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APRESENTACAO

O Grupo de Estudos e Pesquisa em Propriedade Intelectual e
Desenvolvimento Econdmico-Social tem a honra de apresentar a comunidade
cientifica os Anais do I Congresso de Direito, Propriedade Intelectual e
Desenvolvimento Econdmico-Social, evento realizado nos dias 8 € 9 de maio
de 2018 nos espagos da Faculdade de Ciéncias Humanas e Sociais, campus de
Franca da Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” (UNESP)

O congresso contou com a colabora¢do e participagdo de
docentes, discentes e servidores técnicos de nossa Universidade, bem
como de diversas outras instituicdes, em uma reunido cientifica cuja
proposta era discutir as questdes de maior importancia e relevancia para
o estudo contemporaneo da propriedade intelectual e seus impactos no
desenvolvimento econdmico e desenvolvimento social de nosso pais.

O Grupo de Estudos e Pesquisa em Propriedade Intelectual e
Desenvolvimento Econdmico-Social (GEPPIDES) foi fundado no ano de
2015, sob o nome de Grupo de Pesquisa em Direitos Autorais e Cidadania
(GPDAC), por alunos de graduacdo e pos-graduagdo da Universidade
Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” (UNESP), Faculdade de
Ciéncias Humanas e Sociais (FCHS), campus de Franca, sob a coordenagao
da Professora Doutora Luciana Lopes Canavez. O GEPPIDES dedica-se,
desde entdo, a pesquisa académica na area de propriedade intelectual, bem
como seus impactos no desenvolvimento econdmico e social brasileiros.

O 1 Congresso de Direito, Propriedade Intelectual e
Desenvolvimento Econdmico-Social segue a tradicdo iniciada com a
realizagdo do I Simpdsio de Direitos Autorais e Cidadania em 2015, e o
I Congresso de Direitos Autorais e Cidadania de 2016. Desde entdo, com
a reformulacdo do grupo de pesquisa, ¢ intengcdo que este seja o primeiro
de muitos eventos a serem organizados bienalmente pelo GEPPIDES, sob
coordenagdo e orientagdo da Profa. Dra. Luciana Lopes Canavez.

Agradecemos o esfor¢o de todos os discentes e docentes envolvidos
na organizagao e a colaboracao de todos os servidores técnicos envolvidos
na realizacao do evento, bem como na publicagao destes presentes Anais.

O contetido desta publicagdo ¢ o resultado dos trabalhos
apresentados na tarde do dia 9 de maio de 2018, nas salas de aula da
Faculdade de Ciéncias Humanas e Sociais, € com a participagao de
académicos de diversas institui¢des brasileiras.



Em nome da Comissdo Organizadora do I Congresso de
Direito, Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econdmico-Social,
agradecemos em especial a todos os professores palestrantes, pareceristas
e avaliadores que aceitaram o convite e a tarefa de compartilhar seus
conhecimentos em nosso Congresso, possibilitando a realiza¢ao de debates
de altissima qualidade e importancia para todos os presentes.

Agradecemos, ainda, ao Departamento de Direito Privado,
Processo Civil e do Trabalho, ao Programa de pos-graduacgao stricto sensu
em Direito e a Direcdo da Faculdade de Ciéncias Humanas e Sociais,
campus de Franca da Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita
Filho”, pela disposi¢ao e imensa colaboragao.

Agradecemos, em especial, aos nossos patrocinadores: Olinto Café,
Duckbill e LDSoft, cujo apoio foi imprescindivel para a realizacdo do evento.

Por fim, merecem igual agradecimento todos aqueles que nos
apoiaram institucionalmente na divulgagao do evento: Centro Universitario
Municipal de Franca (Uni-FACEF), Faculdade de Direito de Franca (FDF),
Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG), Ordem dos Advogados
do Brasil, subsecdo de Franca (OAB/Franca), Associacdo Paulista da
Propriedade Intelectual (ASPI), Associacdo Brasileira de Lawtechs &
Legaltechs (AB2L), Associagdo dos Produtores de Cafés Especiais da Alta
Mogiana / Alta Mogiana Specialty Coffees (AMSC), Sindicato da Industria
de Calgados de Franca (Sindifranca), Centro Académico de Direito “Prof.
André Franco Montoro” (CADir/UNESP), Associacao Atlética Académica
“VIde Junho” — (AAA VI) e Diretério Académico “28 de Mar¢o” (DA/FDF).

Profa. Dra. Luciana Lopes Canavez
Lider do Grupo de Estudos e Pesquisa em
Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econdmico-Social

Prof. Victor Luiz Pereira de Andrade
Organizador do I Congresso de Direito,
Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Economico-Social



PROGRAMACAO DO EVENTO

Dia 8 de maio de 2018 — Terca-feira
Anfiteatro I

09h30 - Abertura oficial do evento

Profa. Dra. Luciana Lopes Canavez

Docente vinculada ao Departamento de Direito Privado, Processo
Civil e do Trabalho da Faculdade de Ciéncias Humanas ¢ Sociais (FCHS)
da Universidade Estadual Paulista (UNESP) e lider do Grupo de Estudos
e Pesquisa em Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econdémico-
Social (GEPPIDES)

Prof. Dr. José Sérgio Saraiva

Docente vice-diretor da Faculdade de Direito de Franca (FDF)

Prof. Dr. Victor Hugo de Almeida

Docente chefe do Departamento de Direito Privado, Processo
Civil e do Trabalho (FCHS/UNESP)

Profa. Dra. Nanci Soares

Docente vice-diretora da Faculdade de Ciéncias Humanas e
Sociais (FCHS/UNESP)

Prof. Dr. Jos¢ Duarte Neto

Juiz de Direito e docente chefe do programa de pos-graduagao
stricto sensu em Direito da Faculdade de Ciéncias Humanas e Sociais
(UNESP)

09h45 - Performance do Coral da Faculdade de Ciéncias
Humanas e Sociais/UNESP
Maestro Rafael Andrade

10h00 - Mesa redonda: “Direito, propriedade intelectual e
ciéncia: pesquisa académica aliada a pratica juridica contemporinea”
Profa. Dra. Luciana Lopes Canavez

Docente vinculada ao Departamento de Direito Privado, Processo



Civil e do Trabalho da Faculdade de Ciéncias Humanas ¢ Sociais (FCHS)
da Universidade Estadual Paulista (UNESP) e lider do Grupo de Estudos
e Pesquisa em Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econdémico-
Social (GEPPIDES)

Profa. Dra .Regina Claudia Laisner

Docente vinculada ao Departamento de Relagdes Internacionais
(FCHS/UNESP)

Guilherme Jorge da Silva Gravatin

Advogado e pesquisador egresso da Faculdade de Ciéncias
Humanas ¢ Sociais (FCHS/UNESP)

14h00 - Mesa de debate: “Fashion law: o direito da moda.
Os impactos econdmico-sociais de um novo direito de propriedade
intelectual”

Profa. Dra. Juliana Oliveira Domingues

Docente vinculada ao Departamento de Direito Publico da
Faculdade de Direito de Ribeirdo Preto da Universidade de Sao Paulo
(FDRP/USP)

Prof. Dr. Frederico Thales de Martos

Docente vinculado ao Departamento de Direito Privado da
Universidade Estadual de Minas Gerais (UFMG) e da Faculdade de Direito
de Franca (FDF)

Guilherme Jorge da Silva Gravatin

Advogado e pesquisador egresso da Faculdade de Ciéncias
Humanas ¢ Sociais (FCHS/UNESP)

Anfiteatro 11

19h30 - Palestra: “Patentes farmacéuticas: conflitos éticos e
influéncia no sistema juridico brasileiro”

Prof. Dr. Milton Lucidio Ledo Barcellos



Advogado, docente da Faculdade Antonio Meneghetti (AMF) e
da Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul (FADERGS)

Profa. Ms. Neide Bueno

Advogada egressa da Universidade Presbiteriana Mackenzie/SP e
docente visitante da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Profa. Ms. Lilian Ponchio e Silva

Advogada egressa da Faculdade de Ciéncias Humanas e Sociais
(FCHS/UNESP) e doutoranda na Fundagao Pio XII

Dia 9 de maio de 2018 — Quarta-feira

Anfiteatro I

08h30 - Exibi¢do do documentario “A Year In Champagne”
David Kennard (diretor)

Exibi¢do publica expressamente autorizada pelo diretor.

10h00 - Cine-debate: Cultivares e Indicacées Geograficas
como estratégias de desenvolvimento no Brasil

Prof. Dr. Pedro Geraldo Tosi

Docente vinculado ao Departamento de Educagdo, Ciéncias
Sociais e Politicas Publicas (FCHS/UNESP)

Profa. Dra. Ana Paula Bagaiolo Moraes

Docente da Faculdade Doutor Francisco Maeda (FAFRAM) e
docente substituta para o curso de graduacdo em Direito da UNESP

Prof. Victor Luiz Pereira de Andrade

Mestrando, docente substituto para o curso de graduacdo em
Direito da UNESP e membro administrador do Grupo de Estudos e
Pesquisa em Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Economico-
Social (GEPPIDES)



Salas de aula
14h00 - Bancas de apresentacio de trabalhos cientificos

admitidos em forma de resumo.

Anfiteatro I

19h30 - Palestra: Direito de software: inteligéncia artificial e
novos desafios a protecao da propriedade intelectual

Profa. Dra. Patricia Peck Garrido Pinheiro

Advogada doutora pela Faculdade de Direito da Universidade de
Sao Paulo (FD/USP)

Profa. Ms. Luiza Sato Pereira Dias

Advogada egressa da Faculdade de Direito da Universidade de
Sao Paulo (FD/USP) e mestra pela UC Berkeley School of Law

Prof. Ms. Daniel da Silva Marques

Docente mestre em filosofia pela Ateneo Pontificio Regina
Apostolorum (UPRA) e Community manager da Associac¢ao Brasileira de
Legaltechs e Lawtechs (AB2L)

Leonardo Toco

Sécio fundador da LDSOFT e diretor de operagdes da Associacao
Brasileira de Legaltechs e Lawtechs (AB2L)

22h30 — Encerramento oficial do evento

Profa. Dra. Luciana Lopes Canavez

Docente vinculada ao Departamento de Direito Privado, Processo
Civil e do Trabalho da Faculdade de Ciéncias Humanas e Sociais (FCHS)
da Universidade Estadual Paulista (UNESP) e lider do Grupo de Estudos
e Pesquisa em Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econdémico-
Social (GEPPIDES)



O SURGIMENTO E A CADUCIDADE DO DIREITO A
INDICACAO GEOGRAFICA SOB A OTICA DO DIREITO
BRASILEIRO

ANDRADE, Victor Luiz Pereira de*
SILVA, Maylon Pereira Claudino da**
CANAVEZ, Luciana Lopes™**

RESUMO: A indicacdo geografica, um direito de propriedade intelectual tutelado dentre os direitos
previstos pela Lei de Propriedade Industrial brasileira, possui a missao de proteger sinais de distingdo
que denotem caracteristicas morais e fisicas de produtos relacionadas diretamente ao seu local de
origem, desta forma se caracterizando como signo distintivo geografico de origem, protegido a
nivel constitucional pelo inciso XXIX do art. 5° de nossa Carta Magna. Dentre suas caracteristicas
fundamentais, destacam-se sua esséncia coletiva, bem como a informalidade de sua existéncia
juridica. Nestes termos, a indicagdo geografica possui sua titularidade natural atrelada a uma
coletividade determinavel, porém, via-de-regra, indeterminada, e, consequentemente, caracterizada
como um direito precedente as formalidades registrais. Mais além, a indicag@o geografica possui
previsdo demasiadamente nebulosa conquanto as eventuais hipoteses de caducidade ou exting@o
de sua validade e efeitos perante o direito patrio. Contudo, no paradigma em que se encontra,
trata-se de um direito de propriedade industrial que ndo se extingue nem pela cessacédo de atividade
econdmica, nem pela modificagdo de seu registro, atualmente impossivel administrativamente, o
que o torna uma interferéncia perpétua em institutos juridicos correlatos, como o direito de marcas.
Desta forma, esta pesquisa possui como objetivo principal a investigagdo das possiveis formas
de surgimento e extingdo dos direitos de indicagdo geografica, a fim de possibilitar uma melhor
adequacdo da teoria a pratica juridica.

Palavras-chave: indicag@o geografica. surgimento. caducidade. extingdo.

ABSTRACT: The geographical indication, an intellectual property right ruled among the many
rights written into the Brazilian Industrial Property Law, has the mission to protect moral and
physical characteristics of products and services that relate directly to their places of origin, that
way being known as a geographical distinctive sign and thus protected in a constitucional level

Graduado e mestrando em Direito pela Universidade Estadual Paulista (Unesp),
Faculdade de Ciéncias Humanas e Sociais, Franca, sob orientacdo da Profa. Dra.
Luciana Lopes Canavez. E bolsista da Coordenagdo de Aperfeicoamento de Pessoal de
Nivel Superior (CAPES), e membro administrador do Grupo de Estudos e Pesquisa em
Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econdmico-Social (GEPPIDES). Curriculo
Lattes: http://lattes.cnpq.br/3172009565979544.

**  Graduando em Direito pela Faculdade de Direito de Franca (FDF), membro do Grupo
de Estudos e Pesquisa em Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econémico-Social
(GEPPIDES) e diretor do Diretorio Académico 28 de Margo. Curriculo Lattes: http://
lattes.cnpq.br/4980469110634263.

*** Graduada pela Faculdade de Direito de Franca (FDF), mestre em Direito pela
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on section 29 (XXIX) of the Brazilian Magna Carta. Among its fundamental characteristics, a
highlight is its collective essence and its informality. In these terms, the geographical indication
has its natural ownership given to a determinable collectivity, that is, in most cases, undetermined,
and, consequently, characterized as a right that precedes its registry formalities. Furthermore, the
geographical indication has a confuse legal definition that doesn t quite determine its possibilities
for defunction and end of its effects in the Brazilian legal system. However, in the current situation,
it is an intelectual property right that doesn't cease to exist if the economical activity becomes
extinct nor if the official registry is modified, since it is currently impossible to change it in an
administrative level, which makes the geographical indication a perpetual interference on other
legal institutes such as the trademark system. Thus, this research means to investigate the possible
forms for a geographical indication to occur and to become defunct, in order to approach legal
theory to legal practice.

Keywords: geographical indication. ocurring. defunction. extinction.
INTRODUCAO

Em um mercado internacional cada vez mais exigente e
competitivo, insere-se a figura das indicagdes geograficas (IG), signos
que desempenham o papel distintivo, servindo a finalidade de atrair e
fidelizar consumidores a produtos (e servigos, no caso brasileiro) através
da remissdo a sua regido geografica de produgdo, esta que, no caso das
indicagdes, constitui um diferencial relevante para tal produto, seja por
fatores morais, seja por questdes produtivas ou materiais.

Por se tratar de um importante tema contemporidneo e que
possui alta relevancia socioecondmica, o presente artigo visa tratar dos
diversos fatores que, em conjunto, geram o ponto de partida para direitos
relacionados a indicacdo geografica, bem como discorrer acerca das
diversas hipdteses de caducidade de tais direitos, visto que a legislagao
brasileira ¢ nebulosa tanto quanto ao surgimento, como também quanto a
extingdo de tais direitos. Neste trabalho em especifico, serdo trabalhados
0s requisitos para surgimento e as hipoteses extintivas: perda do carater
distintivo; perda da capacidade produtiva; e perda do valor economico.

1 INDICACOES GEOGRAFICAS NO BRASIL

A indicagdo geografica ndo ¢ conceituada de maneira direta pela
Lei de Propriedade Industrial (LPI) brasileira, mas sim indiretamente
através de suas duas espécies que o texto normativo nos traz: indicacao de
procedéncia e denominagao de origem'.

I "Art. 176. Constitui indicagdo geografica a indicagio de procedéncia ou a denominagédo
de origem.” (BRASIL, 1996).
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A indicagdo de procedéncia ¢ definida como sendo o “nome
geografico de pais, cidade, regido ou localidade de seu territorio, que se
tenha tornado conhecido como centro de extracao, produgdo ou fabricagao
de determinado produto ou de prestacio de determinado servico.”
(BRASIL, 1996) .

Ja a denominagao de origem ¢ legalmente definida como sendo o
“nome geografico de pais, cidade, regido ou localidade de seu territério,
que designe produto ou servico cujas qualidades ou caracteristicas se
devam exclusiva ou essencialmente ao meio geografico, incluidos fatores
naturais ¢ humanos.” (BRASIL, 1996).

1.1 Breve historico nacional

A protecdo juridica conferida as indica¢des geograficas no Brasil
ndo ¢ recente, malgrado tenha sido melhor estruturada administrativamente
com o advento da LPI em 1996. Dentre as primeiras leis nacionais que
trataram da tematica concernente a propriedade industrial tem-se o Decreto
16.254/23, que, como um dos seus principais feitos, negou protecao as marcas
que possuissem como elemento distintivo o nome de regido diversa aquela da
qual o produto provém, ainda que possuisse outro nome em seu conjunto?.

A norma entdo vigente, diferentemente da atual, ndo protegia
ou diferenciava as denominacdes de origem, uma vez que nao
apresentava como requisito um vinculo entre o produto e seu meio de
produgdo, somente prevendo a existéncia de procedéncia ao respectivo
local (LOCATELLI, 2008, p. 224). O decreto também ndo reconhecia
a possibilidade de aplicacao de tais signos a prestagdo de servigos,
circunscrevendo-se apenas a produtos. Mas como ja mencionado o ponto
relevante do projeto é que ele protegia as indicagdes genéricas, conforme
disserta o art. 83 do Decreto 16.254/23.

22 anos depois entrava em vigor o Decreto-Lei 7.903/45 (BRASIL,
1945), que instituiu o Codigo de Propriedade Industrial brasileiro. O

2 "Art. 81. Entendem-se por indica¢do da proveniéncia dos produtos a designagio do

nome geografico que corresponde ao lugar da fabricagdo, elaboracdo ou extracdo dos
mesmos produtos. O nome do lugar da produgdo pertence cumulativamente a todos os
produtos nele estabelecidos (56). Art. 82. Ninguem tem o direito de utilizar-se do nome de
um lugar de fabricacgdo para designar produto natural ou artificial fabricado ou proveniente
de lugar diverso (57). Art. 83. Nao havera falsidade de indicagdo de proveniéncia quando
se tratar de denominacdo de um produto por meio de nome geografico que, tendo-se
tornado genérico, designar em linguagem comercial a natureza ou género do produto.
Esta excecdo ndo ¢ aplicavel aos produtos vinicolas (58).” (BRASIL, 1923)
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cddigo diferenciou-se do decreto anterior por conferir maior rigorosidade
a vedagdo ao registro de indicagdes como marcas®.

Percebe-se que, ja no codigo de 45, tem-se uma nova exigéncia:
a notoriedade da produg¢do ou extragdo de determinados produtos para que
estes possam ser protegidos pelo instituto (BRASIL, 1945). Segundo o art.
100 do referido decreto-lei, o produto obrigatoriamente deveria proceder
do local que fosse notdrio enquanto centro de producdo. Mesmo com tal
evolucdo, ainda assim o Codigo entdo vigente nao reconhecia indicagdes
referentes a servigos*. (BRASIL, 1945). O decreto-lei trazia, ainda, a
criminalizacdo da utilizacdo indevida de indicagdes de procedéncia,
algo ndo tipificado na legislacdo anterior, nem expressamente admitido
enquanto pratica de concorréncia desleal®.

Décadas depois, o Codigo de Propriedade Industrial de 1971 trouxe
a proibi¢do do registro de marcas que incluissem elementos que induzissem
o consumidor a uma falsa procedéncia, ainda que lingua estrangeira, e
a exclusdo conferida as indicacdes que houvessem se tornado genéricas,
sem, entretanto, fazer qualquer distingdo entre indicagdes referentes ao
setor de vinhos e outras indicagdes (LOCATELLI, 2008, p. 226).

Ainda que com inovagdes, a norma de 1971 ndo tratou com devida
especificidade das denominagdes de origem, o que fez com que o Supremo
Tribunal Federal (STF), dados os problemas decorrentes da nao protecao
juridica especifica de tal signo, foi chamado a decidir acerca do tema em
virtude da insatisfacdo dos produtores da regido francesa de Champagne,

3 "Art. 95. Ndo podem ser registradas como marca de industria ou de comércio: [...]
7°) o nome ou indica¢do de pais, regido, localidade, ou estabelecimento de notdrio
conhecimento como centro de fabricagdo ou extragdo dos produtos, esteja ou ndo junto a
essa indicagdo um nome suposto ou alheio.” (BRASIL, 1945)

4 "Art. 100. Entende-se por indicagdo de proveniéncia a designagdo de nome de cidade,
localidade, regido ou pais, que sejam notoriamente conhecidos como o lugar de extragdo,
producdo ou fabricagdo das mercadorias ou produtos.

Paragrafo tinico. Nesse caso, o uso do nome do lugar de proveniéncia cabe, indistintamente,
a todos os produtores ou fabricantes nele estabelecidos.” (BRASIL, 1945)

3"Art. 178. Comete crime de concorréncia desleal que: IV. produz, importa, exporta,
armazena, vende ou expde a venda mercadoria com falsa indicagdo de procedéncia; V. usa
em artigo ou produto, em recipiente ou invélucro, em cinta, rotulo, fature, circular, cartaz
ou em outro meio de divulgag¢do ou propaganda, térmos retificativos, tais como "tipo",
"espécie", "género", "sistema", "semelhantes", "sucedaneo", "idéntico", ou equivalente,
ndo ressalvado a verdadeira procedéncia do artigo ou produto; Paragrafo unico. Fica
ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuizo
causados por outros atos de concorréncia desleal ndo previstos neste artigo, tendentes a
prejudicar a reputagdo ou os negocios alheios, a criar confusdo entre estabelecimentos
comerciais ou industriais ou entre os produtos e artigos postos no comércio.” (BRASIL,
1945)
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que demonstraram seu descontentamento para com o uso das expressoes
“Champagne”, “Champanha” e “Champanhe” (LOCATELLI, 2008, p. 227).

O STF decidiu no sentido da ndo admissao do reconhecimento de
denominagdes de origem pela lei brasileira, reconhecendo que a aplicacdo
do Acordo de Madrid, tratado do qual o Brasil ja era signatario, nao
admitia o reconhecimento da DO por se tratar de situagdo em que o signo
distintivo traz referéncia a qualidade especial de diferenciagdao do produto
(LOCATELLI, 2008, p. 227).

1.2 Espécies: indicacao de procedéncia vs. denominacio de origem

O mais recente tratado internacional que versou sobre indicagdes
geograficas data de 1994: o Trade—Related Aspects of Intellectual Property
Rights (TRIPS). Internacionalmente, o TRIPS recebeu importante papel
na regulamenta¢do da propriedade intelectual de seus signatérios, caso em
que se inclui o Brasil. Desta forma, ¢ importante considerar a maneira
como tal acordo conceitua a indicagdo geografica:

Art. 22: 1. Indicagdes Geograficas sdo, para os efeitos deste
Acordo, indicagdes que identifiquem um produto como
originario do territorio de um Membro, ouregido ou localidade
deste territorio, quando determinada qualidade, reputagdo ou
outra caracteristica do produto seja essencialmente atribuida
a sua origem geografica. (BRASIL, 1994).

O TRIPS, enquanto norma padronizadora internacional, ndo possuiu
como objetivo padronizar de forma rigida os ditames normativos de seus
signatarios®. Em via genérica, procurou conceituar de forma ampla o instituto
juridico referente as indicagdes geograficas, conferindo aos paises signatérios
ampla liberdade para regular internamente suas formas de protegao.

Desta forma, embora a LPI tome como influéncia o TRIPS, verifica-
se que, ao trazer a defini¢ao de ambas as modalidades de IG, a lei inova ao
proteger ndo somente produtos que se relacionem a determinada localidade,
mas também servigos que se relacionem as suas respectivas regides utilizando
a modalidade de signo comercial protegida sob o direito de IG.

