invencao e o modelo de utilidade sao considerados novos quando
nao compreendidos no estado da técnica (LPI, art. 11) que, por sua vez, €
constituida por tudo aquilo que se tornou acessivel ao publico antes da
data do deposito do pedido de patente, por descricao escrita ou oral, por
uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou em outro pais, ressalvadas as
excecoes tratadas nos arts. 12, 16 e 17, da Lei n° 9.279/96 (ou seja, 0s
casos que excepcionam a regra da novidade absoluta por forca da
divulgacao da invencao ou modelo de utilidade anteriormente ao deposito
do pedido ou da prioridade e, a despeito de tal circunstancia, nao se
integra ao estado da técnica diante da protecao da prioridade a quem
efetuou deposito do pedido de privilégio para objeto divulgado)'®®.

O desenho industrial € um bem imaterial que constitui um meio de
expressao da criatividade humana e que se exterioriza pela forma, ou
pela disposicao de linhas e cores, de um objeto suscetivel de utilizacao
industrial, como por exemplo novos recipientes de bebida, embalagens
ou eletrodomésticos'”. Aqui somente sao considerados os designs
industrializaveis. Os desenhos industriais sao os objetos de carater
meramente ornamental, sendo que a protecdo juridica se limita a nova
forma conferida ao produto, sem considerar sua utilidade, desvinculando-
se da funcao técnica'®.

A polémica instaurada com as denominadas patentes pipelines'®

Uma drande novidade introduzida pela Lei n° 9.279/96 foi a
possibilidade de depdsito dos pedidos de patente pipeline, ou seja, patente
referente as substancias, materiais ou produtos obtidos por meios de
processos quimicos e as substancias, matérias, misturas ou produtos
alimenticios, quimico-farmacéuticos e medicamentos de qualquer
espécie, bem como os respectivos processos de obtencao ou
modificacdo, por quem tenha protecao garantida em tratado ou convencao
em vigor no Brasil, sendo estabelecida a data do primeiro depdsito no
exterior, desde que seu objeto nao tivesse sido colocado em qualquer

1% DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentarios a Lei da Propriedade Industrial, cit., p. 34.

17 DI BLASI, Gabriel et allii. A Propriedade Industrial, cit., p. 27.

18 SILVEIRA, Newton. A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial, cit., p. 7.
199 A expressdo pipeline designa o ‘tubo’ em que o produto se encontra na sua fase de desenvolvimento
anterior a sua colocagdo e entrada no mercado.
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mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu
consentimento, nem tivessem sido realizados, por terceiros, no Pais, sérios
e efetivos preparativos para a exploracao do objeto do pedido ou da patente
(Lei n° 9.279/96, art. 230, caput). Neste caso, concede-se a patente o prazo
remanescente de protecao no pais onde houve o primeiro pedido
depositado, contado da data do depdsito no Brasil e limitado ao prazo de
vinte anos. A esse respeito, houve séria polémica das sociedades titulares
de patentes de medicamentos obtidas no exterior quanto ao prazo de
protecao de suas patentes no Brasil com base na referida disposicao legal.

A matéria diz respeito a aplicabilidade (ou nao) imediata no territorio
brasileiro das normas do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual relacionados aos Comércio (ADPICS), conhecido
como Acordo TRIPs (Trade Related Aspects of the Intellectual Property
Rights), firmado em 1994 por varios paises. O Acordo TRIPs buscou
reforcar a protecao da propriedade intelectual e industrial no contexto
da liberalizacao do comércio mundial e, por isso, abordou o tema da
patenteabilidade no dominio dos produtos farmacéuticos™. A titular da
patente pretendeu ver reconhecido o prazo de 20 (vinte) anos, a contar
da data do respectivo deposito e, assim, pleiteou a condenacao do INPI a
averbar a extensao do prazo das patentes por mais cinco anos.

Nao se pode confundir vigéncia com eficacia (ou aplicabilidade), tal
como se percebe nitidamente em termos de normas juridicas constantes
do texto da Constituicao Federal de 1988, e de outros textos legislativos
infraconstitucionais que nao sao auto-aplicaveis. O Decreto Legislativo
ne 30, de 15/12/94, que aprovou o Acordo TRIPS, promulgado pelo Decreto
ne 1.355, de 30/12/94, incorporou ao ordenamento juridico brasileiro as
normas constantes do Acordo plurilateral, firmado por varios paises, entre
eles o Brasil. Contudo, a aplicabilidade de tais normas ficou submetida a,
pelo menos, duas restricoes, em se tratando de paises em
desenvolvimento, como é o caso do Brasil: a) prazo geral de um ano, a
contar do inicio da vigéncia do Acordo no pais (art. 65.1); b) prazo especial
de mais quatro anos para os paises em desenvolvimento (art. 65.2), além
do prazo geral.