A indicagao de procedéncia protegida pela LPI constitui um nome
geografico que tenha se tornado conhecido, ou seja, possui como nucleo
a notoriedade do nome protegido. O termo preponderante que marca a

¢ O TRIPs ndo ¢ um marco normativo que regula integralmente as modalidades classicas
e contemporaneas da propriedade intelectual, pois somente define protecdes minimas a
serem respeitadas por seus signatarios (LOCATELLI, 2008, p. 83).
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conceituagdo da IP ¢ “conhecido”, demonstrando, assim, que basta que a
regido possua notoria producao ou prestacao de servigo para que seu nome
passe a constituir objeto da prote¢do de uma indicagdo de procedéncia’.

Na pratica, as indicagdes de procedéncia assumem o papel de
proteger nomes atrelados a produtos ou servigos através de lacos culturais
e historicos, muitas vezes relacionados a propria identidade da populagao
afixada em sua area. Infere-se ainda o fato de que o texto normativo ¢ claro
ao dispensar critérios de qualidade material ou caracteristicas objetivas do
produto para que este seja vinculado ao ambiente geografico de origem
reconhecido como indicacao de procedéncia.

E nesta diferencia¢io que se sobressai a denominagdo de origem.
A denominagdo de origem, distintamente da indicacao de procedéncia, €
um signo distintivo que traz como referéncia ndo a notoriedade do local,
mas sim as caracteristicas que o meio causa nos produtos dali provenientes.
Trata-se de um vinculo material ao meio geografico de origem, enquanto o
vinculo da indicacdo de procedéncia se manifesta enquanto vinculo moral.

Dessa forma, ao se utilizar de uma DO, o produtor garante ao
consumidor que seu produto ¢ diferente dos demais segundo detalhados
padroes de producdo, podendo ser considerado unico no mundo, visto
estar associado a fatores como clima, solo, altitude ¢ o saber-fazer.

A denominac¢do de origem, conforme a redacdo expressa pelo
ja supracitado art. 179 da LPI, considera tanto fatores naturais quanto
humanos para reconhecer uma conexao entre o local produtivo e o produto
agraciado pelo signo distintivo em questdo. Logo, h4 aqui outra hipdtese
de constituicdo de uma denominacdo de origem: a presenga de fatores
humanos conexos a localidade, como o saber-fazer, a tradigdo do produtor
local, que podera ou ndo acompanhar fatores naturais.

Desta forma, a denominagdo de origem e a indicacdo de
procedéncia sdo signos paralelos e que em nada conflitam entre si.
Enquanto o signo da indicacdo de procedéncia garante a proveniéncia
de um produto cujo local de origem possui larga reputagdo e notoriedade
(fatores historico-culturais), a denominagao de origem garante a
proveniéncia de um produto cujas caracteristicas especiais sao derivadas
e conexas diretamente ao seu local de origem.

7 Locatelli aponta a possibilidade de abertura para interpretagdes no sentido de que
bastaria o investimento em marketing a curto prazo para criar notoriedade ¢ gerar uma
nova IP, o que no se admite, visto que a IP ndo admite tornar-se direito adstrito aos
interesses de grupos restritivos, devendo a sua criacdo ser espontinea, sendo a protecao
conferida com a finalidade de atender aos interesses coletivos (LOCATELLI, 2016, p. 4).
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Por este motivo, as denominagdes de origem sdo vinculadas a
procedimentos de controle de qualidade, visto que garantem caracteristicas
materiais ao consumidor, enquanto as indicacdes de procedéncia somente sao
controladas ao ponto de impedir que o nome se torne genérico ou possa ter
seu valor de mercado comprometido pela mé conduta de produtores titulares.
E importante relembrar, no entanto, que ambas conferem aos detentores o
poder de impedir que o nome de origem seja utilizado por terceiros de ma-fg,
ainda que por motivos diferentes, dado seus distintos objetos.

1.3 Indicacoes reconhecidas

No Brasil, atualmente sd3o reconhecidas oficialmente, perante
o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), 68 indicagdes
geograficas das quais 49 sdo indicagdes de procedéncia e 19 sdo
denominagdes de origem (MINISTERIO DA INDUSTRIA, COMERCIO
EXTERIOR E SERVICOS, 2018). Dentre as denominagdes de origem, 11
sdo nacionais e 8 sdo estrangeiras.

2 O SURGIMENTO DE INDICACOES GEOGRAFICAS

O consumidor possui direito a obter informacdes claras e precisas
sobre aquilo que consome, alinhando expectativas e oferecendo conforto e
seguranca. A necessidade de garantir tal seguranga ao consumidor fez com
que, ainda na antiguidade, diferentes povos associassem produtos aos seus
respectivos locais de origem, locais cujos nomes acabaram por se tornar
importantes pecas na constru¢ao da confianca entre produtores e consumidores,
além de estabelecer um longo processo de fidelizagdo consumerista.

Além disso, produtos cujas caracteristicas derivam diretamente
de seus meios de origem requerem o oferecimento de um maior grau
seguranca quanto a sua proveniéncia, visto que o motivo do consumo
muitas vezes ¢ derivado diretamente de tais diferenciais geograficos.

Contudo, no tocante a tutela juridica das indicagdes geograficas,
a priori esta ndo visa a protecao do produto materializado, também nao
tém como objeto o local que ocorre a produgdo, mas sim procura proteger
a ideia associativa que esté atrelado a um produto ou servigo (ALMEIDA,
2016, p. 191).

Ou seja, a indicacdo geografica, sobretudo a indicacdo de
procedéncia, possui a fung¢do de proteger a associagdo que o consumidor
estabelece entre o produto que esta consumindo e a regido na qual este foi
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produzido, através do nome utilizado como signo. No caso da denominagao
de origem, ndo ¢ o imaginario do consumidor quanto ao local em si que
constitui o objeto associado ao nome protegido, mas sim sua expectativa
quanto as qualidades materiais que o produto deve possuir, sendo estas
derivadas diretamente de seu meio geografico de produgao.

Embora o reconhecimento juridico de indicacdes geograficas
constitua um tema atual, seu surgimento se deu ha muitos anos, sendo que
algumas fontes nos apontam a identificagdo de indicagcdes em produtos
precedentes ao marco temporal cristdo (BARROS, 2007, p. 377).

Povos da antiguidade demonstraram tal preocupagdo, incluindo
egipcios, hebreus, cananeus, dentre outros. Ainda hoje, ¢ possivel
identificar referéncias historicas a indicacdes geograficas em diversas
obras milenares, como ¢ o caso da Biblia crista:

E manda-me também paos de cedro, e de faia, e de pinho
do Libano: porque sei que os teus servos sdo destros em
cortar madeiras do Libano, € os meus servos trabalhardo
com os teus, para que se me aparelhem madeiras em grande
quantidade. Porque a casa, que eu desejo edificar, deve ser
muito grandiosa e magnifica. (BIBLIA, 1885, p. 271).

Hé também registros de produtos associados ao local de origem
na Grécia Antiga. Produtos como os vinhos de Corinthio, de fcaro, de
Rhodes, etc receberam reconhecimento atrelado ao seu local de origem. H4,
ainda, registros do uso de indicacdes nos diversos periodos de existéncia
do Império Romano, no qual se utilizavam indica¢des como o marmore de
Carrara e os vinhos de Falerno (LOUREIRO, 1999, p. 310).

Um fator comum de cada fase historica da existéncia do uso de
indicagdo geogréfica, ¢ o fato de que em todos os periodos se manifestava
intensa troca comercial entre os povos, sendo que a procedéncia acabava
por se tornar fator de distingao e valorizagdo dos produtos comercializados.

Pode-se, a principio, questionar a pertinéncia de se incluir as
indicagdes geograficas enquanto direitos de propriedade intelectual,
sobretudo de propriedade industrial. Porém, ¢ nesta resposta que
encontramos o fator central deste trabalho: o surgimento do direito a
indicagdo geografica.
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2.1 Da origem da indicagdo geografica

Ainda que o uso comercial de indicagdes geograficas se mostre
extremamente antigo, verificamos que o primeiro registro de indicacdo
geografica com finalidade expressa de conferir protecdo juridica ao nome
data de 1765 e ¢ referente aos vinhos do Porto de Portugal.

Embora saibamos de inimeros exemplos anteriores a data do primeiro
documento, o Direito Romano ndo conferiu nenhum instituto juridico proprio
as IG. O pioneiro registro portugués registrado foi por Marques de Pombal.
Na ocasido, o marqués postulou o registro em decorréncia de falsificagdes
realizadas em violagdo ao reconhecido nome “Porto”, falsificagdes estas
que acabaram por desvalorizar o prego dos produtos e causar baixa em suas
exportagdes (FAVERO apud ANDRADE, 2018, p. 18).

Sendo assim, para conseguir o reconhecimento juridico e combater
falsificacdes, Pombal delimitou a area de producdao, pormenorizou o
processo de producdo do vinho bem como descreveu as caracteristicas do
produto (FAVERO apud ANDRADE, 2018, p. 19). Tratava-se, na visio
juridica contemporanea brasileira, de uma denominagdo de origem. Tanto
que, atualmente, o vinho do Porto ¢ DO reconhecida formalmente pelo INPIL.

Contudo, o motivo do pedido de protecao inicial foi muito claro:
as perdas causadas pela utilizagdo indevida do signo distintivo. A indica¢do
geografica enquanto instituto juridico possui a finalidade de ndo somente
proteger o consumidor, mas também o produtor. Indicacdes geograficas
denotam a notoriedade (IP) e a qualidade (DO) de seus produtos ao
consumidor, e, por isto, se tornam fatores de valorizagao de seus precos e,
consequentemente, de geragao de lucro e expansao das cadeias produtivas.

E justamente neste niicleo que se concentra a origem da indicago
geografica. A indicagdo geografica surge ao se tornar um ativo comercial.
A denominagao de origem ¢ a indicagdo geografica que possui maior
facilidade para alcangar razdo que justifique sua protecdo. Trata-se de
um nome que garante ao consumidor que o produto que esta adquirindo
possui as caracteristicas informadas pelo produtor, caracteristicas estas
que se derivam direta e exclusivamente do meio geografico onde se deu
sua producao e que, por isso, sdo identificadas e passam a ser reconhecidas
pelo nome do referido local.

A DO ¢ uma garantia ao consumidor. Uma garantia de que o
produto que estd adquirindo segue diversas especificagdes materiais e
objetivas e, em decorréncia disto, gera espontaneamente a valorizagao do
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produto que a carrega, visto que este se apresenta ao mercado enquanto
produto diferenciado e, via de regra, voltado aos mercados de luxo.

Contudo, e a indicacdo de procedéncia? Para compreender o
surgimento da protecado juridica destinada as indicag¢des de procedéncia, ¢
necessario compreender a diferenciagdo entre o conceito de “indicagao de
proveniéncia” e “indicagdo de procedéncia”.

Indicar a proveniéncia de um produto ¢ apontar ao consumidor
o local onde tal produto foi produzido. No Brasil, todos os produtos
expostos a venda acompanham uma indicagao de proveniéncia, visto
que produtores sdo obrigados a indicar em seus rétulos o local onde se
produziu o produto em questao.

Ja indicar a procedéncia de um produto ndo se resume a apontar o
local onde tal produto foi produzido. O signo da indicagdo de procedéncia
carrega uma carga moral, um valor axiologico. Trata-se de um sinal que
possui como fungdo atestar ao consumidor que o local onde tal produto
foi produzido possui histérica reputagdo no desempenho daquela atividade
produtiva, tendo conquistado imensa notoriedade em seu mercado
consumidor. A indica¢do de procedéncia aduz diretamente ao imaginario
do consumidor dos produtos por ela certificados. Trata-se de um signo
que se utiliza de elementos puramente morais para criar um ambiente de
confianca entre produtores e consumidores, sem que qualquer garantia
material seja estabelecida.

Portanto a principal diferenca entre a indicagdao de procedéncia e
a indicag¢do de proveniéncia esta no valor agregado que o nome do local
de produgdo gera, valor este que a mera indicagdo de proveniéncia nao
possui. Pouco importa ao consumidor que o produto de limpeza conhecido
sob a marca “Veja” seja produzido na cidade de Sao Paulo, Sp. O fato de
tal produto ser produzido naquela cidade ndo influi em seu prego, nem no
imaginario do consumidor com relagdo a este e, por isso, indicar a cidade
de Sao Paulo enquanto local de producdo do referido produto ¢, apenas,
indicar sua proveniéncia.

O mesmo nao pode ser dito de produtos cujo nome do local de
produgdo traduz uma relagao de confianga entre produtores e consumidores,
surtindo, no imaginario consumerista, o efeito de aproximacao entre tais
entes. E o caso do calcado de Franca (ANDRADE, 2018, p. 85). Em nada
influencia a cidade de Franca na producao de calgados nela estabelecida.
Os mesmos produtos poderiam ser produzidos em diversos outros locais.
Contudo, a cidade possui séculos de histéria na producdo calgadista,
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produto este que integra a identidade de sua populacdo. O nome Franca
possui valor comercial no mercado de calgados e, por isso, merece ser
protegido ndo enquanto indicacdo de proveniéncia, mas sim, como
indicac¢do de procedéncia.

A indicacdo de procedéncia merece protecdo por se tratar de
um nome que alcangou notoriedade tamanha, que traz ao produtor titular
uma vantagem comercial, um apreco automatico e gratuito perante o
consumidor. Ou seja, em termos estritamente econdmicos, a protecao
juridica das indicag¢des de procedéncia se inicia com o surgimento do ativo
comercial, o valor atrelado ao nome. E no momento em que a indicago
de proveniéncia se torna indica¢dao de procedéncia. Deixando de ser mera
informacao ao consumidor e passando a se tornar fator de valorizacao de
seus produtos, convertendo-se em legitima propriedade industrial.

2.2 Do registro no INPI

O INPI ¢ uma autarquia nacional vinculada ao Ministério da
Indtstria, Comércio Exterior e Servigos. O o6rgdo ¢ responsavel pelos
registros de marcas, indicacdes geograficas, topografias de circuitos,
desenhos industriais, programas de computador, cuidando também das
concessoes de patentes e de outras fungdes, emitindo garantias documentais
referentes a direitos de propriedade industrial.

Antesde serrequeridoregistrono INPI, importaanalisar o conteudo
da prote¢do juridica e sua titularidade. A LPI, ¢ expressa ao prever que o
registro de indicagdes geograficas possui natureza meramente declaratoria
(BRASIL, 1996), ou seja, o direito precede ao registro, distintamente do
direito de marcas, cujo registro ¢ atributivo e marca o inicio da prote¢ao
juridica aos signos marcarios.

O registro da indicacdo geografica perante o INPI somente
reconhece um direito fatico, reconhecendo o paradigma produtivo no qual o
signo distintivo se insere e conferindo seguranca juridica a legitimos titulares.

Por isso, o surgimento da indicagdo geografica em nada se
relaciona com o registro realizado perante o INPI. O registro ¢ apenas uma
medida passivel de ser utilizada por seus titulares a fim de futuramente
garantir uma simplificada tutela de tais direitos perante o Poder Judicidrio.
No estabelecimento de relagdes comerciais, o registro gera seguranca
juridica passivel de ser convertida em confianga de mercado, fortalecendo
lagos mercantis e valorizando os entes produtores envolvidos.
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O registro constitui meio de prova para futura defesa dos direitos
dos titulares da IG, comprovando sua legitimidade e, assim, evitando que
terceiros utilizem indevidamente o signo distintivo. O registro proporciona,
ainda, uma maior confiabilidade e credibilidade ao consumidor, visto se
tratar de indicagao reconhecida enquanto adequada aos requisitos legais para
sua existéncia e registro. Por tltimo, o registro fortalece a notoriedade do
nome da regido, dificultando que se torne termo genérico ou de uso comum.

No caso da denominagdo de origem, por se tratar de uma garantia
ao consumidor, o registro acaba por consolidar documentalmente as
condi¢des produtivas e as caracteristicas que o produto deverd possuir,
caracteristicas estas que justificam a protecdo do signo distintivo
(LOCATELLI, 2016, p. 5). Nao se trata de atribuicdo ao INPI para que
fiscalize produtos certificados com as DO, mas sim da publicacdo de
tais caracteristicas materiais protegidas sob o signo distintivo, gerando
transparéncia frente ao mercado consumidor e a obrigagdo para que se
estabelecam estruturas de controle de qualidade.

Quanto a legitimidade para registro, a Instru¢do Normativa n°
25/2013 (MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA
E COMERCIO EXTERIOR, 2013) estabelece que entes coletivos
constituidos de produtores, bem como, excepcionalmente, produtores
individuais, s@o passiveis de atuar enquanto substitutos processuais ao
requerimento dos registros de IG.

E importante detalhar a condigdo de substitutos processuais
assumida pelos depositarios do registro de IG. Tais entes ndo se constituem
enquanto titulares da IG, eles apenas representam a coletividade
indeterminada, porém determinavel, de produtores estabelecidos na regiao
produtora. Ou seja, ndo possuem autonomia para gerir privativamente
o signo reconhecido, nem para registrar informacdes ou caracteristicas
produtivas que nao se espelhem nas condigdes reais da regido produtora.

E permitido a uma pessoa juridica pleitear o registro da IG
em nome da coletividade, sem que isso dé a tal coletividade restrita
direitos sobre cessdo ou licenca da indicagdo registrada. Esta ¢ uma das
caracteristicas que mais contribuem para a diferenciacdo terminativa dos
signos distintivos geograficos para com as demais figuras protegidas pela
propriedade industrial.

Para que se possa ter o direito de uso de uma IG, € necessario estar
dentro da area delimitada e cumprir requisitos estabelecidos para a producao
ou prestacao dos servicos relacionados a indicag¢do geografica (MARTINS,
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2014, p. 149). Ou seja, no caso da indicagdo de procedéncia, o requisito a
ser cumprido ¢ o de produzir o produto pelo qual a regido ¢ conhecida, e
no caso da denominagdo de origem, os requisitos a serem cumpridos sao
aqueles relacionados ao processo produtivo que conferem ao produto as
caracteristicas relacionados ao signo distintivo geografico do local.

23 A consolidacio de indicacdes geograficas

O TRIPS, que ¢ o documento que normatizou medidas para
proteger os direitos de propriedade intelectual, foi assinado pelo Brasil
no fim da Rodada do Uruguai e promulgado em 94 por meio de decreto
presidencial (BRASIL, 1994). O TRIPs (Agreement on Trade-Related
Aspects of Intellectual Property Rights) ja se posicionou de forma a
entender que nao ha necessidade de reconhecimento prévio da IG para
a mesma ser protegida ou reconhecida, ratificando o que o Brasil tomou
como caracteristica através da LPI: o carater declaratorio do registro, logo
ainda que ndo haja o registro no INPI, a indicagao geografica ¢ valida.

O Brasil ainda esta distante de ser um pais que valoriza as IG e, por
esse motivo, 0s pressupostos para os registros ndo sao tdo apurados como
em outros paises que entendem a importancia da propriedade intelectual.
Paises que implantaram as IG enquanto projetos de desenvolvimento
regional criando fortes institutos de protecdo conseguiram observar as
consequéncias positivas desses esforcos.

O Meéxico ¢ um exemplo deste processo de valorizagdo. A
indicacdo geografica da cidade de Tequila seria, segundo os padrdes
brasileiros, uma indicagcdo de procedéncia e também uma denominacao
de origem, de modo que o Estado Mexicano criou leis especificas para a
protecao da notoriedade e reputacao da IG. Foi com o auxilio da protecao
juridica conferida a IG que a Tequila é, hoje, a bebida mexicana mais
consumida no mundo (NOTIMEX, 2014).

Uma indicagao geografica de tal porte possui sob o signo que carrega
tanto fatores historicos, incluindo séculos de cultura e historia produtiva e
também fatores materiais, como o saber-fazer e o cultivo de processamento
da matéria prima local. De modo que, apds a protecao que o instituto legal
referente a indicacdo geografica tutelou, o nimero de empresas produtoras
aumentou aproximadamente 4,6 vezes (NOTIMEX, 2014).

No Brasil, em matéria de desenvolvimento econémico, ocorre
uma situacdo similar em relagdo a Regido do Vale dos Vinhedos. Com

Anais do I Congresso de Direito, Propriedade Intelectual e
Desenvolvimento Econémico-Social 29



a valorizagdo da indicagdo geografica, ocorreu uma aproximagdo dos
produtores de vinho, que, em conjunto, promoveram agdes inovadoras e,
atualmente, tém se destacado ndo s6 no mercado nacional como também no
mercado internacional. Com o reconhecimento da IG, o Vale dos Vinhedos
ndo s6 alcangou 6timos resultados na produgdo do produto, como também
favoreceu as atividades voltadas ao enoturismo e, consequentemente,
causou expressivo aumento na procura por hospedarias e restaurantes.

Assim como a IG da Tequila, o Vale dos Vinhedos constitui uma
IG que possui notoriedade e caracteristicas materiais conexas a sua regiao
geogréafica e, por isso, se tornou a primeira IG reconhecida oficialmente
pelo INPI enquanto indicagdo de procedéncia e denominagdo de origem,
sem que o registro de uma interfira no registro da outra.

3 EXTINCAO DE INDICACOES GEOGRAFICAS

Indicacdes geograficas podem trazer os mais diversos beneficios
aos seus titulares e populacdes de suas regides produtivas. Contudo,
indaga-se: haveria a possibilidade de sua extingao?

Para alguns autores, como Jacques Vivez, que refutou a ideia de
que a IG possuisse natureza juridica de um direito de propriedade, seria
impossivel sua extingdo, pois na verdade ela ndo se encaixa nessa natureza
juridica por se tratar de um direito que € imprescritivel e inalienavel (apud
MARTINS, 2014, p. 17). Nesta visao, ndo haveria como o direito a IG
caducar. Todavia, sob a dtica do direito brasileiro, percebe-se que, em
algumas hipoteses, seria admissivel a extingdo dos direitos relativos a
indicagdo geografica.

3.1  Das hipoteses de extin¢io de indicacdo geografica

No presente artigo, trés serdo as principais hipdteses de extingao
trabalhadas. A primeira tratara da perda do carater distintivo, hipotese de
extingdo prevista pela propria Lei de Propriedade Industrial, e que impede
que indicagdes que hajam perdido seu carater de distingdo permanegam
obstando produtores de boa-fé de se utilizarem de tais nomes comerciais
de maneira livre ou mesmo através do registro de marca.

A segunda, de maior aplicabilidade quanto as denominagdes
de origem, mas também aplicavel as indica¢des de procedéncia, trata da
hipotese na qual, em decorréncia de fatores externos ou internos, cessa a
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capacidade produtiva da regido, constituindo outra hipotese de extingao de
uma indicagao.

A terceira, mas ndo menos impactante, trata da perda do valor
econdmico do signo distintivo, nos remetendo a0 momento, j& anteriormente
citado, da divisdo entre uma indicacdo geografica e uma indicagdo de
proveniéncia, constituindo outra hipotese de extingdo do direito de IG.

3.2 A perda do carater distintivo

A hipotese de extingdo de uma indicagao geografica pela perda de
seu carater distintivo € prevista pela propria LPI:

Art. 180. Quando o nome geografico se houver tornado
de uso comum, designando produto ou servigo, ndo sera
considerado indicacdo geografica.

Art. 181. O nome geografico que ndo constitua indicagdo
de procedéncia ou denominagdo de origem podera servir de
elemento caracteristico de marca para produto ou servigo,
desde que nao induza falsa procedéncia. (BRASIL, 1996)

Trata-se de uma hipdtese de extingao legalmente prevista que visa
prevenir que sejam protegidos enquanto indicagdes signos que ja ndo mais
possuam seu carater distintivo. Nao so indicagdes geograficas enfrentam
tal hipotese, como também as marcas. Nomes de imenso renome, mas
que percam seu carater de distingdo no mercado podem se tornar de uso
comum, ou termos genéricos.

E importante ressaltar, no entanto, que mesmo que o nome tenha
perdido seu carater distintivo, ndo podera ser utilizado a fim de induzir falsa
procedéncia, conforme dita o supramencionado art. 181. Ou seja, ainda que
se trate de nome cujo reconhecimento enquanto indicagao geografica tenha
caducado, a indicacdo de uma falsa proveniéncia (erroneamente referida
enquanto procedéncia na LPI) segue sendo legalmente vedada no Brasil.

3.3  Da capacidade produtiva

O papel de distingao desempenhado pelas IG recebe um tratamento
objetivo e material em se tratando das denominacdes de origem. Por se
tratarem de produtos cujas caracteristicas se derivam do meio, eventuais
intervengdes no meio geografico sdo passiveis de gerar impacto direto na
producdo do produto certificado.
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Ao examinarmos, como exemplo, a denominacdo de origem
do Litoral Norte Gatcho, regido que abrange aproximadamente 300
quilémetros de extensao no litoral do Rio Grande do no Sul, notaremos
que as singularidades derivadas da regido de origem afetam diretamente a
producdo a que se refere a IG (ALVARENGA, 2013, p. 28-29).

Aregido possui grandes massas de agua e constantes ventos vindos
do Nordeste, o que confere ao local um ambiente diferenciado. Se, por
alguma interferéncia geografica, seja a mudanga no nivel de enchimento
da laguna, a temperatura, ou fatores relacionados ao enchimento do grao,
o produtor perder a capacidade de produzir seus produtos com qualidade
diferenciada, o direito a denominagdo de origem caducaria, visto que o
signo distintivo de origem protegido enquanto DO perderia seu sentido,
j& que as expectativas do consumidor ao adquirir o produto (expectativas
relacionadas aos tragos materiais deste) ja ndo mais seriam alcangadas.

Caso a produgdo fosse integralmente cessada, e ndo somente
perdidas as caracteristicas materiais intrinsecas ao local, cessaria também
o direito a indica¢do de procedéncia, visto que ndo ¢ razoavel que se proteja
a notoriedade de um local que ndo mais produz.

Sendo assim, no caso hipotético, se fatores climaticos, geologicos
ou at¢é mesmo mudangas na forma de produ¢dao do produto ocorrerem de
modo a afetar a qualidade ou a produg@o consolidada, em grau suficiente para
descaracterizar o produto ouimpedir asua produgao, restariam respectivamente
extintas a denominagdo de origem e a indicagao de procedéncia.

3.4 Do valor econdomico

Assim como a existéncia de valor econdomico derivado da
notoriedade do nome geografico atrelado a producao local pode ser apontada
enquanto ponto de partida para o surgimento do direito a indicagdo de
procedéncia, a perda de tal valor também pode ser apontada como causa
para extingao da protecao.

A indicag¢do de procedéncia confere aos titulares o poder de
impedir que terceiros usurpem tal signo, gerando danos e desvio de
clientela. Ao considerarmos o caso de uma indicacao de procedéncia cujo
valor econdmico haja cessado completamente, ou mesmo haja se tornado
negativo, convertendo-se em fator de desvalorizacdo do produto, ndo
havera que se falar em protecdo da indicacao de procedéncia.
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Nao ¢ admissivel que o Direito se proponha a impedir o uso livre
de expressdes que, em contexto geografico, hajam se tornado negativas.
Este seria o caso, por exemplo, de uma indicacao de procedéncia que seja
objeto de um escandalo nacional. Suponhamos que a indicacdo ficticia
do Municipio “Sao Jodo”, referente a localidade produtora de pecas
artesanais, seja alvo de grande exposicao mididtica em decorréncia de
larga exploracao de trabalho infantil.

Com a imensa exposicao realizada, o mercado consumidor passa
a cessar sua relacao de confianca para com o termo “Sao Jodao” para o
mercado de pecas artesanais, signo que um dia constituiu indice de
valorizacdo dos produtos do municipio. Nada impede que os produtores
adequem suas situagdes perante a justica trabalhista e retornem ao oficio,
contudo, aimagem atrelada ao nome da regiao foi manchada, e no momento,
os produtos que carregam seu nome sao objeto de desvalorizagao em razao
do uso do signo distintivo subsequente a exposi¢do midiatica.

Trata-se de hipotese em que a indica¢do de procedéncia passou
a gerar efeitos negativos expressivos para seus titulares, situagdo em
que mesmo enquanto indicacdo de proveniéncia, torna-se desvantajosa
qualquer meng¢do a indicacdo. Em tal hipotese, ndo se mostra razoavel
que a indicagcdo mantenha sua producdo de efeitos juridicos, incluindo,
sobretudo, o Obice ao registro como marca em outra localidade e em outra
especialidade mercantil®.

Nesta hipotese, seria de total interesse dos produtores da regido,
bem como de seus habitantes, que o nome da regiao fosse desvinculado da
ma reputagdo que se atrelou ao signo geografico. Desta forma, cumprindo
seu papel social, a indicacdo de procedéncia seria passivel de cessar sua
existéncia através da perda factual de seu valor de mercado.

CONSIDERACOES FINAIS

Em um viés coletivo e difuso, a natureza econdmica do signo
distintivo se mostra o nuicleo razoavel que confere legitimidade a protecao
juridica das indicagdes geograficas. Tanto se tratando de indicagdes de
procedéncia, quanto se tratando de denominagdes de origem, seu surgimento

8 IndicacOes geograficas ndo seguem os padrdes de registro de marcas e, em vistas
da auséncia de regulamentacdo especifica, ndo sdo objeto do principio da especialidade.
Em teoria, uma indicagdo geografica referente a um nicho de mercado surtira efeitos nos
demais, mesmo que nao se tratem de nichos comerciais relacionados (LOCATELLI apud
ANDRADE, 2018, p. 70).
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estd intimamente atrelado a interesses econdmicos e capacidade produtiva
de suas regides de origem.

Assim, corroboramos a visao segundo a qual a indicagdao de
procedéncia surge com a valorizagdo economica do nome geografico
a que faz referéncia, sendo a denominacdo de origem criada a partir da
associacao do consumidor entre as caracteristicas do produto derivadas do
local ao nome da regido produtora.

Jacomrelagdo as hipoteses de extingao, € aceitavel o entendimento
segundo o qual a LPI ndo define em rol taxativo todas as possibilidades
munidas de razoabilidade e admissibilidade legal referentes a extingao
dos direitos relacionados a indicacao geografica. Assim como nao se pode
admitir que um signo genérico e que tenha perdido seu carater distintivo
seja protegido enquanto signo distintivo geografico, ndo ha como admitir
a persisténcia de uma indicacao referente a regido que ndo mais produz os
produtos pelos quais ¢ conhecida.

E importante lembrar que, na hipétese em que determinada
regido cessa sua produgdo, deixariam de existir quaisquer titulares da
indicagdo, visto que os titulares legitimos sdo a coletividade dos produtores
estabelecidos no local. Desta forma, caso fatores causem o fim da producao,
ou mesmo sua descaracterizacdo a ponto de ndo mais remeter ao objeto
original do signo, restardo extintos os direitos da referida IG.

Ademais, ¢ também relevante salientar a possibilidade de perda
do valor econdomico da indicagdo de procedéncia. Distintamente da
denominacao de origem, cujo apreco as qualidades materiais a desconecta
dos fatores relativos a notoriedade, a indicacdo de procedéncia depende
de tais fatores se constituir em um signo distintivo capaz de valorizar o
produto certificado.

Caso a indicagao perca seu valor comercial, ou pior, torne-se fator
de desvalorizagao do produto, cessariam quaisquer razdes para que sua
protecdo persista, sendo inclusive interessante que o nome geografico se
torne passivel de ser resgatado por outros produtores, tornando possivel a
restauragdo da imagem e identidade da regido envolvida.
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TUTELA JURIDICA DO DIREITO A IMAGEM NA
INTERNET: CARACTERIZACAO DO DIREITO DE AUTOR
EM PUBLICACOES FEITAS NAS REDES SOCIAIS

CANELA, Kelly Cristina *
DOURADO, Camila Migotto **

RESUMO: O direito a imagem ¢ salvaguardado pela Constituicdo Federal como direito inviolavel. Tal
protecdo ¢ garantida a representagao fisica da pessoa e a0 modo como esta é reconhecida socialmente
por seus valores e ideias. Com o advento da tecnologia e, consequentemente, com a massificagdo das
redes sociais, questiona-se sobre a protegdo deste instituto e se ele pode ser caracterizado como direito
de autor. A partir disto, o direito de autor ¢ relacionado com a criagdo de uma obra. Logo, analisa-se
se ha a caracterizagdo de uma simples publicagdo de fotografia em plataformas online de interagdo
e comunicac¢do como direito de autor para que o individuo possa gozar das protegdes inerentes ao
instituto. Por meio do método dedutivo, procura-se demonstrar que ¢ possivel considerar o post de
qualquer imagem, mesmo que uma selfie, em redes sociais como a publicizagdo de uma obra. Desta
forma, ocorreria a aplicagdo do direito de autor. No entanto, o meio digital possui a caracteristica de
transmissdo rapida de informagdes e acesso a distancia, conflitando com o direito a privacidade e a
intimidade, também com o direito de autor. O trabalho utiliza como referencial tedrico as obras de
Patricia Peck Pinheiro, Arnaldo Rizzardo, Carlos Alberto Bittar e Jodo Henrique da Rocha Fragoso.
Assim, o estudo de tais textos, em conjunto com o exame da legislagdo vigente e da compreensio
tedrica do tema, auxiliam no alcance do resultado pretendido. Portanto, conceitualmente, compreende-
se que ha direito de autor na publicagdo de fotografias em redes sociais.

Palavras-chave: direito de autor. direito & imagem. rede social. internet.

ABSTRACT: The image right is protected by the Constitution as an inviolable right. This protection is
guaranteed to the physical representation of the person and to the way the person is socially recognized
for his values and ideas. The advent of technology and, consequently, the massification of social
networks bring questions about the protection of this institute and whether it can be characterized
as copyright. Copyright is related to the creation of a work. Thus, the present article analyze the
characterization of a photography publication in online platforms of interaction and communication
as copyright so that the individual can enjoy the protections inherent to the institute. By means of the
deductive method, the article demonstrate that it is possible to consider the post of any image, even if
it is a selfie, in social networks like the publicity of a work. Therefore, the copyright could be applied.

However, the digital field has the characteristic of rapid transmission of information and distance
access, conflicting with the right to privacy and to intimacy. The article uses as theoretical reference
the works of Patricia Peck Pinheiro, Arnaldo Rizzardo, Carlos Alberto Bittar and Jodo Henrique da

Rocha Fragoso. The study of such texts, among with the examination of the current legislation and
the theoretical understanding of the topic, help in achieving the desired result. Conceptually, it is
understood that there is copyright in the publication of photographs in social networks.

Keywords: copyright. image right. social network. internet.
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INTRODUCAO

Com o desenvolvimento da tecnologia, a sociedade deve,
constantemente, se adaptar a novas formas de interagdo social. A internet
trouxe a facilidade de comunicagdo e compartilhamento de informagdes
interpessoais por meio de plataformas digitais. A partir disto, os aplicativos
de relacionamento mostram-se como ferramentas do meio digital, pelas
quais os proprios usudrios produzem o conteudo a ser publicado.

Por conseguinte, € possivel que os individuos criem contas nasredes
sociais e compartilhem textos, imagens e videos. No entanto, questiona-se
acerca dos desdobramentos de tais publicacdes e a possibilidade de aplicacao
de determinados institutos. O presente artigo aborda, em especifico, a
disponibiliza¢do de fotografias nas plataformas digitais dos aplicativos de
relacionamento. Neste sentido, analisa-se se o direito a imagem e o direito
de autor poderiam ser aplicados em casos como estes.

Por meio de método dedutivo, as obras de Patricia Peck Pinheiro,
Arnaldo Rizzardo, Carlos Alberto Bittar e Jodo Henrique da Rocha Fragoso
serviram de base para o exame do assunto que sera tratado nos topicos a
seguir. Aliado a isto, tem-se o estudo da legislagao vigente acerca do tema,
possibilitando uma pesquisa aprofundado do tema.

1 DIREITO A IMAGEM

A Constituicdo Federal brasileira estabelece, em seu Titulo II “Dos
Direitos e Garantias Individuais” no art. 5°, inciso X, a inviolabilidade
da imagem das pessoas, cabendo indenizacdo a titulo de dano moral e
material, nos casos de sua violacdo (BRASIL, 1988, online).

O direito a imagem refere-se ao direito que o individuo tem de
usar, dispor e reproduzir a propria imagem, comercialmente ou ndo. Tal
direito significa a prote¢ao de interesses existenciais do sujeito, integrando
os aspectos fisico e psicologico do ser humano (TEFFE, 2017, p. 175).
Deste modo, para o Direito, a imagem ultrapassa o carater de representagao
fisica de algo ou alguém. Considera-se como imagem qualquer forma de
captacao formal ou sensivel da pessoa, seja em gravura, ilustracao, retrato,
fotografia etc (TOAZZA; VENTURI, 2014, p. 3100).

Por conseguinte, o direito a imagem ¢é um reflexo da expressao da
existéncia do individuo, tendo em vista estar relacionado com a condicao
de ser do sujeito (TEFFE, 2017, p. 175). Luiz Alberto David Aratijo (1989,
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p. 10) defende que duas imagens sdo tuteladas pelo Direito, a de matriz e a
decorrente. Aquela detém os tragos essenciais do individuo, enquanto que
a segunda deriva da primeira. Destaca-se que as duas gozam da mesma
protecdo juridica. Contudo, se diferenciam no fato de que a imagem de
matriz trata da fisionomia do sujeito e a imagem decorrente ¢ fruto da
divulgacao indevida da imagem.

Na contemporaneidade, estes conceitos sdo denominados de
“imagem-retrato” e “imagem-atributo”, respectivamente. A “imagem-
retrato” € atributo exclusivo da pessoa fisica, sendo sua reproducao
visual, ao passo que as pessoas fisicas e juridicas podem ser titulares da
“imagem-atributo”. Isto ¢ devido ao fato de que a “imagem-atributo” ¢
aquela apresentada ao meio social, com as caracteristicas que a definem
(LOUREIRO, 2005, p. 640). Possui, portanto, um viés subjetivo e imaterial.

2 DIREITO DE AUTOR

O direito de autor, também conhecido como direito autoral, € pilar
das relagdes juridicas referentes a obras intelectuais (BITTAR, 2015, p.
27). E caracteristica fundamental deste direito a coexisténcia de aspectos
de cunho moral e de cunho patrimonial, sendo, portanto, um direito sui
generis (FRAGOSO, 2009, p. 28).

No entanto, o maior destaque do estudo do direito de autor € dado
ao individuo. Ou seja, o instituto em questdo trata, essencialmente, do
fruto da atividade criativa desenvolvida pelo homem quando ocasiona a
obra intelectual. Logo, cabe ao autor a disposi¢ao do processo de criagdo e
de seus resultados (SILVEIRA, 2011, p. 13).

De acordo com o art. 11, caput, da Lei n°. 9.610/1998, “autor ¢ a
pessoa fisica criadora de obra literaria, artistica ou cientifica” (BRASIL,
1998, online). Assim, o autor ¢ capaz de criar conteudo que possibilite a
sensibiliza¢do dos outros ¢ a transmissdao de saberes, ou melhor, ele é o
“[...] agregador ao real de coisas nascidas de seu espirito, € o criador da
obra intelectual, aquele que, por mecanismos de elaboragdo intelectual,
idealiza e torna objetiva a sua idealizagdo, trasmutada, assim, em obra”
(FRAGOSO, 2009, p. 185).

Por conseguinte, o direito de autor ndo apenas tutela a obra em si,
como também representa a protecao de todo o processo criativo, de estudo
e de esforgo aplicado pelo autor. Ao proporcionar garantias de preservacao
da obra, o instituto juridico assegura que o objetivo pretendido pelo autor
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na criagdo do conteudo seja mantido. Neste sentido, ha o rol de direitos
morais do autor presente no art. 24 da Lei n°. 9.610/1998, enumerando e
salvaguardando a perspectiva subjetiva da obra, tendo em vista que

[...] toda obra ¢ criagdo unica do espirito e da cultura. Como
os aspectos abrangidos se relacionam a propria natureza
humana, e desde que a obra é emanacgao da personalidade do
autor - que nela cunha, pois, seus proprios dotes intelectuais
-, esses direitos constituem a sagragdo, no ordenamento
juridico, da prote¢do dos mais intimos componentes da
estrutura psiquica do seu criador (BITTAR, 2015, p. 69).

O art. 27 da referida lei determina que os direitos morais sao
inalienaveis e irrenunciaveis (BRASIL, 1998, online). Apesar do legislador
ter sido omisso, ha constru¢ao doutrinaria de que também sao imprescritiveis
(SILVEIRA, 2011, 60). Além disso, sdo perpétuos, pessoais € impenhoraveis.
Desta forma, os direitos morais ndo se extinguem, o que implica na condigao
de que podem ser exigidos judicialmente por periodo indefinido, bem como
ndo sofrem constri¢do judicial (BITTAR, 2015, p. 69).

Os direitos morais do autor se relacionam diretamente com os
direitos patrimoniais do mesmo, estabelecendo o carater sui generis do
direito de autor. Contudo, a diferen¢a basica entre eles € a disponibilidade.
Enquanto que o direito moral do autor ¢ indisponivel, o direito patrimonial
¢ disponivel. Logo, torna-se possivel transacionar a obra e explora-la
economicamente, ainda que o vinculo pessoal do criador com o fruto da
sua criacao permanega inalterado (FRAGOSO, 2009, p. 199).

Portanto, a tutela da obra, sob a perspectiva moral, permite que
o cerne da obra permaneca o mais fiel possivel ao intentado pelo autor.
Destarte, garante a protecdo do viés subjetivo da criagdo intelectual e
artistica do individuo, embora seja interdependente do carater patrimonial
inerente aos direitos autorais.

3 REDES SOCIAIS

O meio digital, além de representar uma rede de computadores,
esta alicergado como uma rede de pessoas. A interatividade promovida
pela internet permite que o individuo atue como produtor € como publico
(PINHEIRO, 2013, p. 367). A partir dos processos de comunicagdo, ocorre
a relacdo entre as pessoas e, consequentemente, a interatividade, que se
desdobra nas redes sociais (RECUERO, 2006, p. 26).
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Para se entender as redes sociais, ¢ necessario explanar acerca da
web 2.0, definida como “[...] um movimento que indica uma tendéncia pela
quebra de alguns paradigmas, derivado da observacao de caracteristicas
comuns aos servigos que se estdo consolidando como os mais importantes”
(PINHEIRO, 2013, p. 367). Desta maneira, a web 2.0 traduz a evolugdo do
meio cibernético, em que nao ha niveis hierarquicos restringindo a atuagao
digital do individuo. Assim, os contetidos disponibilizados online ndo sdo
mais produzidos apenas por aqueles que detinham conhecimento técnico
de informatica. Tornou-se possivel a troca de informagdes de forma
simplificada por meio da internet, promovendo um uso social do ambiente
digital (BERTONCELLO; VERMELHO; VELHO, 2015, p. 875).

O termo web 2.0 foi cunhado pelas empresas O’Reilly Media e
MediaLive International e ¢ explicado como um conjunto de principios
e praticas que unem um sistema de sites, que adotam alguns ou todos os
principios, de acordo com uma certa variagdo entre estes e os originais.
Ressalta-se que a contribui¢do dos usuarios € a caracteristica principal da
era da web 2.0 (O’REILLY, 2005, p. 1-2), havendo uma ligagdo direta
entre as redes sociais e web 2.0.

A rede social ¢ a aplica¢ao da rede, no que concerne aos grupos
sociais. Isto €, entende-se rede como uma metafora da estrutura formada
por dois elementos: 0s nds e suas conexdes. Logo, a rede social teria como
nods os atores e como conexdes os lagos sociais (RECUERO, 2014, p. 190).
Seu principal objetivo € a troca de informagdes, sob a perspectiva de que

O compartilhamento de contetidos e o estabelecimento de
conversacdes traduzem o processo comunicativo posto em
pratica por meio das ambiéncias de midias sociais. Um processo
que se organiza por meio de redes de usudrios estruturadas no
ciberespaco por critérios de afinidade e/ou similaridade tematica,
de interesses, de entretenimento ou de conhecimento. Tais redes
se instalam em ambiéncias que oferecem aos participantes
funcionalidades e micro-sistemas que estimulam e incentivam
a acgdo coletiva (CORREA; RAMOS; SOUSA, 2009, p. 204).

As redes sociais nao sdo sindnimos dos aplicativos de
relacionamento, por exemplo: Twitter, Facebook e Instagram. Tais
ferramentas sdo expressdes de algumas redes sociais ou meios que
propiciam a manifestacdo digital das redes sociais (FERREIRA, 2011, p.
214). Por conseguinte, a rede social ndo estd necessariamente inserida no
ciberespaco. Entretanto, no presente artigo, foi considerada a rede social,
inserida na web 2.0, como os aplicativos de relacionamento.
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4 PUBLICACAO DE FOTOGRAFIAS NAS REDES SOCIAIS E
AS CONTROVERSIAS

A Convencao de Berna, promulgada pelo Brasil com o Decreto
n°. 75.699 de 1975, traz, em seu art. 1°, a definicdo de obras literarias e
artisticas como

todas as produgdes do dominio literario, cientifico e artistico,
qualquer que seja o0 modo ou a forma de expressdo, tais
como os livros, brochuras e outros escritos; as conferéncias,
alocugodes, sermdes e outras obras da mesma natureza,
as obras dramaticas ou dramatico-musicais; as obras
coreograficas e as pantomimas; as composigdes musicais,
com ou sem palavras; as obras cinematograficas e as
expressas por processo andlogo ao da cinematografia; as
obras de desenho, de pintura, de arquitetura, de escultura, de
gravura ¢ de litografia; as obras fotograficas e as expressas
por processo andlogo ao da fotografia; as obras de arte
aplicada; as ilustracdes e os mapas geograficos; os projetos,
esbocgos e obras plasticas relativos a geografia, a topografia,
a arquitetura ou as ciéncias (BRASIL, 1975, online, grifo
Nnosso).

Percebe-se que as obras fotograficas foram incluidas no rol de
obras literarias e artisticas, tal como disposto no art. 7°, VII, da Lei n°.
9.610/1998, utilizando a denominacgao de “obra intelectual”.

A Lei n° 5.988/1973, revogada pela Lei n° 9.610/1998,
classificava como obra fotografica as fotografias de acordo com o principio
de valoragdo estética. Assim, nem toda fotografia era protegida pelos
direitos autorais. Todavia, a legislacdo atual suprimiu essa limitacdo de
carater subjetivo, atribuindo prote¢ao a obra fotografica, independente de
seu valor estético (FRAGOSO, 2009, p. 147-148).

Por outro lado, ha vertentes doutrinarias que consideram a
funcdo estética da obra um aspecto essencial para a caracteriza¢ao do
direito de autor (BITTAR, 2015, p. 44). Ainda que ndo se concorde com
este pensamento, devem ser observados alguns requisitos para a protecao
autoral, sdo eles a originalidade e a novidade.

Em relagdo a originalidade, ela ¢ “[...] categoria estética, que se
materializa numa determinada forma” (FRAGOSO, 2009, p. 116). A obra
deve possuir sua propria individualidade, impedindo que seja confundida
com outra. Assim, diverge de obras anteriores por apresentar aspectos que
lhe sejam proprios (BITTAR, 2015, p. 47).
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Tanto a originalidade quanto a novidade ndo pressupdem
que a obra seja completamente inédita, quebrando paradigmas. Em
especial, no que se refere a novidade, a obra pode ter sofrido inspiragao
e influéncia, o que se exige ¢ que o tratamento dado a criacdo seja novo
(FRAGOSO, 2009, p. 120).

Neste sentido, nem toda fotografia ¢ entendida como obra
fotografica, passivel de protegdo pelo direito de autor. Quando se trata da
aplicacdo de direitos autorais em publicacdes nas redes sociais, € necessario
esclarecer alguns pontos.

O presente trabalho aborda a tutela juridica do direito a imagem na
internet, nos casos de publicagcdes em redes sociais e a possivel aplicacao
do direito de autor. Destarte, foram consideradas as publicacoes feitas em
aplicativos de relacionamento, que consistam em fotografias.