CANOTILHO, J.J. Gomes; MACHADO, Jonatas; RAPOSO, Vera Lucia. 4 questdo da
constitucionalidade das patentes pipeline a luz da Constituigdo ..., cit., p. 9.
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Conforme consta do proprio corpo do artigo 65.2, do Acordo, a
inaplicabilidade temporaria (pelo prazo especial de mais quatro anos) é
direito do pais em desenvolvimento, sendo certo que a renuncia ao direito
deve ser, portanto, expressa, nao se admitindo renuncia tacita, nesse
particular. O Acordo nao criou qualquer direito para as pessoas, no ambito
privado, mas sim estabeleceu padroes minimos de protecao na area de
Propriedade Intelectual (em sentido amplo). Como o Brasil é
reconhecidamente um pais em desenvolvimento, inclusive assim
enquadrado pela OMC, esta inserido no contexto do artigo 65.2, com o
reconhecimento de que a aplicabilidade das normas do Acordo somente
ocorreu em janeiro de 2000 ou em 2005, dependendo da hipotese.

A circunstancia de encontrar-ser em vigor os preceitos do Acordo
Plurilateral nao induz a sua imediata aplicabilidade, bastando lembrar os
diversos exemplos de leis que passam a vigoram com periodo de vacatio
previsto expressamente no proprio texto, como ocorreu com a Lei ne
6.015/73 (dos Registros Publicos), além do proprio Codigo Civil de 1916,
com aplicabilidade apenas em 1917.

A questao controvertida é puramente de interpretacao da legislacao
em vigor em matéria de propriedade industrial, conforme sera feito. O
art. 230, da Lei n© 9.279/96, ao permitir a concessao de patente conhecida
como pipeline, deve ser considerada especial forma de protecao
patentdria e, exatamente por forca de determinadas circunstancias, foi
condicionada a critérios e regras especificas. Os bens e processos
mencionados no dispositivo nao eram patentedveis de acordo com a
sistematica anterior ao advento da Lei de Propriedade Industrial, dai a
disciplina especifica dada a matéria na nova legislacao.

A nova sistematica objetivou proteger matéria que, pelos requisitos
usuais de protecdao, como, e.g., a novidade, nao mais seria passivel de
patenteamento, e criando requisitos proprios, como, igualmente a titulo
exemplificativo, a nao comercializacao anterior ou a inexisténcia de
preparativos anteriores para exploracao no Pais.

Tal aspecto é o ponto fulcral da sistematica introduzida pela Lei de
Propriedade Industrial na protecao das patentes pipeline. Se nao existisse
a regra contida no § 1°, do artigo 230, haveria discussao acerca do
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cabimento de indenizacao por exploracao indevida da patente, o que fez
com que o legislador impedisse qualquer duvida a tal respeito, trazendo
a restricao para a data do primeiro deposito. A interpretacao das regras
aplicaveis a matéria deve necessariamente estar em consonancia com os
principios e valores tutelados pela Lei n° 9.279/96 e, assim, ainda que o
prazo de validade da patente no exterior ultrapasse o estatuido no artigo
40 c.c. artigo 230, § 1°, deve prevalecer a regra limitadora. Assim, a
melhor interpretacao é a seguinte: se o prazo de duracao da patente no
pais de origem for inferior ao da lei brasileira, prevalecer aquele prazo;
se, contudo, for superior ao que dispoe o art. 40 da LPI, havera este ultimo,
obrigatoriamente, de prevalecer - o que reflete, insofismavelmente, o
exato cumprimento da Lei.

1.6. Nota conclusiva

A abordagem do tema desenvolvida no presente trabalho teve como
objetivo nao apenas destacar as especificidades do tema referente a
Propriedade Intelectual no sistema juridico brasileiro, mas principalmente
indicar algumas questdoes polémicas que tém surgido e merecido a
atencao da doutrina e da jurisprudéncia brasileira.

O certo é que, diante da complexidade da vida contemporanea,
recheada de aportes das varias areas do conhecimento humano - inclusive
e principalmente no campo das artes e das ciéncias -, € importante que o
jurista esteja atento as mudancas operadas de modo a permitir uma melhor
compreensdo dos fendmenos atuais e do por vir. E hora do chamamento
da doutrina e da jurisprudéncia quanto ao cumprimento de suas relevantes
missoes, permitindo o alcance dos objetivos da Republica Federativa do
Brasil (CF, art. 3°.).
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