O direito a imagem e o direito de autor estdo relacionados,
intrinsecamente, desde a sua origem. Varios intelectuais defendem que
o direito a imagem e o direito de autor devem ter a mesma protecio
(LOUREIRO, 2005, p. 113).

O direito de autor, presente na legislagdo brasileira, apresenta
um equilibrio entre as concepgdes jusnaturalista e utilitarista. A primeira
considera o direito de autor um direito natural, enquanto a segunda
defende que o carater de exclusividade da explora¢do economica da obra
incentiva a criatividade dos individuos, aumentando a producao artistica
(MONCAU, 2015, p. 59).

Ao se abordar a publicagdo de obras fotograficas, ndo costuma
se falar em carater econdmico, mesmo que seja possivel lucrar com
algumas ferramentas, por exemplo: posts patrocinados. Destaca-
se que a aplicagdo do direito de autor no caso em questdo promove
a disponibilizacdo do resultado de um processo criativo a um nimero
indeterminado de pessoas.

Contudo, a internet possui algumas especificidades, como o fim
do corpus mechanicum, explanado por Jodao Henrique da Rocha Fragoso
(2009, p. 123):

[...] com o desenvolvimento da tecnologia, ¢ a possibilidade de
eliminacao do corpus mechanicum primario de diversos géneros de obras
intelectuais, que podem ser jogadas diretamente na rede (upload) sem
forma de registro palpavel - porém acessivel -, constituido por um conjunto
eletronico de dados, ou seja, armazenadas na memoria de algum servidor.
Neste caso, o corpus mechanicum tradicional ndo existe, embora ainda
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haja um suporte acessivel - a memoria onde os dados sdo armazenados.
Aqui, entdo, evoluimos para novas distingdes: o modo de expressdo, o
elemento subjetivo da criacdo se mantém; a forma de expressao - musical,
literaria - igualmente se mantém, mas o suporte material (também parte da
forma de expressao) dilui-se.

Por ndo possuir, necessariamente, um exemplar fisico, a
disponibilizagdo de obras na internet fica caracterizada pela facil
divulgacdo, o que as torna vulneraveis a copias indevidas do material
(PINHEIRO, 2013, p. 144).

O art. 5° 1, da Lei n°. 9.610/1998 delimita publicagdo como “o
oferecimento de obra literaria, artistica ou cientifica ao conhecimento
do publico, com o consentimento do autor, ou de qualquer outro titular
de direito de autor, por qualquer forma ou processo”. Apesar de haver o
consentimento do autor em tornar publica a obra, cabe a ele “[...] o direito
exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literaria, artistica ou cientifica”,
conforme art. 28 da mesma lei. Desta forma, as obras disponibilizadas
online ndo sdo de dominio publico e o usudrio nao tem o direito de dispor
delas, da maneira que desejar (PINHEIRO, 2013, p. 144).

A outra problematica das obras fotograficas publicadas em redes
sociais € a apari¢ao de pessoas nelas. Estas devem autorizar a reprodugao
de tais obras. Logo, a publicacdo da obra pressupde a autorizagdo da pessoa
fotografada, do autor ou do titular dos direitos de reproducdo (RIZZARDO,
2011, p. 828-829).

Nos casos em questdo, analisa-se que o direito a imagem se
confunde com o direito de autor. Isto ocorre, principalmente, porque a
pessoa fotografada, geralmente, ¢ o proprio autor. Assim, em relagao as
publicagdes feitas em aplicativos de relacionamento, ha presuncdo de que
0 usuario ao postar uma fotografia sua ou de amigos e familiares obteve a
autorizagao dos sujeitos fotografados.

Logo, quando se verifica a presenga de originalidade e novidade e,
consequentemente, a caracterizagao de direito do autor, a obra fotografica
se encontra tutelada pela Lei n°. 9.610/1998 e pelo Codigo Penal nos casos
de violacdo de direitos autorais, sendo protegidos os direitos morais do
autor e o direito a imagem.

Ressalta-se que o Marco Civil da Internet foi omisso as questdes
referentes ao direito de autor no meio digital, reservando o tratamento dos
direitos autorais a Lei n°. 9.610/1998 (SCHIRRU, SOUZA; 2016, p. 52).
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CONSIDERACOES FINAIS

O presente artigo analisou as obras fotograficas, em que
figuravam individuos, publicadas em aplicativos de relacionamento, com
o questionamento acerca da protecdo do direito a imagem e da aplicagdo do
direito de autor. Apesar destes dois institutos estarem ligados, eles tratam
de assuntos substancialmente diversos.

Entende-se que o direito a imagem ¢ inerente a todo individuo,
seja de sua “imagem-retrato” e de sua “imagem-atributo”, ao passo que o
direito de autor protege, em especial, a criagao intelectual e artistica. Neste
sentido, nos casos de publicagdo de fotografias em redes sociais, o direito
a imagem refere-se aquele que aparece em tais imagens, havendo ou nao
configuracao de direito do autor. Enquanto que, para que seja considerada a
fotografia como obra fotografica, € necessario, principalmente, se verificar
a existéncia de originalidade e de novidade. Quando presentes, ¢ entendida
como devida a prote¢do proporcionada pelo direito de autor.

O direito a imagem estd protegido pela Constituicdo Federal e
pelo Codigo Civil, em seu Capitulo II, e o direito de autor ¢ tutelado pela
Lei n°. 9.610/1998 e, em casos de violagdo, também pelo Codigo Penal.
Nao ¢ aplicado o Marco Civil da Internet, em obras disponibilizadas online,
tendo em vista que este ¢ omisso neste assunto. Assim, o tratamento dado a
este fato ¢ da Lei n°. 9.610/1998.

Contudo, a disponibilizagdo de obras intelectuais e artisticas
na internet traz diversas problematicas, dentre elas: a falta de corpus
mechanicum, visto que a lei de direitos autorais foi prevista para obras
materiais, que existam no mundo fisico. Ademais, o meio digital ¢ pautado
pelo compartilhamento facil e rapido de informacgdes.

Logo, ha a problematica se poderia ser aplicado o direito de autor
em aplicativos de relacionamento, em que o intuito da plataforma € partilhar
imagens, textos e sua esfera intima para aqueles que foram aceitos como
amigos virtuais. A principio, sim. Todavia, na pratica, ¢ preciso analisar
caso a caso.
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A GARANTIA DE PROTECAO A PROPRIEDADE
INTELECTUAL COMO INCENTIVO A CRIACAO DE
NOVAS TECNOLOGIAS COM VISTAS A SUPERACAO DA
CRISE ECONOMICA

BUTTIGNON, Isabel Cristina*
RODRIGUES, Maria Rafaela Junqueira Bruno**

RESUMO: Antes de ser uma necessidade caracteristica das pessoas juridicas, inovar ¢ inerente
a condi¢do humana que deseja produtos cada vez mais modernos. Essa condigdo além de forgar,
mantém as pessoas juridicas de Direito Privado atuantes e inseridas no mercado econémico através
da inser¢do de seus produtos, tornando-as mais aptas a enfrentarem os efeitos da crise econdmica
que afeta 0 meio. Nesse contexto sdcio econdmico ndo ha que se deixar de reconhecer a necessidade
de se garantir os meios legais de protegdo juridica a propriedade intelectual dos produtos criados,
sejam estes uma inveng¢ao ou um modelo de utilidade. O objetivo do presente trabalho ¢ demonstrar
que as Pessoas Juridicas, principalmente as de Direito Privado, t€ém que conhecer ¢ se adaptar as
normas existentes, para que possam criar seus produtos e desenvolver seus servicos, de maneira a
poder inseri-los no mercado de consumo, protegidos com relagdo a propriedade intelectual que os
originou. O tema se justifica, por sua atualidade, necessidade e principalmente, por ser uma das
maneiras de se difundir as praticas legais de protegdo a propriedade industrial, haja vista, inclusive,
como uma decorréncia do principio constitucional da legalidade, ninguém poder alegar ignorancia
da lei para justificar o seu ndo cumprimento. A metodologia utilizada foi a pesquisa académica em
referenciais teoricos, tais como artigos, periddicos, base de dados como v.g. a Scielo e literatura
juridica e ndo juridica. No entanto, ndo se teve a pretensdo de se esgotar a tematica, mas ampliar os
espagos de discussdo, tendo sido obtido o resultado pretendido.

Palavras-chave: propriedade intelectual. novas tecnologias. direito constitucional. crise econdmica.

ABSTRACT: Before being a characteristic need of legal entities, innovating is inherent to human
condition, which desires more modern products. Such condition keeps legal entities of Private Law
inserted in the economic market through the insertion of their products, making them more capable
of coping with the effects of the economic crisis that affects the environment. In this socio-economic
context, it should be guaranteed the legal means of legal protection to the intellectual property
of the created products, being an invention or utility model. This study aims at demonstrating
that Legal Entities, especially Private Law ones, must know and adapt themselves to the existing
norms in order to create their products and develop their services, so that they can be inserted in
the consumer market, being protected of the intellectual property that originated them. The theme
of this study is justified due to its current nature, need and mainly because it can spread legal
practices of protecting intellectual property considering that, in this context, as a consequence of
the constitutional principle of legality, no one can claim ignorance of the law to justify its non-
compliance. The methodology used was the academic research based on theoretical references,
such as articles, periodicals, database as, for example, Scielo; legal and non-legal literature.
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However, the intention was not to cover every aspect of the issue but, having obtained the intended
results, to expand the discussion.

Keywords: intellectual property. new technologies. constitutional law. economic crisis.
INTRODUCAO

Os processos de inovagdo que permeiam a producao nas empresas
sdo uma constante, assim ocorre por ser necessario acompanhar o mercado
de consumo, que ¢ cada vez mais exigente propugnando por coisas novas
e que venham a facilitar a vida cotidiana de todos.

Niao se trata somente de uma necessidade, mas inovar € uma
condi¢cdo atual da denominada Industria 4.0, fruto da quarta revolucao
industrial em pleno andamento, para manter as pessoas juridicas de Direito
Privado atuantes e inseridas no mercado econdmico através da inserc¢ao de
seus produtos, com vistas a ndo serem atingidas ou sofrerem os efeitos da
crise econdmica que afeta o pais.

Dentro desse contexto socio econdmico, ndo hd que se deixar
de reconhecer a necessidade de se garantir os meios legais de protecao
juridica a propriedade intelectual dos produtos criados, sejam estes uma
inven¢ao ou um modelo de utilidade.

Por outro, hd que se salientar que a protecdo legal existente e
vigorante para produtos tidos como invenc¢do ou modelo de utilidade ¢ uma
decorréncia de principios constitucionais que garantem a propriedade e a
legalidade dos atos, além dos especificos atinentes as fungdes da empresa, por
ser ela um sujeito de direitos e obrigagdes, por ser detentora de personalidade
juridica quando de acordo com os requisitos de formalizacdo legais.

Desta forma, a prote¢do constitucional autoriza haja a
regulamentacdo legal a essa tutela da propriedade intelectual através de
norma infraconstitucional, que em tempos atuais encontra amparo na
Lei n® 9.279/96 — Lei da Propriedade Industrial. Referida protecdo legal
a propriedade intelectual ndo como uma forma perpétua de exercicio do
Direito de Propriedade Industrial, mas através do periodo estabelecido em
lei para a referida tutela, garante o enfrentamento de questdes econdmicas
que poderiam ser alegadas como praticas de truste, firmadas sob a alegacao
de monopolios ou cartéis.

Pelo contrario o tempo legalmente aprazado garante haja a
exploragdo econdmica exclusiva do produto inventado ou na sua condi¢ao
de melhorado, aprimorado ou atualizado pela Pessoa Juridica que viabilizou
sua inser¢ao no mercado de consumo, de modo suficiente a obter lucros
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e assim, garantir sua sustentabilidade frente a crise econdmica vivenciada
no pais ha tempos, de forma legitima, licita e ética.

Dessa maneira, se justifica a presente pesquisa, ou seja, pela
demonstragdo tedrica de que a observancia da lei em garantir-se a tutela
da propriedade intelectual e o prazo legalmente aprazado para que haja a
exploracdo economica exclusiva pelo detentor do Direito a propriedade
intelectual ou industrial de sua invencdo ou modelo de utilidade, nao fere
0s principios constitucionais, pelo contrario garante-os e em sendo assim,
propicia uma maneira de enfrentamento e superagao da crise por parte das
pessoas juridicas detentora desse direito.

Ainda ha que se ressaltar o fato de ser a questdo envolvendo a
propriedade intelectual na atualidade uma das maneiras de se difundir
as praticas legais de sua prote¢do, como uma decorréncia do principio
constitucional da legalidade; uma vez que ninguém poder alegar ignorancia
da lei para justificar o seu ndo cumprimento, torna legitima a garantia pela
protecdo no prazo estabelecido pela lei.

No entanto, embora a tematica seja de extrema relevancia, a
presente pesquisa ndo teve por finalidade colocar um ponto final na questao,
mas tdo simplesmente ampliar as discussdes de maneira a popularizar os
conceitos e abordagens realizadas a partir do espago académico.

1 INOVACAO TECNOLOGICA, UMA NECESSIDADE DAS
EMPRESAS

Atualmente a inovagdo compde a agenda da maior parte das
empresas, haja vista o art, 966, do Codigo Civil vigorante estabelecer que a
atividade empresarial econdmica ¢ a aquela exercida profissionalmente de
maneira organizada para a producao ou a circulagdo de bens e servigos, com
a finalidade precipua de obtencao de lucro. Como ressalta GONCALVES
NETO, 2016, p. 75:

O simples exercicio de uma atividade econdmica, porém,
néo basta para caracteriza-lo. E preciso que tal atividade seja
exercida com habitualidade, em carater profissional, ficando
afastados do conceito, destarte, aqueles que a exercem para
amadorismo, por puro diletantismo ou em carater eventual.
O empresario ¢ um profissional do mercado e, portanto, um
perito na produgdo ou na circulagdo de bens ou de servigos,
que, por isso, almeja obter resultados lucrativos nesse
desiderato.
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Referida protecdo legal vem de encontro com os principios
constitucionais do Direito a Propriedade, da Livre Iniciativa, da Fun¢ao
Social, da Livre Movimentacao de Capitais, da Preservagao da Empresa,
dentre outros, que ndo podem ser desprezados, devendo ao contrério,
serem evidenciados:

Superado o positivismo, com o surgimento do pds-
positivismo ou neopositivismo, os principios foram elevados
a condicao de espécie do género norma. Nao apenas isso, 0s
principios passaram a ter total hegemonia e preeminéncia,
denominados pela doutrina de mandamentos de otimizagéo,
¢ dizer, normas que ordenam que algo seja cumprido na maior
medida possivel, a luz das possibilidades faticas e juridicas
existentes. Apontam as dire¢des que as normas devem trilhar.
[luminam a interpretacdo da norma-regra e fazem aflorar sua
inteligéncia, sua esséncia. (CHAGAS, 2016, p. 51).

A inovagao, inclusive, pelo uso crescente da informatica e tudo
que a envolve tem forcado o desenvolvimento de tecnologias cada vez
mais avancadas, fruto da Quarta Revolugao Industrial (SCHWAB, 2016,
p. 15-17), o que tem gerado mudangas na condi¢@o da vivéncia humana.

A quarta revolucdo industrial, estd levando as empresas a
serem referidas como Industria 4.0, inclusive, pelo uso de tecnologias
que a habilitam a fornecer servigos e a produzir produtos inovadores de
forma crescente e continua, pois, o conceito implica a integragdo dessas
tecnologias no processo produtivo.

Tais tecnologias sdo: IoT - Internet das Coisas; Computagdo em
Nuvem; Big Data; Robdtica Avancada; Manufatura Aditiva; Manufatura
Digital; Integracao de Sistemas; e Seguranga Digital e, todas elas envolvem a
producdo continua de recursos que as tornem cada vez mais moderna e eficaz.

Essa realidade demanda invengdes ou melhorias nas ja existentes
de maneira a promover sua continuidade e oferta no mercado de consumo,
que abrange a sociedade, de maneira que seja realizada com custos cada
vez menores, popularizando seu acesso e portando, fazendo com que haja
circulacao de riquezas, gerando lucro para as empresas.

Ainovagdo se apresenta como o meio através do qual se possibilita
as empresas manterem-se no mercado, €, dado a competi¢ao havida entre
elas, no entanto, buscam a garantia de exploragao econdmica de mercado
de forma exclusiva.

Essabuscaleva as empresas aos meios de protecdo a inventividade,
apropriedade industrial ou intelectual, muitas vezes, ndo sendo interessante
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o sigilo industrial, mas tdo simplesmente garantir-se por um periodo seu
direito de exploracdo economica de forma exclusiva, haja vista terem
consciéncia de que logo surgira outra tecnologia que a sucedera.

1.1 Da inovacao a protecio da propriedade industrial

Como se v€ a inovacdo sera uma constante nos mais variados
segmentos empresariais € industriais no pais, haja vista, quererem se
manter como seus produtos e servigos inseridos no mercado econémico,
para que haja a obtencdo do lucro, que € o objetivo perseguido por elas.

A inovagao leva a geracdao de riquezas, na medida em que os
processos inventivos ndo param, sendo fruto de uma necessidade, de um
lado das empresas, como ja referido, e de outro, da sociedade que necessita
de meios e recursos que possam vir a facilitar sua vida e ainda, a resolver
problemas que se apresentam cotidianamente; muitas vezes gerando
melhoria na condicdo de um produto, o que ¢ referido legalmente como
modelo de utilidade.

Tal realidade foi reconhecida pelo legislador patrio, que achou
por bem regulamentar e incentivar a inovagao, através da Lei n° 10.973,
de 2 de dezembro de 2004, definindo dentre outras coisas, em seu art. 2°,
inciso II, a criagdao, como sendo: invengdo, modelo de utilidade, desenho
industrial, programa de computador, topografia de circuito integrado,
nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada e qualquer outro
desenvolvimento tecnolégico que acarrete ou possa acarretar o surgimento
de novo produto, processo ou aperfeigoamento incremental, obtida por um
ou mais criadores.

Nao se concebe a vida em sociedade atualmente sem o uso de
tecnologias, inclusive, o mesmo ocorrendo com as empresas ¢ industrias,
assim, a funcdo da lei, serd com relagdo as pessoas, tanto juridicas, como
fisicas, garantir-se seus direitos e o cumprimento de suas obrigagdes, de
forma a proporcionar seguranga a estas relagdes, haja vista, envolverem o
mercado financeiro, atingindo a todos (HAHN, 2018, p. 3):

A era da Internet Industrial ja comegou e ela une maquinas
inteligentes, analise computacional avangada e trabalho
colaborativo entre pessoas conectadas para gerar profundas
mudangas ¢ trazer eficiéncia operacional para setores
industriais diversos: manufatura, transporte, energia e satude.
Analistas indicam um mercado potencial de USS$ 15 trilhdes
em 15 anos. Gigantes globais como GE e Intel, empresas de
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tecnologia no geral, universidades e institutos de pesquisa
trabalham para vencer desafios técnicos, como nivel de
seguranca viavel para troca de informagdes sensiveis e
criagdo de padrdes e referéncias para a interoperabilidade
entre maquinas e dispositivos. Para acelerar esse processo
e fomentar colaboracdo entre os participantes dessa
comunidade, foi criado, nos Estados Unidos, em 2014, o
Consoércio de Internet Industrial (IIC), com cerca de 250
associados, de 30 paises. No entendimento das empresas
participantes, nés ja dispomos da tecnologia para criar
solugdes inovadoras, e boa parte do esfor¢o do consorcio
estd em criar projetos pilotos (testbeds) que coloquem em
pratica as novas ideias.Aqui no Brasil, inspirados no modelo
do IIC e buscando inserir o pais nesta revolugdo, a Pollux,
a Fiesc/Ciesc e a Embraco fundaram, em agosto de 2016,
a Associacdo Brasileira de Internet Industrial. A ABII visa
divulgar e fortalecer a Internet Industrial no Brasil e criar
um féorum permanente de discussdes sobre o tema, além
de intercambio tecnoldgico ¢ de negdcios com parceiros
internacionais, promogé@o do desenvolvimento econdmico e
geracdo de emprego.

Em vigor, a Lei de Propriedade Industrial, Lei n® 9.279 de 14 de
maio de 1996, procura proteger e garantir a inventividade e o modelo de
utilidade e demais criagdes, para o autor ou para o seu detentor, proprietario
através de cessdo de direitos ou ainda, para a empresa quando se tratar de
empresa cujo capital social pertenca mesmo que de forma minoritaria a
Unido ou demais entes federativos e suas entidades autorizadas.

No que diz respeito as empresas publicas hd que se salientar que
a Lein® 10.973/04, dispde em seu art. 5°, que estdao autorizadas a participar
minoritariamente do capital social de empresas, com o proposito de
desenvolver produtos ou processos inovadores que estejam de acordo com
as diretrizes e prioridades definidas nas politicas de ciéncia, tecnologia,
inovacao e de desenvolvimento industrial de cada esfera de governo.

E em seu § 2° estabelece que a propriedade intelectual sobre os
resultados obtidos pertencera a empresa, na forma da legislagao vigente e
de seus atos constitutivos.

Portanto, a protecdo a propriedade intelectual além de ser um
direito, se apresenta como um dever se analisada sob a égide da ética, da
legislag@o vigorante e pelos interesses que a envolvem.
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2 APROTECAO LEGAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

O Direito de Propriedade ¢ um direito constitucional, que
ocupa um espago no rol das liberdades publicas, previsto no art. 5°,
caput da Constituicdo Federal/88, que se apresenta como um conjunto
institucionalizado de direitos do ser humano, com vistas a protecao
da dignidade da pessoa humana. No que se refere a propriedade ndo
estabeleceu a Constituicdo ser ela material ou imaterial, o que leva a
crer que nao ha distincdo quanto a qual propriedade se refere, em sendo
assim, a propriedade industrial, que se caracteriza por ser uma propriedade
imaterial, encontra também o amparo constitucional.

Na Lei de Incentivo a Inovagao, a defini¢do de criagdo envolve
invencdo, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de
computador, topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar
essencialmente derivada e qualquer outro desenvolvimento tecnologico
que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou
aperfeigoamento incremental, obtida por um ou mais criadores, ou seja, ela
reconhece qualquer criagdo que advenha do intelecto humano.

Portanto, todas elas deverdo ser amparadas e protegidas, tendo
seus respectivos registros efetuados nos termos do que determina a Lei
de Propriedade Industrial, quando nela se enquadrar e ainda, na Lei de
Software, Lei n° 9.609/98 e na Lei de Direito Autoral, Lei n® 9.610/98, haja
vista, cada uma delas oferecer um tipo de prote¢do autor, dependendo do
tipo de criagao/obra.

No entanto, mesmo havendo esse direito, alguns ndo o reconhecem
e mencionam haver uma protecao legal ao detentor do poder econémico,
sem estarem levando em consideragdo em seus argumentos o fato de haver
uma criacao intelectual, que demanda protegao legal.

No que se refere a propriedade industrial, essa protecdo legal
¢ especifica, pois, ird garantir a exploragdo econdmica por parte dos
empresarios, dos produtos por eles desenvolvidos, de forma exclusiva, no
tempo pela lei estabelecido.

A esse respeito esclarece CRUZ, 2018, p. 160, mencionando que:

Na verdade, o direito de propriedade industrial ¢ espécie
do chamado direito de propriedade intelectual, que também
abrange o direito autoral e outros direitos sobre bens
imateriais. Pode-se dizer, pois, que o direito de propriedade
intelectual é género, do qual sdo espécies o direito do
inventor (direito de propriedade industrial), intrinsecamente
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ligado ao direito empresarial, e o direito do autor (direito
autoral), mais ligado ao direito civil. O que o direito de
propriedade industrial e o direito autoral tém em comum,
pois, € o fato de protegerem bens imateriais, que resultam
da atividade criativa do génio humano, e ndo de forcas
fisicas, razdo pela qual sdo agrupados sob a denominagéo
comum de direito de propriedade intelectual. Ressalte-se,
todavia, que embora o direito do autor e o direito do inventor
sejam ambos agrupados sob a rubrica genérica intitulada
direito de propriedade intelectual, como visto, ha relevantes
diferencas entre eles, sobretudo no que se refere ao regime
de protecao juridica aplicavel, e isso se d4, sobretudo, porque
o direito autoral protege a obra em si, enquanto o direito de
propriedade industrial protege uma técnica.

Essa diferenca ¢ importante em razdo do fato de que o objeto
tratado na presente pesquisa se trata de questdes envolvendo a propriedade
industrial, pois, as diferencas havidas entre eles, no que tange as legislagoes
que amparam tais direitos e suas respectivas formas de registro, levam a sua
analise sob diferente angulos e, o interesse do tema, esta consubstanciado
no fato de ser a propriedade industrial um regime juridico-empresarial, que
tutela as criagdes que t€m por fulcro a exploragdo de atividades econdmicas.

As criagdes merecem e por essa razao t€m tido protegao especifica,
um “olhar” mais acurado haja vista estarem sendo concebidas para
realidades novas, que socialmente tém trazido mudancas significativas,
de cunho econdémico, financeiro e juridico, com atualiza¢des galopantes e
reflexos inimaginaveis, tanto positivos quanto negativos, que acabam por
gerar uma crise nas empresas.

2.1 O objeto de protecao legal da propriedade industrial

A tutela do direito de propriedade intelectual ¢ concebida pela
Lei de Propriedade Industrial — LPI, Lei n® 9.279/96, estabelecendo o rol
dos bens que dao ensejo a essa protecdo no seu art. 2°, considerando que:
“a protegdo dos direitos relativos a propriedade industrial, considerado o
seu interesse social e o desenvolvimento tecnologico e econdmico do Pais
efetua-se mediante:

Concessao de patentes de invencao e de modelo de utilidade;

Concessao de registro de desenho industrial;

Concessao de registro de marca,;

Repressao as falsas indicagdes geograficas; e,
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Repressdo a concorréncia desleal.

Como se constata, os bens sujeitos a tutela legal de propriedade
industrial s3o a invencdo e modelo de utilidade (NEGRAO, 2017, p. 137)
através da concessdo de patentes e de sob a forma de registro, a marca e o
desenho industrial.

A importancia de se tutelar tais direitos relacionados a criagao
intelectual humana no que diz respeito a invencao e ao modelo de utilidade,
consiste no fato de que através dela € possivel haja a exploragdo econdmica
do produto disponibilizado no mercado de forma exclusiva, garantindo ao
detentor da patente, os proveitos econdmicos de sua criacado.

Como decorréncia, a maior parte das invencdes ¢ modelos de
utilidade sao desenvolvidos como produtos e ou servigos, apds serem
concebidos em larga escala pela industria, sendo colocados a venda no
mercado de consumo, gerando para a pessoa juridica que o desenvolve
como produto ou servigo, dividendos.

Tais valores promovem a circulagdo de riquezas, gerando o
desenvolvimento na medida em que fornece meios de subsisténcia as
empresas, que necessitam possuir um giro de capital para que possam
trabalhar de maneira eficaz.

Sob essa linha de raciocinio foi realizado um debate com
representantes do governo, de empresas e outras entidades, no 2° Seminario
Inovagdo no Brasil', realizado em 13 de agosto de 2018, no Museu da
Imagem e do Som, em Sao Paulo, onde foram contemplados alguns
entraves para o desenvolvimento do pais.

Segundo o gerente-executivo de Politica Industrial da CNI —
Confederagdo Nacional da Industria, Jodo Emilio Gongalves, “essa agenda
de difusao de tecnologias [que inclui organizagao das empresas € inovacao]
terd peso importante na geracao de renda e de empregos no pais, e precisa
entrar na pauta da industria 4.0” (MAIA, 2018, p. 10-11).

Como se pode constatar, ha uma politica publica, que aliada as
industrias visa o desenvolvimento de tecnologias inovadoras de forma
crescente, pois, ja houve a conscientizagdo tanto do governo, como das
empresas da necessidade de acompanhar as mudancgas preconizadas pela
quarta revolucdo industrial.

No entanto, a ciéncia do Direito ocupa seu espago no “mundo
do dever ser”, que necessita ter como objetivo a persecu¢do constante da
necessidade de se tutelar tais direitos oriundos da criagdo intelectual, para

' FOLHA DE SAO PAULO, 16 de agosto de 2018, pag.10-11. Inovacio tecnologica
depende de mudanca de cultura e de gestdao. Reportagem: Beatriz Maia.
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que se possa garantir a efetivagdo da justica, haja vista, as leis positivadas ndo
garantirem por elas mesmas haja o respeito a dignidade das pessoas humanas.

Em sendo assim, as criagdes intelectuais, deverao ser protegidas
nos termos da lei de propriedade industrial, mesmo que esta apresente falhas
e esteja desatualizada, haja vista ser ela o instrumento legal vigorante a
promover esse tipo de tutela, como decorréncia do preceito constitucional
que como parte dos direitos e garantias individuais estabeleceu no
inciso XXIX, do art. 5°, que a lei cuidard de assegurar aos autores dos
inventos industriais privilégio temporario para sua utilizacdo, bem como
protecdo as criagdes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de
empresas € a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e
o desenvolvimento tecnologico e economico do pais.

Como se vé€, as questdes levantadas no presente trabalho vém
de encontro com o preconizado em lei e também pelas politicas publicas
de desenvolvimento e pelo pensamento dos representantes das industrias
(MAZZUCATO, 2014, 314 p.) que reconhecem a necessidade de tutela
desses direitos, como possibilidade de crescimento e desenvolvimento
do pais, consequentemente levando as industrias a superarem a crise
econdmica que existe no pais.

2.2 O posicionamento utilitarista da propriedade industrial

Desde as concepgdes utilitaristas de Jerimy Bentham
(e-BIOGRAFIA, 2018), filésofo inglés no século XVIII, que a ciéncia do
Direito aplica os conceitos dessa teoria em alguns institutos servindo-lhes
de referencial teorico a fundamenta-los; dentre outros, nos direitos oriundos
da propriedade industrial haja vista serem inerentes a defesa da propriedade
intelectual se justificar na medida em que promovem o progresso da
ciéncia, sendo 1til ao desenvolvimento do pais e ao enfrentamento da crise
pelas industrias brasileiras, como se poder ver presente no inciso XXIX,
do art. 5°, da Constitui¢ao Federal de 1988, ja mencionado.

Em defesa do utilitarismo esta o fato de que os lucros gerados
em decorréncia do privilégio de poder se utilizar, de forma exclusiva os
frutos oriundos da criacdo intelectual, encontra-se no fato de que de forma
efetiva se estd a promover a superacao da crise econdmica vivenciada no
pais, pela circulag¢do de riquezas que gerara, refletindo de modo direto na
industria que detém a propriedade sobre o invento e modelo de utilidade.
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Ademais, esse fato sendo concretizado, acabaria por gerar
credibilidade de retorno monetario concreto, levando as industrias a
investirem cada vez mais em pesquisas, desenvolvimento de novos produtos
e servicos e ainda, modelos de negdcios, cujo fulcro seria a promogao da
inovacao, para inserirem tais produtos no mercado de consumo.

Nesse sentido as empresas tém procurado uma governanca
juridica para empreenderem com segurancga, o que significa estar presente
o direito no empreendedorismo, o que na pratica tem sido nomeado como
“entrepreneurship law”, dessa maneira ressaltam LOPES & TEIXEIRA,
2017, p. 8-9, mencionando que:

Pensar em empreendedorismo importa, necessariamente,
tratar da ja mencionada inovagdo. E uma responsabilidade
ainda maior quando se busca o meio eletronico. Esse ¢ um
desafio, pois, além da disciplina e esfor¢o, inovar exige de
nds quebrar a tradicional tendéncia de aprender a repetir
padrdes. O empreendedor, digital ou ndo, também ¢ refém
de determinadas tendéncias. Uma delas pode ser ilustrada
quando se observa o que ocorre em inumeras consultorias.
O cliente normalmente discorre sobre suas dificuldades,
desafios, problemas especificos e tem a convicgdo de que
ja possui o diagndstico. Ele recomenda a solugdo nos
moldes que conhece e que considera eficazes. Contudo, os
consultores mais experientes reconhecem essa pratica e
ndo se limitam a desenvolver ou vender o produto, solugdo
exatamente igual a descrita pelo cliente. Ao contrario,
buscam, via questionamentos inteligentes, aprofundar seus
conhecimentos acerca das premissas em tela e, a partir de
entdo promovem seu proprio diagndstico, que, eventualmente,
pode até coincidir com o do cliente. Se ndo agir dessa maneira,
qualquer empresario ou consultor estabelece riscos iminentes
por nao considerar aspectos de seguranga necessarios a
projetos de qualquer natureza. Entre os importantes aspectos
a considerar, destacamos os juridicos.

Portanto, ndo se pode perder de vista a no¢ao de que a inovagao
traz através da velocidade com que ocorre e pelos negocios “incomuns”
digitais que envolvem préticas licitas e até criminosas, como a denominada
ciberespionagem (PAGLIUSI, 2018), a necessidade de promover as
empresas/industrias, a seguranca juridica necessaria a tutela dos produtos
e servigos que cria e disponibiliza no mercado de consumo, o que somente
ird se dar com o devido respeito as normas da propriedade industrial.
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A titulo de ilustracdo, como um exemplo da necessidade de se
promover seguranga juridica nos negécios que envolvem a inovagdo
tecnologica nas empresas, se pode mencionar a disputa judicial envolvendo
duas grandes empresas, a Gradiente e a Apple, pelo direito exclusivo no
Brasil da marca iPhone, que foi langada em 2007, por Steve Jobs. No ano
de 2000 a Gradiente protocola pedido de registro do nome no Instituto
Nacional de Propriedade Industrial — INPI, tendo seu direito reconhecido
oito anos depois, no entanto, em grau de recurso, a Apple reverteu a decisao
no Tribunal, derrotando a Gradiente e o Instituto Nacional de Propriedade
Industrial (AGRELA, 2018).

A falta de seguranca juridica leva a prejuizos imensuraveis,
uma vez que viola direitos, projetos e informagdes industriais, gerando
responsabilizacdo civil, criminal e em alguns casos, inclusive,
administrativos, sendo uma condicao de efetivo €xito para as empresas,
a seguranca juridica aplicada as inovagdes, tecnologias habilitadoras,
negocios digitais e demais recursos oriundos do uso da web, se traduzindo
em necessidade frente a utilidade que representam para as industrias que se
amoldam as tendéncias trazidas pela quarta revolugao industrial.

3 TENDENCIA DE INTERNACIONALIZACAO DO DIREITO
DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Importante destacar que os negdcios que envolvem a Industria
4.0, possuem duas vertentes, pois, de um lado hé os produtos e/ou servigos
que desenvolve para inser¢do no mercado de servico e, de outro, a forma
como se da sua consecug¢do, ou seja, a maneira como sao desenvolvidos.

Num raciocinio logico, somente se ¢ capaz de desenvolver
produtos e/ou servicos inovadores, através de tecnologias inovadoras,
através do uso de tecnologias habilitadoras, ou seja, tecnologias avangadas
que possibilitam o desenvolvimento de outras mais inovadoras, desde que
levado em consideragdo o produto e/ou servico desenvolvido em face do
objeto constante do contrato social que instituiu de per si, cada empresa.

Para se atender a necessidade que envolve todo esse tipo
de producgdo, atualmente, com automacdo de ponta, dado a precisao
e beneficios que levam em conta a redu¢ao de custos e diminui¢ao de
encargos para as empresas, se torna premente relagdes, inclusive de
cunho internacional entre as empresas, o que levou ao desenvolvimento
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do Comércio Exterior, que acabou por determinar uma regulamentacdo
especifica, para tais praticas negociais.

Essas praticas comerciais entre os paises levou o Brasil a firmar
um acordo internacional também relacionado a prote¢do da propriedade
industrial, que teve inicio com a Convencao da Unido de Paris — CUP,
visando a uniformizar as normas entre varios paises signatarios.

Na conven¢do restou estabelecido o tratado internacional
denominado Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights — TRIPS?, posteriormente no Brasil foi promulgado o Decreto n°
1.355, de 30 de dezembro de 1994, que incorporou os resultados da rodada
Uruguai de negociagdes comerciais multilaterais do General Agreement
on Tariffs and Trade - GATT, assinada em Maraqueche, em 12 de abril de
1994, dando origem a Organiza¢do Mundial do Comércio — OMC.

Importante salientar que em 1946 o mundo se encontrava dividido
politicamente, sendo este um reflexo das consequéncias oriundas da
Segunda Grande Guerra, com vistas a superarem esse momento historico,
vinte e trés paises negociaram alternativas para combaterem intimeras
barreiras comerciais que pairavam sobre as nagdes internacionais que
ameagavam, inclusive, a economia das principais poténcias mundiais,
levando a criacao do Acordo Geral sobre Tarifas ¢ Comércio - GATT.

Sob a égide dessa situacdo, regulando o cenario econdmico
estrangeiro o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio — GATT teve seu
fundamental papel, mas acabou vindo a ser substituido no ano de 1994
quando, durante a Rodada do Uruguai de Negociagdes Comerciais
Multilaterais, foi criado o Agreement on Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights — TRIPS, que em linhas gerais o TRIPS visou
estabelecer o minimo de prote¢do aos direitos de propriedade intelectual,
com vistas a facilitagdo do comércio internacional entre membros da
OMC signatarios do acordo. Dessa maneira se estabeleceu o minimo
de protecdo as patentes ou sistemas sui generis para todas as areas do
conhecimento, incluindo farmacos, produtos alimenticios e criagdes
vegetais (CARVALHO et al, 2002).

Dentro do contexto nacional e internacional, o TRIPS representou
uma grande evolug@o no processo atual de homogeneizagdo internacional
dos institutos juridicos relativos a propriedade intelectual (YAMAMURA,
2002, v.6., p. 382-384.), sendo que estabeleceu em seu art. 67 que:

2 INPI - Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights — TRIPS.
Disponivel em: http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf Acesso em:
28.08.2018.

Anais do I Congresso de Direito, Propriedade Intelectual e
Desenvolvimento Econémico-Social 61



a fim de facilitar a aplicagdo do Acordo, os paises
desenvolvidos Membros, a pedido, e em termos e condi¢des
mutuamente acordados, prestardo cooperacdo técnica e
financeira aos paises em desenvolvimento Membros e de
menor desenvolvimento relativo Membros. Essa cooperagdo
incluira assisténcia na elaboragdo de leis e regulamentos sobre
protecdo e aplicagdo de normas de protecdo dos direitos de
propriedade intelectual, bem como sobre a prevengao de seu
abuso, e incluird apoio ao estabelecimento e fortalecimento
dos escritorios e agéncias nacionais competentes nesses
assuntos, inclusive na formagdo de pessoal. (AGRELA,
2018).

Também, buscou oferecer aos paises signatarios o equilibrio
necessario para os direitos de propriedade intelectual, adotando medidas
de protecdo que evitasse entre eles, o abuso de direito. Como resultado
do compromisso firmado, restou promulgada a Lei n® 9.279/96 - Lei de
Propriedade Industrial, sendo a legislacao nacional vigorante até a presente
data.

3.1 A propriedade industrial, as tendéncias da Industria 4.0 e as
legislacOes nacionais e internacionais

Frente as mudancas preconizadas pelo momento historico
vivenciado com relagdo as industrias e o movimento institucionalizado pela
Quarta Revolucao Industrial, que insere cotidianamente novas tecnologias
no mercado de consumo, nao resta alternativa aos paises do mundo, que
reconhecer estarem as legislagcdes obsoletas/ultrapassadas, ndo atendendo
a demanda trazida pelo boom de inovagdes que sdo produzidas a titulo de
produtos e de servigos.

Resta reconhecer que as tecnologias habilitadoras, tais como
IoT ou IloT, Big Data, Manufaturas Digitais (BARROS FILHO &
LIMA, 2017, p. 146), que oferecem a possibilidade de inovarem em seus
produtos e servigos, também necessitam de regulamentacao, pois, sdo para
as empresas que as produzem, também produtos.

Ressalta Thiel (2014, p. 7), que sendo um dos fundadores do
PayPal e investidor de centenas de startups, incluindo o Facebook,
vislumbra que o proximo Bill Gates ndo criard um sistema operacional, o
proximo Larry Page ou Sergey Brin ndo desenvolvera um mecanismo de
busca e o proximo Mark Zuckerberg ndo fundara uma rede social, portanto,
diante dessa realidade obscura, de que se tem conhecimento de que havera

Anais do I Congresso de Direito, Propriedade Intelectual e
Desenvolvimento Econdémico-Social 62



um outra revolugdo industrial, que ja estd acontecendo nesse momento,
cabera a sociedade, através do Estado, estabelecer limites legais para que
nao haja lesdes a direitos de cidadaos, das empresas e da propria sociedade.
O que se necessita sdo legislacdes, tanto nacionais como
internacionais que estabelecam parametro de condutas a respeitarem a
propriedade industrial, mas que ao mesmo tempo possam acompanhar a
evolucdo tecnologica, que desconstruiu a realidade tanto das empresas
quanto das estruturas legais e politicas que possibilitavam certa seguranca
de mercado pela legitimacao que lhes dava a lei e em especial a garantia
de exploragdo econdmica exclusiva por parte das inddstrias que possuiam
mentes capazes de inovar através de seus inventos € modelos de utilidade.
Como a maior parte dos produtos e servigos atuais possui algum
vinculo em sua forma com tecnologias de ponta, inovadoras e habilitadoras,
com inser¢dao no mundo digital, virtual e da informética, trazendo conceitos
novos, tais como: obsolescéncia programada (MARTINEZ, 2018), constante
dos contratos de utilizagdo de produtos de informatica com prazo definidos
para nao mais corresponderem pelo decurso do tempo as necessidades e
anseios de seus usuarios, das empresas que os produzem no que diz respeito
a persecucao do lucro e nem da sociedade com relagdo ao lixo eletronico
de complexo descarte que produzem; dentre outras questdes, também
a maneira de regulamenta-los ja ndo estd atendendo as necessidades que
estdo sendo impostas por obviedade pelo proprio sistema tecnologico atual.
Nessa condi¢do ha que se ponderar que além da lei especial que
trata a regulamentar a propriedade industrial, os contratos sdo atualmente,
o meio mais eficaz de se garantir a propriedade industrial sem imposi¢ao
de rigidez absoluta, seja, através da licenca de uso, da transferéncia de
propriedade, dacessdodeuso, dentre outros, que delimitam emsuas clausulas
condi¢des de utilizagdo, tempo de vigéncia, meios de responsabilizacao
civil, sujeitos envolvidos, os aspectos legais, manutengdo e varios outros
aspectos de interesse comercial e juridico.
Ressalta Azevedo (2016, p. 24), dentre outros fatores que:

Nao estabelecer contrato rigido pode ser uma estratégia
contratual das partes. Em outras palavras, as partes podem
decidir deixar o contrato incompleto para economizar
os custos de transagdo. O uso de contratos incompletos
¢ recorrente no setor de tecnologia, em razdo da natureza
dindmica do negocio, visto que sdo necessarios diversos
investimentos num cendario de incerteza.
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O que necessita restar evidenciado ¢ a necessidade de se garantir
seguranga aos negocios juridicos empresariais, mesmo que sob uma
nova perspectiva, para que possam surtir os efeitos almejados pelos
empreendedores, no sentido de que queiram continuar a investir diante da
possibilidade de crescimento e expansdo de seus negdcios.

CONSIDERACOES FINAIS

A busca pela manutencdo no ranking do mercado econémico
leva as empresas a investirem de forma continua em inovacao, por outro
lado, ndo basta tdo somente ter essa postura, mas ha que se ajustar aos
anseios das demandas trazidas pela quarta revolucdo industrial que se
acha em pleno andamento.

As pessoas juridicas de Direito Privado, para se consolidarem no
mercado de maneira atuante a estarem inseridas no mercado econdmico
haverdo de produzir e inserir produtos e servicos cada vez mais
desenvolvidos tecnologicamente, com vistas a ndo serem atingidas ou
sofrerem os efeitos da crise econdmica que afeta o pais.

Para tanto, o Estado precisa garantir as essas pessoas 0s meios
legais de protecdo juridica a propriedade intelectual dos produtos
criados e dos servigos desenvolvidos, sejam estes uma invengao ou um
modelo de utilidade.

A protecdo legal vigorante para produtos e servigos tidos
como inveng¢do ou modelo de utilidade ¢ uma decorréncia de principios
constitucionais que garantem a propriedade e a legalidade dos atos, além
dos especificos atinentes as fungdes da empresa, por ser ela um sujeito de
direitos e obrigagdes, por ser detentora de personalidade juridica quando
de acordo com os requisitos de formalizagado legais.

A Constituicdo Federal de 1988 autoriza haja a regulamentagado
legal a essa tutela da propriedade intelectual através de norma
infraconstitucional, que estd atualmente sob o amparo da Lei n® 9.279/96
— Lei da Propriedade Industrial.

Assim, a protecao legal a propriedade intelectual se da ndo como
uma forma perpétua de exercicio do Direito de Propriedade Industrial, mas
através do periodo estabelecido em lei para a referida tutela as invengdes
ou aos modelos de utilidade, garantindo o enfrentamento de questdes
econOmicas que poderiam ser alegadas como praticas de truste, firmadas
sob a alegacdo de monopodlios ou cartéis.
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O tempo legalmente aprazado serve como um garantidor para
que a exploracdo econdmica exclusiva do produto inventado ou na sua
condi¢do de melhorado, aprimorado ou atualizado pela Pessoa Juridica,
seja exercido pelo periodo estabelecido pela lei.

Dessa forma havera a inser¢ao deles no mercado de consumo, de
modo suficiente a obter lucros e assim, garantir sua sustentabilidade frente a
crise econdmica vivenciada no pais ha tempos, de forma legitima, licita e ética.

Os resultados da presente pesquisa foram frutiferos, na medida
em que foi possivel se demonstrar teoricamente de que a observancia da
lei em garantir-se a tutela da propriedade intelectual e o prazo legalmente
aprazado para que haja a exploracao econdmica exclusiva pelo detentor do
Direito a propriedade intelectual ou industrial de sua inven¢ao ou modelo
de utilidade, ndo fere os principios constitucionais, pelo contrario garante-
os € em sendo assim, propicia uma maneira de enfrentamento e superacao
da crise por parte das pessoas juridicas detentora desse direito.

Também se deve reconhecer o fato de ser a questdo envolvendo
a propriedade intelectual na atualidade uma das maneiras de se difundir
as praticas legais de sua protecdo, como uma decorréncia do principio
constitucional da legalidade; uma vez que ninguém poder alegar ignorancia
da lei para justificar o seu ndo cumprimento, torna legitima a garantia
pela protecdo no prazo estabelecido pela lei para que haja sua exploragdo
econdmica de forma exclusiva.

Por fim, salienta-se a importancia das questdes levantadas
no presente trabalho, ndo excluem a possibilidade de haverem outras
ou mesmo que venham a ser com o decurso do tempo modificadas ou
retificadas, assim, em momento algum houve a pretensao de se esgotar a
tematica, mas simplesmente ampliar os espagos de discussdes, de maneira
a popularizar os conceitos e abordagens realizadas no ambito da academia.
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TRADE DRESS: A EXPERIENCIA BRASILEIRA NA
TUTELA JURIDICA DE DIREITOS INTERSECCIONAIS DE
PROPRIEDADE INTELECTUAL

ANDRADE, Victor Luiz Pereira de*
SOUZA, Moénica Lima de**
CANAVEZ, Luciana Lopes™**

RESUMO: O chamado trade dress ¢ um direito interseccional de propriedade intelectual, por, aos
olhos do direito nacional, situar-se em intersec¢ao de distintos institutos juridicos. Estes institutos sdo:
o direito referente a marca, o direito referente ao desenho industrial e a prote¢ao contra a concorréncia
desleal. Nuclearmente, o trade dress situa-se dentre os possiveis objetos do direito de marcas, visto
que se trata de um meio de identificacdo de um produto ou negdcio que ndo se utiliza de linguagem
em sentido estrito, mas sim em sentido lato, podendo se manifestar através de formas, simbolos
e cores. O Direito brasileiro protege a figura da marca tridimensional, entretanto, em matérias
especificas relacionadas ao trade dress, o sistema judiciario termina por utilizar-se da vedagdo a
concorréncia desleal como principal instituto juridico no tratamento da questéo. Dentro da discussao
levanta-se, ainda, os limites da prote¢do dada aos desenhos industriais, visto que a utilizagdo de
simbolos e padrdes visuais também ¢ integrante do trade dress acaba inferindo diretamente para com
a protegdo dos direitos de propriedade industrial envolvidos. Assim, este trabalho objetiva investigar
e expor, através dos métodos dedutivo bibliografico e empirico documental, o entendimento patrio
do instituto do trade dress, utilizando como exemplo o demonstrado pelos tribunais no caso Fors
vs. Coca-Cola, com a finalidade de oferecer uma melhor compreensao de seus desdobramentos na
pratica juridica brasileira, além de oferecer uma perspectiva critica acerca das possiveis utilizagdes
de institutos juridicos interseccionais como via predatoria voltada a inviabilizar a atuagdo de micro
e pequenas industrias. Os métodos procedimentais utilizados séo o juridico dogmatico e o estudo de
casos, utilizando como marco tedrico fundamental as obras dos autores: Denis Borges Barbosa; José
Carlos Tinoco Soares; Holly Hogan; Scott C. Sandberg; Nicholas DiMarino; Tracy-Gene G. Durkin;
Julie D. Shirk; e Thomas S. O’Connor.

Palavras-chave: trade dress. marca. desenho industrial. propriedade intelectual. concorréncia
desleal.
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ABSTRACT: Trade dress is an intersectional intellectual property right, as it is, within the Brazilian
legal system, located at the intersection of different legal institutes. These institutes are: trademark
law, industrial design law and the protection against unfair competition. Objectively, trade dress
is located among the possible objects of trademark law, since it is a means of identifying a product
or business that does not use language in a strict sense, but in a broad sense, and can manifest
itself through shapes, symbols and colors. Brazilian law protects the figure of the three-dimensional
mark, however, in specific matters related to trade dress, the judicial system ends up using the
prohibition against unfair competition as the main legal institute in dealing with the issue. Within
the discussion, the limits of protection given to industrial designs are also raised, since the use of
symbols and visual patterns is also part of the trade dress and, in cases such as Fors vs. Coca-cola,
they directly infer in the protection of the industrial property rights involved. Thus, this work aims
to investigate and expose, through bibliographic and empirical documentary deductive methods,
the homeland understanding of the trade dress institute, based on what was demonstrated in the
legal proceedings related to Fors vs. cases. Coca-Cola and Fors vs. Brasil Kirin. It is essentially
an effort to offe a better understanding of its developments within the Brazilian legal practice,
in addition to offering a critical perspective on the possible uses of intersectional legal institutes
as a predatory way aimed at making the performance of micro and small industries unfeasible.
The procedural methods used are legal dogmatic and case studies, using the following authors'
works as a fundamental theoretical framework: Denis Borges Barbosa; José Carlos Tinoco Soares;
Holly Hogan, Scott C. Sandberg, Nicholas DiMarino; Tracy-Gene G. Durkin; Julie D. Shirk; and
Thomas S. O’Connor.

Keywords: trade dress. trademark. industrial design. intellectual property. unfair competition.
INTRODUCAO

Trade dress, também conhecido através da expressao “conjunto
imagem” no portugués, ¢ um ramo do direito de propriedade intelectual
cujas caracteristicas perpassam objetos e escopos de distintos direitos
agrupados pela denominacao. Na ciéncia juridica, o estudo do trade dress
inclui consideragdes acerca dos direitos sobre marcas, desenhos industriais,
direitos autorais e o estudo das vedagdes a concorréncia desleal.

Com maior objetividade, o trade dress ¢ constituido por objetos
passiveis de prote¢ao pelos diversos direitos citados, além de diversos outros
elementos que, apesar de ndo passiveis de prote¢do individual, recebem
protecao enquanto conjunto através da qualificacdo recebida através do
instituto. Aproximando-se das marcas, trata-se de um possivel meio de
identificagdo de um produto ou negoécio que nao se utiliza de linguagem
em sentido estrito, mas sim em sentido lato, podendo se manifestar através
de formas, simbolos e cores, como sera melhor abordado adiante.

Possuindo tal objeto, portanto, o presente artigo trabalho objetiva
prestigiar de maneira didatica, a0 mesmo tempo que investigar € expor,
através dos métodos dedutivo bibliografico e indutivo documental, a forma
como ¢ demonstrado o entendimento patrio do instituto juridico em tela.
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Em especial, o trabalho se ocupa da analise de dois casos ocorridos
envolvendo a marca de refrigerantes francana Fors, em processos travados
contra a gigante internacional The Coca-cola Company. Os estudos de
casos expostos tratam de demonstracdes da teoria com finalidade didatica,
ndo servindo como base para conclusdes acerca da aplicagdo geral dos
institutos no Brasil, visto que tal demonstracao exigiria maior amostragem.

Assim, sua finalidade maior ¢ a de oferecer ao ensino juridico
uma melhor compreensdo de seus desdobramentos na pratica juridica
brasileira, além de oferecer uma perspectiva critica acerca das possiveis
utilizagdes de institutos juridicos interseccionais como via predatoria
voltada a inviabilizar a atuagdo de micro e pequenas industrias.

Como ferramentas de exploracao cientifica, o presente trabalho
se utiliza dos métodos procedimentais juridico dogmatico e de estudo de
casos, utilizando como marco teérico fundamental as obras dos autores:
Denis Borges Barbosa; José Carlos Tinoco Soares; Holly Hogan; Scott
C. Sandberg; Nicholas DiMarino; Tracy-Gene G. Durkin; Julie D. Shirk;
e Thomas S. O’Connor; além dos autos dos processos travados entre as
empresas supracitadas.

1 TRADE DRESS

Em um primeiro momento, no intento de alcancar uma melhor
compreensdo do instituto juridico em tela, bem como visando atentar para
os nichos econdmicos de maior interesse no trato da matéria, disporemos
brevemente sobre suas primeiras manifestagdes na pratica mercantil e o
inicio de seu trato juridico pela doutrina estadunidense, posteriormente
incorporado pela pratica brasileira.

Como o proprio nome em inglés sugere, o instituto juridico do
trade dress deu seus primeiros passos concretos nos Estados Unidos da
América, a partir do Lanham Act, de 1946. O instituto foi sendo entdo
melhor publicizado e desenvolvido nos comentarios proferidos pela
Suprema Corte aos casos Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co; e Compco
Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc., ambos julgados na década de sessenta.

No entanto, a utilizagdo da identificacao de fornecedores através
de padrdes visuais e, ocasionalmente, auditivos e sensoriais, ¢ pratica
comercial conhecida desde a antiguidade, com registros datados do Império
Romano (O’CONNOR, 2013, [p. 1]):
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Desde os tempos romanos, muitos negocios se identificaram
pelo uso de simbolos ligados aos seus estabelecimentos ou
por um modo distinto de vestir utilizado pelos membros do
comeércio. Alguns desses simbolos eram o poste listrado de
vermelho e branco do cirurgido-barbeiro, as trés bolas de
ouro do agiota (penhorista) e o modelo de veleiro da Liga
Hanseatica na fachada da loja. Varios desses simbolos sdo
utilizados até hoje.

Muitos pubs britdnicos continuam a expressar seus nomes
através de trajes comerciais, como placas com simbolos
antigos [...]. Embora a Gra-Bretanha nio seja uma nagdo
com baixo nivel de alfabetizacdo, essas reliquias de um
passado analfabeto ainda servem uma valiosa fungdo de
comunicagdo e marketing. (tradugdo nossa)

Sandberg (2009, [p. 13]) explica que alguns dos principais
empreendedores que devem se preocupar com a protegao de seu trade dress
sdo franqueadores, que devem se preocupar em identificar seus proprios
trade dress, a fim de resguarda-los de exploracao indevida por terceiros.
Segundo o autor, andlise do trade dress deve perpassar quatro principais
itens: o pacote e embrulho dos produtos; o uniforme dos empregados; os
esquemas de cores, sons e cheiros associados a franquia; e, por ultimo,
mas nao menos importantes, a arquitetura externa e o design interior dos
estabelecimentos comerciais.

Trata-se de uma necessidade causada pela globalizagdo dos
mercados (O’CONNOR, 2013, [p. 1]), que trouxe, através das franquias,
a necessidade de facil e rapida identificacdo de fornecedores, tanto para
produtos como também para servigos. A estruturagdo do trade dress
dos estabelecimentos acaba sendo utilizada enquanto ferramenta de
familiarizagdo do consumidor para com a empresa da qual esta consumindo,
tornando possivel a insercdo de grandes marcas em localidades de alta e
também baixa instrucao e alfabetizacao (O’CONNOR, 2013, [p. 1]), dado
que o apelo visual ¢ preponderante.

Neste paradigma, a principal funcdo desempenhada pela protecao
juridica conferida ao trade dress ¢ a salvaguarda da facil identificagcdo que
consumidores passam a ter para com produtos e servigos estabelecidos no
mercado (SANDBERG, 2009, [p. 11]). Trata-se, em outras palavras, de
auxiliar na protecdo da boa impressao que consumidores possuem para
com os produtos de determinado fornecedor.

Conforme nos narra Scott C. Sandberg (2009, [p. 10]), partindo
da perspectiva estadunidense (cuja sintese também ¢ aplicavel ao caso
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brasileiro), o instituto juridico que busca proteger o trade dress nao ¢é
explicitamente definido nas leis federais, sendo apenas admitido por tais'.
Trata-se de um instituto juridico cuja defini¢ao foi relegada as cortes e
doutrinadores. Em especial, sdo quatro os principais casos em que as
cortes americanas foram chamadas a definir pardmetros para julgamento
de a¢des relacionadas ao trade dress, sendo eles: Inwood Laboratories,
Inc. v. Ives Laboratories, em 1982; Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana,
em 1992; Wal-mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc., em 2000; e, mais
recentemente, TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc, julgado
pela Suprema Corte americana em 2001.

Para definir o instituto, Sandberg (2009, [p. 10]) cita Thomas
McCarthy, que afirma, em traducdo livre, que o frade dress ¢ constituido
pela combinagdo de quaisquer elementos através dos quais um produto
ou servigo ¢ apresentado ao seu consumidor. Na decisdo oferecida ao
caso TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., a Suprema Corte
americana argumentou no sentido de que a prote¢do ao trade dress ¢
integralmente admissivel pela lei federal americana, afirmando que o design
e a embalagem de um produto podem adquirir distin¢do suficiente para se
tornar um identificador do fornecedor, adquirindo um segundo significado.

Assim, dado que o frade dress em questao nao viole outros requisitos
gerais e se encontre dentro de alguns parametros minimos, ¢ perfeitamente
admissivel que a lei proteja o empresario contra o uso de tais caracteristicas
distintivas por terceiros, visando evitar que o consumidor se confunda e,
assim, promovendo competitividade saudavel no mercado (UNITED
STATES SUPREME COURT apud SANDBERG, 2009, [p. 10-11]).

Em visao distinta, Thomas S. O’Connor (2013, [p. 1]) descreve
o trade dress como sendo uma forma de marca, dado que, sob a luz da
Convengao da Unido de Paris de 1883, e também nos moldes da legislacao
federal americana (Lanham Act) (o que ndo pode ser dito da legislacao
brasileira), o trade dress ¢ registravel enquanto marca comercial, ainda
que nao inclua um componente visual “nao vocalizavel”.

Trés sdo os principais objetos da protecdo do trade dress. Em
um primeiro momento, o instituto oferecia prote¢do a embalagem de
produtos variados, incluindo rétulos, embrulhos e recipientes. Em um

! Trata-se de situacdo semelhante a possibilidade de registro de marcas tridimensionais

no Brasil. Ainda que a Lei de Propriedade Industrial ndo traga mengdo expressa, a
definicdo de marca adotada pela legislacdo admite tal possibilidade, ao passo que o
Instituto Nacional da Propriedade Industrial passou entdo a realizar registros de tais
espécies de marcas.
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segundo momento, o instituto foi expandido para englobar o design e a
configuragao do produto em si, incluindo tamanho, forma e cor. O terceiro
momento trouxe entdo a tltima grande expansao de seu conceito, incluindo
a decoracdo, o /ayout e o estilo de servico que um estabelecimento adota
(SANDBERG, 2009, [p. 11]).

E interessante frisar, que a prote¢io conferida ao trade dress nio
possui o intento de se tornar comparavel a protegdo conferida a patentes?
ou mesmo desenhos industriais®, visto que ndo se trata de uma protecao
dada ao conjunto enquanto direito de exclusividade. A inten¢ao aqui nao ¢
conferir, como exemplo hipotético, ao McDonalds a exclusividade sobre
o uso de das tradicionais cores vermelho e amarelo que estampam seu
logotipo, protegido pelo direito sobre marcas.

O trade dress, em uma abordagem distinta, visa impedir
que incidental ou arbitrariamente, concorrentes se utilizem de tragos
ornamentais que identifiquem determinado fornecedor, gerando confusao
e se aproveitando de sua reputagdo e captando sua clientela, no chamado
“efeito carona”. Neste sentido, identidades especificas sdo passiveis de
receber protecdo, temas inteiros ndo. S3ao os tracos que identificam o
fornecedor que deverao ser protegidos, ndo o corpo todo do que incluiria o
trade dress (SANDBERG, 2009, [p. 17]).

Um dos principais requisitos a serem respeitados pelo trade
dress protegido ¢ sua distintividade. Nos EUA, o padrdo para avaliagao
de distintivididade foi estabelecido no caso Abercrombie & Fitch Co.
v. Hunting World, Inc (SANDBERG, 2009, [p. 14]). O processo tratava
sobre o direito de marcas, contudo, os mesmos principios passam a ser
aplicaveis* também a avaliagdo de trade dress.

Ao julgar o caso, a corte definiu marcas enquanto género e as
dividiu em cinco distintas espécies, criando o chamado “Teste Abercrombie:
genéricas; descritivas; sugestivas; arbitrarias; ¢ fantasiosas (SANDBERG,

2 Seria inviavel conferir protegdo sobre trade dress que possuisse fungdo técnica, dado

que o direito adequado para a prote¢do de solugdes uteis a problemas tuteis € o direito
sobre patentes.

3 Aprotecdo de elementos que compdem o trade dress através do registro de desenhos
industriais € possivel, dado que se trata de instituto juridico voltado aos padrdes estéticos
utilizados para tornar produtos mais esteticamente agradaveis ao consumidor. Contudo,
o monopolio conferido pelo direito sobre desenhos industriais se diferencia imensamente
do trade dress. Trata-se de protegdo objetiva que possui como escopo o desenho em si,
ndo se atrelando ao conjunto imagem da empresa em seus elementos distintivos, uma
protecdo baseada na vedagdo a concorréncia desleal.

*  Algumas cortes se recusam a aplicar o teste Abercrombie ao trade dress, sobretudo
na avaliag@o do design de produtos, em razao de sua imensa complexidade e dificuldade
na classificagdo (SANDBERG, 2009, [p. 14]).
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2009, [p. 14]). As trés ultimas s3o consideradas inerentemente distintivas.
Marcas descritivas somente sdo consideradas distintivas caso hajam adquirido
um segundo significado e marcas genéricas nao sao passiveis de protegao.

Atualmente, os trade dress sdo passiveis de registro nos Estados
Unidos (HOGAN, 2014, [p. 31]) através do United States Patent and
Trademark Office (USPTO), 6rgao comparavel ao Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI) brasileiro. No contexto americano, o trade
dress representa trés grandes desafios ao escritorio de registros.

Em primeiro lugar, o requerente deve identificar precisamente
o design do estabelecimento que representa seu frade dress, nao sendo
suficiente que seja apresentado o tema geral ou a mera impressao que o
lugar causa em seus clientes’. Em um segundo momento, o requerente
deve demonstrar a distintividade daquilo que identifica como frade dress,
uma distintividade que deve ser atrelada diretamente ao reconhecimento
do estabelecimento por parte de seus consumidores, ainda que se trate de
elementos comuns como paredes e mesas (HOGAN, 2014, [p. 31]).

O terceiro grande desafio se concentra na demonstragao de que os
elementos considerados trade dress nao contém qualquer funcionalidade
(HOGAN, 2014, [p. 31]). Conforme explanado em nota anterior, o trade
dress, assim como as marcas, ndo podem conter quaisquer fungdes
técnicas, dado que o direito apropriado para a protegao de solugdes
técnicas destinadas a problemas técnicos ¢ o direito sobre patentes. Nao ¢
juridicamente admissivel que o direito de exclusividade sobre um adereco

5 A titulo ilustrativo, Hogan (2014, [p. 32-33]) disserta que o pedido inicial da
multinacional Apple para registro do trade dress de suas lojas comerciais foi negado
pelo USPTO americano. Ao negar o pedido, o escritorio alegou que, em seu pedido, a
empresa requerente havia apenas delimitado o tema geral de suas lojas, ndo um design que
identificasse de maneira unica uma loja Apple. O parecer argumentava que a requerente
havia apenas adotado um padrfo livre de lojas inspiradas em modelo escandinavo, sem
que seu padrdo servisse enquanto identificador da empresa fornecedora. Apos diversas
modificagdes, o pedido de registro aprovado acabou carregando a seguinte descri¢@o
(UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE apud HOGAN, 2014, [p.
32-33]): “The mark consists of the design and layout of a retail store. The store features
a clear glass storefront surrounded by a paneled facade consisting of large, rectangular
horizontal panels over the top of the glass front, and two narrower panels stacked on
either side of the storefront. Within the store, rectangular recessed lighting units traverse
the length of the store's ceiling. There are cantilevered shelves below recessed display
spaces along the side walls, and rectangular tables arranged in a line in the middle of the
store parallel to the walls and extending from the storefront to the back of the store. There
is multi-tiered shelving along the side walls, and a [sic] oblong table with stools located at
the back of the store, set below video screens flush mounted on the back wall. The walls,
floors, lighting, and other fixtures appear in dotted lines and are not claimed as individual
features of the mark; however, the placement of the various items are considered to be
part of the overall mark.”
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que carrega consigo fun¢do técnica seja perpetuamente mantido em nome
de determinado titular em fungao de ser parte de seu trade dress.

No Brasil, registros de trade dress ainda nao foram propriamente
institucionalizados por falta de uma legislagdo especifica, dado que
a redacdo da Lei de Propriedade Industrial brasileira, ao revés da
legislacdo americana, nao reconhece a possibilidade de registro de trade
dress, mas somente de alguns dos elementos que o compdem, conforme
mencionado anteriormente.

Além disso, ¢ importante nao olvidar que o INPI nao possui
competéncia para tipificar um novo direito autonomo de propriedade
intelectual®. Na pratica, para que o registro de trade dress fosse realizado
no Brasil seria necessaria a edicdo de uma nova lei que tratasse do tema
em sua especificidade, o que afetaria diversos dispositivos da Lei de
Propriedade Industrial brasileira em vigor (lei n® 9.279/96).

2 ANALISE DE CASO BRASILEIRO

A fim de demonstrar com maior propriedade a forma como tais
institutos juridicos sdo tratados pela jurisdi¢do patria, trataremos entdo da
exposi¢ao sumaria de dois distintos casos em que a matéria relacionada ao
trade dress foi levada a juizo.

2.1 Caso Fors v. Coca-cola

No dia 16 de dezembro de 2013, a empresa norte-americana The
Coca-cola Company, conhecida no mercado de bebidas como detentora
da marca Coca-cola e diversas outras bebidas, ajuizou a¢do ordinaria com
pedido de tutela antecipada especifico da Lei de Propriedade Industrial’
brasileira, em face da empresa brasileira Frankini Industria e Comércio
LTDA, detentora da marca de refrigerantes Fors.

Desconsideradas questdes processuais nao relevantes para o
presente trabalho, a agdo alegava a existéncia de excessivas similaridades
entre o rotulo do produto “Fors Cola Life” e o rétulo do produto
“Coca-Cola life”. Naquele momento, o produto da autora ainda ndo se
encontrava a venda nos mercados brasileiros, contudo, a empresa utiliza

¢ Trata-se de problematica comparavel a polémica relacionada ao reconhecimento de
patentes de software no pais.

7 Distribuida a 2* Vara Empresarial da comarca da capital do Estado do Rio de Janeiro,
a acdo recebeu o n° 0430116-62.2013.8.19.0001.
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como indicio para anterioridade do uso de seu rétulo o langamento do
produto na Argentina.

No corpo da petigdo inicial, que se estende por 54 laudas (ndo
considerados os documentos anexos), a autora inicia sua fundamentagao
apresentando a notdria fama da empresa norte-americana, elemento que
justificaria a identificacdo do consumidor para com os rotulos utilizados
pela empresa em suas diversas marcas, todas proximas e relacionadas a
marca nominativa Coca-Cola, termo que também da nome a companbhia.

A fim de argumentar a favor da proximidade e o padrao dos
rétulos utilizados pela empresa, a autora explica que todos os rétulos,
ainda que em cores distintas, utilizam as mesmas fontes e, em especial, o
simbolo a que denominam “Dynamic Ribbon”. Além disso, a autora expde
em sua inicial as mais diversas imagens de divulgacao utilizadas para o
lancamento argentino do produto em discussdo, a fim de demonstrar o
reconhecimento publico de seu novo produto.

O centro da discussido, no entanto, ndo € relativo a marca, nem ao
padrao de rotulo utilizado pela empresa. A discussao se centra na escolha
da cor verde associada a palavra “/ife” (no inglés, vida), exposta no rotulo
de ambos os produtos, sendo que o langamento do produto da autora na
Argentina havia precedido o langamento do produto da ré no Brasil. A
autora utiliza como argumento, ainda, o depésito de um registro de marca
mista que retratava figurativamente a garrafa de seu produto, o que por si
sO nao substitui o0 modelo de registro de trade dress existente nos EUA e
nao admissivel no Brasil.

Contudo, perante ambas a primeira e segunda instincias, o
argumento utilizado nao prosperou. Passamos entdo a analise dos dois
principais elementos de trade dress em questdo. Ao estudarmos a tutela
juridica da propriedade intelectual no Brasil e no mundo, devemos nos
atentar para a maxima cautela na escolha de objetos passiveis de se
tornarem alvo de direitos de exclusividade. Nas palavras de Allan Rocha
de Souza (apud BARBOSA, 2010, p. 89): “a exclusividade ¢ uma ilha num
mar de uso livre das criagdes”.

Por tal razdo, diversas sdo as restricdes a possibilidade de
“ocupacdo” de bens tidos enquanto de dominio publico. Palavras de uso
comum e cores ndo sao passiveis de apropriacao. Nesta visao, trouxe a
sentencga proferida em primeira instancia os seguintes dizeres (RIO DE
JANEIRO, 2015, p. 550-554):

...deve-se analisar se realmente ha coincidéncia na
apresentagdo do produto.
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Anais

A autora para apresentagdo do seu produto escolheu a cor
verde como pano de fundo do rétulo e a palavra life no término
de sua marca e questiona a utilizagdo do verde e do termo
pela parte ré. Insurge a parte autora contra o produto da ré
que apresenta a mesma cor € 0 mesmo termo para identificar
seu produto. No entanto, estes dois elementos apenas ndo
constituem o trade dress que constitui um conjunto de
imagem com varios elementos dispostos de forma combinada
de modo a se distinguir dos outros produtos.

As marcas dos dois produtos ndo se confundem. A autora
nao possui o direito exclusivo de uso da cor verde, nem da
palavra life, conforme o art.124 incisos VI e VIII da Lei n°
9.279 de 1996, que regula os direitos e obrigagdes relativos
a propriedade industrial. Salienta-se que sdo especificacdes
usualmente utilizadas com vistas a demonstrar uma maior
preocupacgdo com a satde e a natureza.

Nota-se que outros fabricantes de refrigerante, como a marca
Pepsi também utilizam a cor verde para apresentar o uso do
adogante natural, conforme fls. 547, sendo certo que todos os
refrigerantes possuem embalagem parecida quanto a lata ou
a garrafa pet. A mesma similitude pode se verificar entre os
produtos da autora com restri¢ao de calorias que levam, igual
a de outro fabricante (Pepsi) o termo light e o fundo prata.

A parte autora se busca distinguir-se de forma definitiva dos
demais refrigerantes deve se apoderar de sinais exclusivos
e ndo buscar utilizar-se de forma exclusiva de expressdes
comuns e tradi¢des com amplo sentido popular como a cor
verde para dar impressdo de algo natural ou life para designar
a preocupagdo com a saude.

Conforme se verifica as fls. 522 a marca do produto da ré
vem bem destacada e a cor verde possui tonalidade diferente
nao havendo possibilidade de confusdo. Sua garrafa possui
formato diferente ¢ a marca FORS est4d bem destacada com
letras grandes e em formato diferente das letras utilizadas
pela parte autora.

[..]

O produto Coca-Cola Life nunca foi langado no mercado
nacional, assim o produto da ré nunca poderia ser capaz de
causar confusdo de consumo ou qualquer prejuizo material
ou moral.
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CONSIDERACOES FINAIS

Assim, nos termos da sentenga, confirmada em segunda instancia,
podemos observar a chave do entendimento sobre o que representaria o
trade dress em nosso ordenamento. Somente ¢ passivel de protecdo o
conjunto dos elementos que de fato identificam o fornecedor ao ponto de
causar confusdo no consumidor. Em nosso ordenamento juridico, ndo ¢
permitida a livre apropriagdo de elementos simplorios como cores (em
todas as suas tonalidades, como pretendia a autora no caso analisado) e
palavras de uso comum por nichos inteiros de mercado.

Ha que se realizar um juizo sobre o que de fato € passivel de receber
protecdo nos termos do interesse social e desenvolvimento tecnologico
brasileiros, conforme prediz o art. 5°, XXIX de nossa Magna Carta, ao
condicionar aprotecao da propriedade industrial a tais requisitos fundamentais.

Além disso, ¢ preciso considerar a projecao e magnitude
das distintas companhias em concorréncia no mercado. Em caso de
entendimento diverso, uma acdo com tais minimos fundamentos seria
mais do que suficiente para levar pequenas empresas produtos a faléncia,
oportunizando uma maior expansdo das grandes multinacionais € nossos
mercados, estas sempre dispostas a absorver produtores locais em nome de
holdings internacionais.

Nao ¢ segredo algum que empresas de grande porte se utilizam de
todos os possiveis artificios para minar negocios locais e abrir caminhos
para suas proprias expansoes, razao pela qual o Brasil possui hoje o
Conselho Administrativo de Defesa Econdmica em constante atuacao,
buscando defender a economia nacional das mais distintas praticas
contrarias a ampla concorréncia em nosso mercado.
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O SISTEMA JURIDICQ BRASILEIRO E AS PATENTES
PIPELINE: UMA ANALISE DE COMPATIBILIDADE
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PADUA, André Rodrigues**

RESUMO: A Lei de Propriedade Industrial brasileira (Lei n® 9.279/96), editado por exigéncia do
Acordo TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of Intelectual Property Rights), optou, dentre
as diversas disposigoes relativas a marcas, patentes e modelos de utilidade presentes na referida lei,
pela inclusdo das chamadas patentes pipeline (artigos 230 e 231 da Lei de Propriedade Industrial),
as quais permitem que nacionais ou estrangeiros pudessem revalidar em territorio nacional patentes
concedidas no exterior, as quais versem especificamente sobre as matérias ndo patentedveis no
regime do Cddigo de Propriedade Industrial derrogado. Instituto de constitucionalidade duvidosa,
teve sua legalidade questionada por meio da Acédo Direita de Inconstitucionalidade n° 4.234, no ano
de 2009, cujo julgamento ainda ndo ocorreu, acarretando sérios danos a economia popular. Feita
breve apresentagdo do tema, ¢ possivel delimitar o objetivo do presente artigo: realizar um estudo
de caso da ADIn n° 4.234, investigando os principais argumentos suscitados pela PGR na defesa
da tese de inconstitucionalidade dos arts. 230 e 231 da Lei n°® 9.279/96, bem como argumentos
doutrinarios acerca do instituto, aplicando-se, para tanto, o método hipotético-dedutivo, com énfase
na analise qualitativa, dogmatica e bibliografica do tema. Buscar-se-4, ao fim do artigo, comprovar
a hipotese da inconstitucionalidade das patentes pipeline, bem como demonstrar o cabimento da
ADIn n° 4.234, concluindo pela necessidade da procedéncia dos pedidos de inconstitucionalidade
formulados pela Procuradoria-Geral da Reptblica.

Palavras-chave: patentes pipeline. patentes de revalidagdo. inconstitucionalidade. ADIn 4.234.

ABSTRACT: The brazilian Industrial Property Law (Law n° 9.279/96), which was passed by
demand of the TRIPs Agreement (Agreement on Trade-Related Aspects of Intelectual Property
Rights), included, among its many provisions regarding trademarks, patents and utility models,
the so called pipeline patents (articles 230 and 231 of the Industrial Property Law), which allows
that both domestic and foreign patent owners could revalidate in national territory patents granted
abroad which were not patentable in the previou Industrial Property Code. Being a juridic institute
of dubious constitutionality, it had its legality questioned by the Direct Unconstitutionality Action
n® 4.234, in the year of 2009, which has not being tried yet, causing serious harm to popular
economy. After this brief introduction, it is possible to narrow down the present paper’s goals: to
condut a case study of the Direct Unconstitutionality Action n® 4.234, studying the main arguments
presented by the Attorney General Office in the defense of the unconstitutionality thesis of the
articles 230 and 231 of the Law n° 9.279/96, aswell as the doctrinal arguments regarding the
institute, utilising, in order to reach our goals, the hypothetical-deductive method, with enfasis in
the qualitative, dogmatic and bibliographic aspects of the subject. The present paper aims to prove
the unconstitutionality thesis of the pipeline patents, aswell as to demonstrate that the ADIn n°
4.234 should prevail and the claims of the Attorney General Office should be granted.

Keywords: pipeline patents. revalidation patents. unconstitutionality. ADIn 4.234.
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INTRODUCAO

Apos a segunda Guerra Mundial, o comércio internacional sofreu
importantes mudancas em sua dindmica de funcionamento, o que levou
a busca incessante por novas regras de comércio que pudessem, a um so
momento, permitir o “fluxo suave de mercadorias e servigos, restringindo
a a¢do nociva de sujeitos e buscando impedir o surgimento de fatores
realizacdo de manobras capazes de distorcer artificialmente seu ténue
equilibrio” (FIORATTI, 2006, p. 97).

Foi, portanto, com tal intuito, que surge, em 1947, o GATT
(General Agreement on Tariffs and Trade), o qual buscava assentar diversas
regras e praticas comuns no ambito do comércio internacional (FIORATI,
2006, p. 97). Apos diversas rodadas ao longo do século, as discussoes
culminaram com a Rodada Uruguai do GATT, a qual teve inicio em 1986
e seu término em 1994, em Marraqueche (FIORATI, 2006, p. 82). Dos
trabalhos da referida Rodada surge o conhecido Acordo Constitutivo da
Organizagao Mundial do Comércio, o qual estabeleceu os fundamentos
para a criagao da OMC (FIORATI, 2006, p. 83).

Ademais, da Ata Final da Rodada do Uruguai também decorreu
o Acordo TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of Intelectual
Property Rights), o qual tinha dentre seus objetivos a “protecdo, e a
aplicagdo de normas de protecdo de propriedade intelectual” (FIORATI,
2006, p. 345), tendo sido criado como forma de completar as deficiéncias
da Organiza¢cdo Mundial da Propriedade Intelectual no que diz respeito
as normas de prote¢ao da propriedade intelectual (BASSO, 2000, p. 159).

O referido Acordo era de ratificacdo obrigatéria para os paises
integrantes da OMC, ndo sendo admitidas reservas (FIORATI, 2006, p.
346). Quanto ao contetido do referido contrato, Jete Jane Fiorati aponta que:

Ele gera uma obrigagdo de conduta na ordem internacional
para os Estados e ndo para os particulares, tragando, ndo
normas uniformes, mas padrdes minimos a serem seguidos
pelas leis nacionais, sob pena de violagdo do acordo. Isto
torna a relagdo entre TRIPS (OMC) ¢ Estados Membros
diretas. (FIORATI, 2006, p. 345)

Percebe-se, pois, que aratifica¢cdo do Acordo Constitutivo da OMC
implicava, portanto, na ratificacdo do Acordo TRIPs; e que a ratificacao
do Acordo TRIPs, por sua vez, implicava na necessidade de edi¢ao de
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normas nacionais de prote¢ao a Propriedade Intelectual, tomando-se como
standard legislativo o modelo normativo proposto pelo TRIPs.

Fora neste contexto que se deu a edi¢do da nova Lei de
Propriedade Industrial brasileira (Lei n°® 9.279, de 14 de maio de 1996),
em substitui¢do a antiga Lei n°® 5.772/71, apds a internalizagao Acordo
TRIPs no ordenamento juridico patrio por meio do Decreto 1.355, de 31
de Dezembro de 1994 (BASSO, 2000, p. 285).

Dentre as diversas disposicOes relativas a marcas, patentes
e modelos de utilidade presentes na referida lei, optou-se também pela
inclusao das chamadas patentes pipeline, ou patentes de revalidacao (artigos
230 e 231 da Lei n® 9.279/96), instituto juridico que permite que nacionais
ou estrangeiros pudessem revalidar em territdrio nacional, no prazo de
um ano, patentes concedidas no exterior, as quais versem especificamente
sobre as matérias nao patenteaveis no regime do Codigo de Propriedade
Industrial derrogado (Lei n® 5.772/71) — quais sejam, as patentes relativas
aos produtos obtidos por processo quimico, aos alimenticios, aos quimico-
farmacéuticos e aos medicamentos.

A insercdo desta modalidade de patente se deu, entretanto, sem
qualquer exigéncia expressa do Acordo TRIPs ou de qualquer outro tratado
internacional sobre propriedade intelectual ao qual o Brasil tenha aderido,
de sorte que se tratou de verdadeira inclusdo graciosa por parte do pais (A
REVISAO..., 2013, p. 112).

Como se vera nos topicos seguintes, certos setores da doutrina
entendem pela completa nulidade e inconstitucionalidade das patentes
pipeline (A REVISAO..., 2013, p. 110), sendo que o proprio Diretor
Conselheiro do Departamento de Desenvolvimento Econdmico da
Organizagdo Mundial de Propriedade intelectual (OMPI), Nuno Pires
de Carvalho, j4 se manifestou neste sentido, afirmando que as referidas
patentes feriram o direito difuso adquirido pela sociedade brasileiro de
acesso a medicamentos mais baratos (A REVISAO..., 2013, p. 111).

Os questionamentos desta modalidade de patente culminaram
com o ajuizamento pela Procuradoria-Geral da Republica (PGR) da A¢do
Direita de Inconstitucionalidade n° 4.234, perante o Supremo Tribunal
Federal, no ano de 2009, a qual suscita a inconstitucionalidade dos artigos
230 e 231 da Lei de Propriedade Industrial que regulamentam as patentes
de revalidacao.

No entanto, a referida ADIn ndo fora julgada até o presente ano
(2018), de sorte que ndo s6 o periodo maximo de protecdo patentaria
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conferido as pipeline expirou, como diversos foram os efeitos economicos
surtidos no mercado nacional, especialmente no que diz respeito ao setor
dos medicamentos.

Como apontam Soraya Lunardi e Dimitri Dimoulis, mais de mil
remédios receberam em 1997 patentes pipeline, o que obrigou o SUS € o
consumidor individual a adquirirem remédios no minimo 40% mais caros
do que o de sua modalidade genérica, elevando sobremaneira os gastos do
Estado com os medicamentos (LUNARDI; DIMOULIS, 2017).

Feita breve apresentagdo do tema, ¢ possivel delimitar o
objetivo do presente artigo: realizar um estudo de caso da ADIn n° 4.234,
investigando os principais argumentos suscitados pela PGR na defesa da
tese de inconstitucionalidade dos arts. 230 € 231 da Lei n® 9.279/96, bem
como pesquisar os argumentos doutrindrios acerca das patentes pipeline,
quer sejam favoraveis ou contrarios a constitucionalidade do instituto.

O método aplicado no presente artigo se trata do hipotético-
dedutivo, com énfase na andlise qualitativa, dogmatica e bibliografica do
tema. No que diz respeito a investigacao dogmatica da constitucionalidade
do instituto, os arts. 230 e 231 serdo confrontados com os requisitos para a
concessao de patentes da propria Lei n® 9.279/96, bem como que analisados
sistematicamente perante a disposi¢oes de propriedade industrial dispostas
na Constitui¢do Federal.

Buscar-se-4, ao fim do artigo, comprovar a hipotese da
inconstitucionalidade das patentes de revalidagdao, bem como demonstrar o
cabimento da ADIn n° 4.234, concluindo pela necessidade da procedéncia
dos pedidos de inconstitucionalidade formulados pela Procuradoria-Geral
da Republica.

1 AANALISE DAS PATENTES PIPELINE NO SISTEMA
JURIDICO BRASILEIRO

Conforme se buscara demonstrar, o sopesamento e a consideragao
das razdes que sustentam e que repelem o instituto das patentes de
revalidacdo no ambito do ethos juridico instaurado pela sistemadtica
constitucional ora vigente no Brasil permitem concluir pela inadmissao
e manifesta incompatibilidade do regime pipeline com a racionalidade
juridico-material propugnada pela Constituicao Federal de 1988.

Nesse sentido, e para que tais conclusdes restem devidamente
atingidas, ¢ necessario proceder-se, em primeiro lugar, a algumas
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consideragdes referentes ao proprio ato de interpretagdo, de modo a se
abstrair o sentido teleoldgico do amago das normas analisadas, o qual deve
perfeitamente se harmonizar a materialidade das pretensdes constantes
do documento constitucional, bem como do subsistema protetivo da
propriedade intelecutal no Brasil (CP1/96).

Num segundo momento, tecidas as consideragdes de ordem
interpretativa, buscar-se-a aferir precisamente o sentido da concessdo de
privilégios patentarios abrigada pela Constituicdo Federal, consideradas
suas peculiaridades e propdsitos dentro do projeto societario por aquela
inaugurado, bem como pelas disposi¢des da legislagdo especifica, as quais
melhor delimitam e complementarmente discorrem para a efetivagdo da
modalidade ora analisada de protecao a propriedade intelectual.

Posteriormente, analisar-se-4 os preceitos dos arts. 230 e seguintes
do CPI/96, referentes em especifico ao proprio regime juridico das
patentes de revalidacao, buscando, em sua leitura, associar seu conteudo
as conclusdes obtidas quanto as finalidades constitucionais e da legislagao
especifica no que se refere a concessao do privilégio patentdrio no sistema
juridico nacional.

1.1 A protecio de patentes a nivel constitucional: interpretacio e
parametros normativos

O fundamento constitucional da protecdo da propriedade
intelectual reside no art. 5°, XXIX, da Carta Magna de 1988. Acerca do
referido dispositivo, José Afonso da Silva (2005) aduz se tratar de protecao
da propriedade de bens incorpéreos, a qual deve ser implementada por meio
de lei complementar, destacando, ademais, que em matéria de patentes,
assegura-se ao inventor ndo somente sua propriedade, como ainda o direito
de uso exclusivo do objeto patenteado, resguardando-o da utilizagao por
terceiros. Entretanto, salienta-se que

o privilégio do autor [...] é temporario. A lei marca-lhe o
prazo de 20 anos ¢ minimo de 10 anos para a patente de
invengdo, [...] depois do que o objeto patenteado cai no
dominio publico. Estd submetido ao principio da fungdo
social (SILVA, 2005, p. 278)

Assim, traca a norma constitucional os parametros e contornos a
serem melhor detalhados pela legislagio complementar quanto a matéria de
protecao a propriedade intelectual. Nesse sentido, algumas questdes de ordem
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interpretativa quanto ao dispositivo protetivo da propriedade intelectual em
matéria de patentes a nivel constitucional devem ser pontuadas.

Carlos Maximiliano (1980), citado por Barbosa (2014), em
remissdo a tradi¢do norte-americana de analise normativa, dispde acerca
do papel da exegese na aferi¢do da legitimidade das normas inseridas
em um determinado sistema juridico, aduzindo que a existéncia e o teor
obrigatério das mesmas sdo aferidas a partir de sua harmonizacdo em
relagdo ao todo da sistematica juridica. Tem-se, portanto, que a analise
da compatibilidade material das disposicdes relativas ao pipeline parte
de sua correta interpretacdo, compreendida como aquela efetuada em
consonancia com as disposicdes constitucionais ¢ da legislagdo especial
que versem acerca da protecao da propriedade intelectual. Nesse sentido,
alids, ¢ categérico Barbosa (2014, p. 1.795) ao exprimir que "conclui-se
com facilidade que a anélise das normas de patentes deve observar todos
os principios constitucionais pertinentes [...], ndo podendo qualquer norma
infraconstitucional suprimi-los, sob pena de inconstitucionalidade".

Prosseguindo em notavel esfor¢o de interpretacao sist€émica no
que tange aos dispositivos protetivos da propriedade intelectual no texto
da Carta Magna de 1988, Barbosa (2014) ressalta um aspecto exegético
particularmente especial a ser levado em consideracdo na compreensao
e aplicacdo do privilégio patentario a nivel constitucional: a busca pelo
equilibrio entre a prote¢do de uso exclusivo e a liberdade de iniciativa,
a qual necessariamente perpassa pela analise dos cuidados a serem
observados quanto a interpretacao dos dispositivos de carater excepcional.

Importa, de antemao, destacar que o choque entre bens juridicos
constitucionalmente tutelados, positivados sob a forma de principios,
encontra solucdo satisfatoria em regras hermenéuticas, de modo a
possibilitar a maxima realizagdo e efetivacdo de cada qual das normas
constitucionais fundantes que se encontrem em conflito. Alexandre de
Moraes (2014, p. 16), inspirado nas regras interpretativas da tradi¢ao
constitucionalista europeia, exprime que a exegese de disposi¢cdes
constitucionais deve, sobretudo, se dar em termos teleoldgicos, de modo
a se "buscar a harmonia do texto constitucional com suas finalidades
precipuas, adequando-as a realidade e pleiteando a maior aplicabilidade
dos direitos, garantias e liberdades publicas".

O choque entre bens juridicos que se encontram, a0 mesmo
tempo, tutelados pelo sistema constitucional se da, por vezes, nas situagdes
em que uma das normas conflitantes possui carater de excecao, isto €, sua
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repercussdo e efeitos juridicos parecem, a principio, estar na contramao
das pretensdes constitucionais com relagdo a determinado bem juridico.
Tal, em certa medida, ¢ o que ocorre em termos de protecao patentaria
no contexto brasileiro, visto que, como sera melhor detalhado a seguir,
trata-se aquela de direito de propriedade dotado de certas especificidades,
ou excepcionalidades (BARROS, 2002), ndo presentes na generalidade da
protecdo a propriedade, em sua acepgdo genérica, comum. Assim, de modo
a finalizar as consideragdes interpretativas preliminares, importa abordar o
critério hermenéutico de interpretacao restritiva das normas excepcionais.

Denis Borges Barbosa (2014), resgatando nog¢des quanto a
prevaléncia de principios respeitantes e reiterantes de uma ordem ou
estado espontaneo, ressalta que a garantia de privilégios que propiciam a
utilizagdo exclusiva de um invento compreende normatizagdo excepcional,
que obsta a livre fluidez da propagacdo de inventividades, técnicas e
engenhos, de modo que a pretensdo de estender seus efeitos representaria
inadequado esfor¢o em sentido contrario a vontade da ordem juridica.
Nesse sentido, importa ainda complementar que o tradicionalissimo
brocardo que preve exceptiones sunt strictissimae interpretationis, isto
€, que as excepgOes devem ser interpretadas num sentido maximamente
estrito, necessariamente implica na conclusao de que:

[...] o monopodlio deve ser plenamente provado, ndo
se presume; e nos casos duvidosos, quando aplicados
os processos de Hermenéutica, a verdade ndo ressalta
nitida, interpreta-se o instrumento de outorga oficial
contra o beneficiado e a favor do Governo e do publico.
(MAXIMILIANO, 1980, p. 232)

Tecidas as consideracdes de ordem interpretativa supra-
assinaladas, cumpre reproduzir a conclusdo de Denis Borges Barbosa
(2014, p. 1.797, grifos no original), ao exprimir que:

[...] de todas as normas relativas a patentes, a do art. 230
sera indubitavelmente a mais excepcional, a mais restritiva,
a mais infundada e a mais assistematica. A interpretagdo
adequada de tal norma sera mais do que restrita, colante,
constritiva. Avara.

Levando em conta os critérios recém-enunciados, o pipeline
deve ser lido de acordo com os principios constitucionais que
regem a Propriedade Intelectual e o subsistema de patentes, e
da forma mais restrita compativel com o Direito.
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Isso importa que tais normas devem ser lidas considerando
o ordenamento como um todo, devendo a interpretacdo dar-
se sistemicamente, concedendo-se ao intérprete 0o minimo
distanciamento possivel em face do sistema brasileiro
de Propriedade Intelectual. Se for possivel ultrapassar
a conclusdo de que o dispositivo € irremissivelmente
inconstitucional, o efeito que se lhe puder emprestar deve
adequar-se aos parametros da patente normal.

1.2 A protecdo das patentes na constitui¢io federal de 1988

De forma assertiva, a patente compreende um verdadeiro direito
atribuido pelo ente estatal ao individuo responsavel pela criagao de um
invento, assegurando aquele sua propriedade e utilizagdo exclusiva,
ainda que em carater temporario (BARBOSA, 2014). Busca-se, dessa
forma, promover a difusdo do saber e da técnica relacionada ao objeto
patenteado, visto que

como contrapartida pelo acesso do publico ao conhecimento
dos pontos essenciais do invento, a lei da ao titular da
patente um direito limitado no tempo, no pressuposto de
que ¢ socialmente mais produtiva em tais condi¢des a troca
da exclusividade de fato (a do segredo da tecnologia) pela
exclusividade temporaria de direito (BARBOSA, 2014, p.
1.099).

Valiosas, no sentido de complementar os conceitos ora
relacionados e atrelar a protecdo patentdria as nocdes de privilégio e
excepcionalidade aduzidas no item anterior, sdo as colocagdes de Barros
(2002, p. 37) ao exprimir que

[...] a patente de inven¢do ¢ um titulo declarativo de
exercicio de propriedade outorgado pela autoridade publica,
em certas condi¢des, ao autor de uma invengdo. Ela confere
ao mesmo, durante um determinado tempo, um direito
exclusivo e absoluto da exploracdo da invengdo, em territdrio
delimitado, salvo as regras extraterritoriais. Devido a esse
fato, ela constitui um direito que ¢ de propriedade, porém,
com particularidades especificas, como as descritas a seguir:
a) a patente esta limitada no tempo, como no caso brasileiro,
a 20 anos, contados do deposito, ou 10 anos, contados da
concessdo da patente, apés esse periodo cai no dominio
publico; b) ela é revogavel ndo so6 pela justica, como também
por ato expropriatorio; ¢) tem carater preclusivo face ao nio
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pagamento das taxas anuais e, por fim; d) limita o exercicio,
ou seja, interdita a um terceiro colocar no mercado invengéo
protegida por patente.

As peculiaridades que envolvem o direito de propriedade
patentaria correspondem exatamente as proprias distor¢des que emergiriam
da manipulacdo da tecnologia e do conhecimento como se objetos da nog¢ao
classica de propriedade fossem. Com efeito, consoante reflexdo que se
segue, caso o exercicio do dominio sobre a informagao de ordem técnico-
criativa se desse tdo somente com base na abstengdo por parte dos demais
individuos e da coletividade de sobre ela aplicar sua vontade e arbitrio,
os efeitos econdmico-praticos insitos a ideia de propriedade restariam
anulados e infrutiferos.

Melhor dizendo: a informagao e o conhecimento, enquanto objetos
de direito, sdo desprovidos de dois atributos necessariamente presentes
a todo e qualquer outro bem da vida sujeito ao dominio humano através
da propriedade. Consoante exprime Barbosa (2014) valendo-se de uma
interpretacao econdmica do direito, sem uma atuacao estatal artificial, os
objetos patenteaveis em seu uso ndo eliminam ou afastam a possibilidade
de sua integral frui¢do por outrem, tampouco possuindo sua utilizagdo um
carater de exclusividade, segundo o qual o exercicio de sua propriedade por
um individuo necessariamente implica na exclusdo dos demais para tanto.

Como se pode perceber, "a acdo estatal cria escassez, onde haveria
abundancia — a liberdade de acesso as informagdes e as tecnologias"
(BARBOSA, 2014, p. 1.102). Dessa forma, ¢ o proprio ente politico o
responsavel direto pela criacao da situagdo juridica em que o dominio da
informacao, em sua utilizagao a titulo de propriedade, pode ser exercido
erga omnes, de modo que os individuos nao detentores do direito de seu
uso exclusivo se tornam "sujeitos passivos na pretensao imediata de usar
o privilégio, e sujeitos ativos na pretensdo futura de usar o mesmo objeto
privilegiado" (BARBOSA, 2014, p. 1.102, grifos no original).

Qual teria sido, entretanto, o interesse primordial do constituinte
originario de 1988 em incluir no ordenamento fundamental brasileiro a
figura das patentes, enquanto direitos temporarios de uso exclusivo de
inventos? E mais, qual a relevancia de té-los elencados justamente em seu
art. 5°, o qual traz consigo um rol exemplificativo de direitos e garantias
individuais fundamentais?

Curiosamente, as respostas para as duas indagagdes apresentadas
possuem entre si um forte nexo de sentido e concatenagdo, visto que
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[...] tanto no sistema socialista quanto no capitalista
encontramos o interesse do individuo, o inventor, de um
lado e, do outro lado, o interesse geral de coletividade. Sdo
posi¢des aparentemente antagonicas e contraditorias, porque
em verdade o interesse de um completa o do outro e, em
matéria de invengdo, a sociedade ¢ a maior interessada,
e quando protege o inventor ndo o faz com finalidade
outra que estimular o progresso técnico, incrementar o
desenvolvimento de sua economia e satisfazer a necessidade
de seus membros. Esta conjungéo entre a técnica e o Estado
¢ de longa data, o mais importante fendmeno do ponto de
vista politico, social e humano da historia (DOMINGUES,
1988, p. 69).

Por tais motivos, com efeito, ¢ que a Carta Constitucional de
1988 atrela a utilizagdo exclusiva dos inventos desenvolvidos, a qual
consiste em privilégio de natureza unicamente individual, a satisfacdo do
interesse publico, na medida em que tal colabore para o desenvolvimento
econdmico e tecnoldgico nacional. Assim, "concede-se o privilégio,
visando ndo o interesse do individuo, mas o interesse geral da sociedade,
conceito abrangente no qual se acham contidos o interesse social e o
desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do pais" (DOMINGUES,
1988, p. 69).

Como ja desenvolvido anteriormente, o juizo de compatibilidade
de uma norma com as disposi¢des constitucionais do sistema juridico
possui importante componente teleologico. Dai extrai-se a relevancia da
investigacao quanto ao sentido e as pretensdes das disposig¢des presentes na
Constitui¢ao Federal, a fim de se apurar sua harmoniza¢ao com o conteudo
material das normas de hierarquia inferior, auxiliando, ainda, na prépria
aplicagdo e interpretagdo destas. Nesse sentido, a presenga das intengdes
constitucionais ora expostas ¢ nitida na definicdo do procedimento de
patenteabilidade e, no caso especifico do pipeline, € possivel perceber que
o ponto de inflexao que coloca o referido instituto na contramao do sistema
juridico nacional centra-se justamente na ruptura da logica de concessdo do
privilégio de utilizagdo na contrapartida do beneficio social em potencial.
E, com efeito, 0 que se extrai da sintética constatagdo de Barbosa (2014,
p. 1.104), ao exprimir que "assim, instituida por acdo do Estado, a patente
constitui uma relacdo de exclusdo presente e de inclusdo futura em face do
objeto patenteado, tendo como partes o titular do privilégio, e o publico".
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1.3 O teor do pipeline e o sistema juridico brasileiro de concessio
de privilégios de patente

A finalidade precipua das patentes pipeline residia em uma
tentativa de remediar o proibitivo normativo vigente no Brasil no periodo

\

anterior a Lei n® 9.279/1996 quanto a patenteabilidade de processos
e produtos quimicos relacionados a area farmacéutica, possibilitando
que se introduzisse no pais a protecdo patentdria solicitada interna ou
externamente relativamente aos objetos supracitados (BARBOSA, 2014).
Nesse sentido, para fins de analise mais minuciosa, importa
destacar o proprio enunciado normativo do art. 230, Lei n® 9.279/96:

Art. 230 Podera ser depositado pedido de patente relativo
as substancias, matérias ou produtos obtidos por meios ou
processos quimicos e as substancias, matérias, misturas
ou produtos alimenticios, quimico-farmacéuticos e
medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos
processos de obtengdo ou modificagdo, por quem tenha
protecdo garantida em tratado ou convencdo em vigor no
Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depdsito no
exterior, desde que seu objeto ndo tenha sido colocado em
qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por
terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados,
por terceiros, no Pais, sérios e efetivos preparativos para a
exploracdo do objeto do pedido ou da patente.

§ 1° O deposito devera ser feito dentro do prazo de 1 (um)
ano contado da data da publicagdo desta Lei, e devera indicar
a data do primeiro deposito no exterior.

§ 2° O pedido de patente depositado com base neste
artigo sera automaticamente publicado, sendo facultado a
qualquer interessado manifestar-se no prazo de 90 (noventa)
dias, quanto ao atendimento do disposto no caput deste
artigo.

espeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, ¢ uma vez atendidas
as condigdes estabelecidas neste artigo e comprovada a
concessdo da patente no pais onde foi depositado o primeiro
pedido, sera concedida a patente no Brasil, tal como
concedida no pais de origem.
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§ 4° Fica assegurado a patente concedida com base neste
artigo o prazo remanescente de prote¢do no pais onde foi
depositado o primeiro pedido, contado da data do deposito
no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, ndo se
aplicando o disposto no seu paragrafo unico.

§ 5° O depositante que tiver pedido de patente em andamento,
relativo as substancias, matérias ou produtos obtidos por
meios ou processos quimicos e as substincias, matérias,
misturas ou produtos alimenticios, quimico-farmacé€uticos e
medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos
processos de obten¢do ou modificagdo, podera apresentar
novo pedido, no prazo e condi¢des estabelecidos nesse artigo,
juntando prova da desisténcia do pedido em andamento.

§ 6° Aplicam-se as disposigdes desta Lei, no que couber,
ao pedido depositado ¢ a patente concedida com base neste
artigo. (BRASIL, 1996) (grifo nosso)

Apesar da complexa redagdo, ¢ possivel depreender que o
dispositivo se destina a abrigar os pedidos de patentes relativos a matérias
ndo alcancgadas pela legislagdo anterior. Nesse sentido, alcangou tanto as
criacdes nao depositadas bem como aquelas ja submetidas a deposito,
com a possibilidade, nesse ultimo caso, de conversdao da patente para a
modalidade pipeline.

Antes de se proceder a analise propriamente dita do dispositivo em
comento, importa refor¢ar que sua interpretagao e aplicagao deve ser exercida
em conformidade com as disposi¢des constitucionais de prote¢do a propriedade
industrial, nos parametros ja detidamente expostos nos itens anteriores.

Dos trechos destacados supra, verifica-se que a patenteabilidade
se estenderia inclusive sobre as criacdes ja situadas em dominio publico,
desde que nao presentes no mercado ou ja dotadas de efetivos preparativos
para tanto no momento de vigor da Lei instituidora. Por outro lado, a
concessdao da patente em territorio nacional se pautaria tdo somente na
existéncia da correspondente patente estrangeira, sendo o prazo de
privilégio correspondente aquele faltante no exterior, limitado a0 méximo
de 20 anos, consoante previsto pelo art. 40, da Lei n® 9.279/96.

Como ressalta Barbosa (2014), a redagao do referido artigo, frente
as ambiciosas intenc¢des do instituto que buscava inaugurar, buscou trazer
certas inovagdes quanto a afericdo do requisito da novidade, de modo a
conferir ao pipeline um carater de aparente constitucionalidade, ainda
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que se trate de constru¢do juridica diametralmente avessa as intengdes
constitucionais em termos de protecao a propriedade industrial.

Em primeiro lugar, cria-se, em contraposi¢do a novidade
cognoscitiva (ou absoluta) a chamada novidade de mercado, a qual
possibilita a retirada do dominio publico de determinadas criagdes ¢
tecnologias, ressalvando os empreendimentos ja inseridos no mercado
(BARBOSA, 2014). Assim,

[...] se a patente ¢ concedida depois que o publico conheceu
a tecnologia e teve a liberdade de usa-la economicamente,
ocorre um monopoélio sem contrapartida que [...] ndo atende
os pressupostos constitucionais de protegdo as criagdes
intelectuais. (BARBOSA, 2014, p. 1819)

Com efeito, como ja oportunamente explicitado acima, a
Constitui¢ao Federal de 1988, em seu art. 5°, XXIX, expressamente vincula
a prote¢do as criagdes industriais ao "interesse social e o desenvolvimento
tecnologico e econdomico do Pais" (BRASIL, 1988).

Por outro lado, persiste ainda a absurda hipotese de que a analise
da novidade seja verdadeiramente remetida a autoridade estrangeira, visto
que, consoante dispde o art. 230, da Lei n°® 9.297/96, bastaria a existéncia
de patente no exterior para que a protecdo do pipeline fosse conferida ao
objeto do pedido no Brasil. Denis Borges Barbosa (2014), quanto a isso,
ressalta a diversidade de procedimentos de exame existentes em cada pais,
aspecto que ¢ inclusive prezado pelas normatizagdes internacionais em
matéria de protecao da propriedade intelectual. Nada, portanto, justificaria
que, de alguma forma, os requisitos de patenteabilidade exigidos em nagdes
diversas servissem como sucedaneos para o exame empreendido no Brasil,
de modo que, nada obstante a ponderacdo do dispositivo acima aludidos,
ficam evidentes os interesses manifestamente contrarios a pretensao
constitucional na atribui¢do do privilégio temporario de uso exclusivo dos
objetos de patentes presentes na normatizagao referente ao pipeline.

Do exposto, restam claras as evidéncias no que tange
a inconstitucionalidade do art. 230, da Lei n 9.297/96, a qual,
lamentavelmente, ndo foi devidamente remediada em tempo habil, tendo
gerado um sem numero de nefastos e incalculaveis efeitos referentes ao
exercicio da atividade econdmica em territorio nacional. Nesse sentido,

[...] a aplicagdo do art. 230 introduz serissima, insuperavel
mesmo, dificuldade para o industrial nacional opor-se ao
depositante estrangeiro com base no principio do langamento
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no mercado e na pluralidade das patentes sobre o mesmo
objeto. Assim, o art. 230 € inconstitucional ndo s6 pelo
tratamento juridicamente iniquo e atentatorio a soberania
nacional, mas também pelo desfavorecimento objetivo da
industria, da tecnologia e do desenvolvimento nacional.

O art. 230, ao propiciar o depdsito no Brasil de patentes
ja depositadas no exterior, deixa de aplicar o principio
basico da novidade, que assegura a constitucionalidade das
patentes. As patentes de estrangeiros serdo concedidas no
Brasil mesmo se ja publicadas no exterior a data do deposito,
ou seja, ja langadas em dominio publico, e além do prazo de
prioridade. (BARBOSA, 2014, p. 1826).

2 AADIN 4.234

Conforme apresentado nos topicos antecedentes, a Procuradoria-
Geral da Republica (PGR) ajuizara, em 2009, a Acdo Direta de
Inconstitucionalidade numero 4.234, por meio da qual buscava o
reconhecimento da inconstitucionalidade dos artigos 230 e 231 da Lei n°
9.297/96, referentes as patentes pipeline. Aponta, em sua tese, a afronta ao
art. 3°, incisos I a III, art. 5°, incisos XXII, XXIII, XXIV, XXIX, XXXII e
XXXVI, art. 6°, art. 170, incisos II, III e IV, art. 196 e art. 200, I e V, todos
da Constituicdo Federal.

Dentre os argumentos apresentados pela PGR ao suscitar a
inconstitucionalidade da referida modalidade de patentes, alegou que estas
buscam tornar patentedvel matérias que ja se encontravam no dominio
publico brasileiro, bem como que os pedidos de patentes estariam maculados
pela auséncia de novidade, um dos requisitos para a concessao de patentes
no Brasil (STF, 2009, p. 5). Neste mister, alega que a auséncia de novidade
nao justifica a criacdo de monopdlio em favor de particular, tendo em vista
que seria privilégio concedido sem a devida contraprestacdo, qual seja, a
de produgdo de novidades tecnoldgicas.

Quanto a problematica do dominio publico, alega a PGR que as
patentes pipeline configurariam verdadeira expropriacdo de patrimonio
comum da sociedade, vez que, incorporados ao dominio publico,
passariam a constituir “um direito social e transindividual de utilizagao
capaz de gerar reducdo de custos e de pregos, segundo a lei econdmica da
oferta e da livre competi¢ao” (STF, 2009, p. 6).
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Por fim, a PGR alega que a admissdo das chamadas patentes
pipeline iria de encontro ao principio da proibi¢ao do regresso, o qual veda
que conquistas civilizatorias sejam diminuidas por for¢a de lei ulterior.
Neste sentido, aponta que a perda de patrimdnio tecnoldgico j& pertencente
ao dominio publico brasileiro representaria verdadeiro prejuizo social
(STF, 2009, p. 6).

A PGR solicitou expressamente em sua tese que fosse concedida
medida cautelar, de forma a suspender os efeitos dos arts. 230 e 231, sendo
medida apta a obstar graves prejuizos a sociedade brasileira.

Como se percebe, os argumentos aventados pela PGR vao ao
encontro das principais criticas levantadas pela doutrina acerca das patentes
pipeline, especialmente no que diz respeito a auséncia do requisito da
novidade e aos danos causados pela expropriacao de patrimonio intelectual
ja incorporado ao dominio publico brasileiro.

Ocorre que, invocando os preceitos do art. 12 da Lei n 9.868/99,
a relatora Ministra Carmen Lucia ndo decidiu sobre o pedido liminar
formulado pela PGR, remetendo a questdo ao Plenario para decisdo final.
No, entanto, como apontam Lunardi e Dimoulis (2017), a relatora, apds
remeter o feito para o Plendario, ndo apresentou o processo para julgamento,
de forma que nenhuma decisdo fora tomada até o momento:

No caso pipeline, ndo foi tomada decisdo sobre o mérito
e mesmo o pedido de liminar, sobre tema de evidente
repercussdo para as finangas publicas (compra de remédios),
permaneceu sem resposta. Na contramdo dos objetivos
de agilidade e de seguranga juridica, o Supremo ignorou
os pedidos e convalidou a decisdo do legislador com seu
siléncio. Qui tacet, consentit.

Tendo em vista que a protecao conferida as patentes pipeline, caso
concedidas no limite maximo de 20 anos, teriam expirado ano passado,
sustentam Lunardi e Dimoulis (2017) que haveria a perda do objeto ADIn
4.234, de sorte que ndo haveria mais razao para o julgamento da referida
Acdo. No entanto, parece que o julgamento da inconstitucionalidade
das referidas patentes ainda poderia surtir efeitos, tendo em vista as
repercussdes derivadas do controle abstrato de constitucionalidade,
conforme demonstrar-se-a a seguir.
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2.1  Da utilidade do julgamento da ADIn 4.234: dos efeitos do
controle abstrato de constitucionalidade

Como aponta Regina Maria Macedo Nery (2004), a
doutrina brasileira ndo ¢ unanime acerca dos efeitos da declaracdo de
inconstitucionalidade, sendo que os autores tendem a se dividir entre a
eficacia ex tunc ou ex nunc da decisao de reconhece a inconstitucionalidade
de lei ordinaria.

Ademais, aponta que o proprio STF tem posicionamento cambiante
no tema, sendo que, por vezes, admitia a tese taxativa da retroatividade da
decisdo que reconhece a inconstitucionalidade de lei (ex tunc), sendo que,
a depender do caso, ja conferiu efeitos ex nunc a tais decisoes (FERRARI,
2004, p. 291).

No mesmo sentido, também é mister apontar que a Lein® 9.868/99,
a qual regulamenta o julgamento da A¢ao Direta de Inconstitucionalidade
e da Acdo Declaratoria de Constitucionalidade, determina que, tendo em
vista razdes de seguranga juridica ou de excepcional interesse social,
“podera o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois tercos de seus
membros, restringir os efeitos daquela declaracdo ou decidir que ela sé
tenha eficacia a partir de seu transito em julgado ou de outro momento que
venha a ser fixado” (BRASIL, 1999). Trata-se da conhecida modulagao
dos efeitos das decisdes, prevista no art. 27 da Lei n® 9.868/99.

Admite-se no presente trabalho que da inconstitucionalidade de
norma ordinaria decorre, ab ovo, a nulidade da referida norma, de sorte
que os efeitos da decisdo que reconhece a inconstitucionalidade devem ser
retroativos, ou seja, ex tunc.

E o caso aplicavel ao reconhecimento da inconstitucionalidade
das patentes pipeline, tendo em vista que, conforme ja investigado nos
topicos antecedentes, ¢ evidente sua inconstitucionalidade. Ademais, a
eficacia retroativa da sentenga prolatada em sede de controle abstrato de
constitucionalidade ¢ a que se demonstra como cabivel, tendo em vista os
efeitos nefastos causados a economia popular por forga das referidas patentes.

Percebe-se, pois, que ndo ha de se falar em perda do objeto
da ADIn 4.234; muito embora o prazo de prote¢do das patentes tenha
expirado em 2017, ¢é certo que a declara¢do de inconstitucionalidade tem
o conddo de determinar o ressarcimento, ainda que parcial, dos gastos
publicos indevidamente realizados desde 1997, data limite para deposito
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das patentes pipeline. Tem-se, portanto, que ainda ha interesse e utilidade
no julgamento da referida ADIn pelo STF.

E certo, no entanto, que o Pretorio Excelso pode ser relutante em
conferir efeito ex func irrestrito a eventual decisdo favoravel aos pleitos da
PGR, tendo em vista o principio da seguranga juridica; nesse caso, seria
medida razoavel que a modulacao dos efeitos da sentenga lhe conferisse
efeito retroativo até data do ajuizamento da ADIn pela PGR, ou seja, 2009,
de forma a mitigar o dano causado pelas referidas patentes em quase uma
década de inércia no julgamento da ADIn 4.234.

Conclui-se, portanto, que o julgamento da ADIn 4.234
ainda ¢ perfeitamente possivel e util, vez que, em reconhecendo a
inconstitucionalidade dos artigos 230 € 231 da Lei de Propriedade Industrial
(conforme ja explorado), o STF terda a possibilidade de determinar a
retroatividade dos efeitos da sentenca, podendo tanto atingir a norma em
seu nascimento ou, caso opte por modular os efeitos da decisdo, pode
conferir retroatividade apenas até 2009, o que se mostra completamente
razoavel.

CONSIDERACOES FINAIS

Como fora demonstrado ao longo do presente artigo, pode-se
perceber que as patentes pipeline sdo um instituto juridico extremamente
controverso, cuja insercdo no ordenamento brasileiro aparenta ter sido
motivado mais por questdes politicas do que por razdes de desenvolvimento
tecnologico propriamente ditas.

Conforme estudado, tem-se que a introdugao deste tipo de patente
ndo se deu por for¢a do Acordo TRIPs, o qual ndo fazia nenhuma referéncia
as pipeline; tem-se, portanto, que sua adocao no contexto brasileiro se
dera por forga de pressdes politicas internacionais, as quais o legislador
brasileiro graciosamente cedeu.

Quanto a analise da conformidade das patentes pipeline com
o quadro constitucional brasileiro de concessdo de patentes, tem-se que
aquelas ndo atendem aos requisitos necessarios para que seja conferido
monopdlio de seu uso ao requerente: por um lado, inexiste a presenca
do requisito da novidade da atividade inventiva, o que ndo justifica a
concessao da patente; por outro lado, a concessao da referida patente retira
do dominio publico brasileiro conhecimentos que ja haviam integrado o
patrimonio social do pais, acarretando sérios danos a economia popular.

Anais do I Congresso de Direito, Propriedade Intelectual e
Desenvolvimento Econémico-Social 99



Por tais razdes, a PGR ajuizou perante o STF, em 2009, a ADIn 4.234,
por meio da qual veiculou as teses de inconstitucionalidades aqui defendidas.
Ademais, requereu a concessao de medida de cautelar perante o STF, de forma
a suspender a eficacia dos arts. 230 e 231 da Lei de Propriedade Industrial
como forma de sustar eventuais danos causados por tais dispositivos.

Ocorre, no entanto, que apos a remessa do feito ao Plenério, este
ndo forajulgado até o presente momento; ademais, tendo em vista o decurso
do prazo de 20 anos concedidos a certas patentes pipeline concedidas no
ano de 2017, certos setores da doutrina apontam que houve a perda do
objeto da ADIn 4.234.

No entanto, tal entendimento ndo deve prosperar. Como ja apontado,
a tese da PGR deve ser julgada procedente, pelos motivos aqui expostos,
sendo que ainda hé utilidade no referido julgamento. Tal se d4 pois, com
o reconhecimento da inconstitucionalidade dos referidos dispositivos, a
sentenca prolatada neste sentido declarard a nulidade dos artigos questionados,
de sorte que tal nulidade possui eficacia retroativa e ex tunc.

Por outro lado, ainda que o STF entenda que, por motivos de
seguranc¢a juridica, ndo deva proceder a tese da retroatividade até a
data da edicao da Lei de Propriedade Intelectual, ¢ certo que o Tribunal
poderia optar por modular os efeitos da decisdo, de forma a conceder
efeito retroativo somente até 2009, data de ajuizamento da ADIn 4.234,
efetivamente revertendo uma década de pagamentos indevidos pelo
governo brasileiro as entidades detentoras das patentes pipeline.
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REGULAMENTACAO DA PROTECAO DE DADOS
PESSOAIS NO BRASIL: BREVE HISTORICO, IMPACTOS
LEGAIS E REALIDADE BRASILEIRA
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RESUMO: As questdes que envolvem a protecdo de dados pessoais na internet tém ganhado cada
vez mais espago no ordenamento juridico brasileiro, devido ao rapido e constante desenvolvimento
das novas tecnologias de comunicagdo. Essa realidade também ¢ observada em diversas outras
nagdes, como Estados Unidos e paises que compdem a Unido Europeia (EU), todavia, no Brasil a
questdo merece uma discussdo aprofundada, frente a novidade trazida com a aprovagdo da Lei n°
13.970 de 2018, ou seja, a recente criagdo de uma regulamentacdo efetiva para a tutela dos direitos
envoltos na protecdo de dados sensiveis no pais. Até recentemente, a auséncia de tutela de tais direitos
permitia a realizagdo de praticas abusivas por parte das empresas que trabalham com o tratamento
destes dados. De maneira resumida, pode-se apontar que os bens e servigos online cada vez mais
passaram a exigir o uso de dados pessoais por parte dos clientes para que o acesso ao produto ou
servigos fosse possivel. Isso levou a um crescimento exponencial e massificado do fornecimento
de dados sensiveis no ambiente virtual, impossibilitando que a legislagdo pudesse acompanhar tal
movimento na mesma velocidade. Durante muitos anos, no Brasil, pode-se observar a criagdo de
leis incompletas e desconectadas, o que tornava a sua aplicabilidade bastante dificil e, por vezes,
confusa. O presente artigo busca discutir a criacdo da Lei 13.970 de 2018, analisando o histérico
que levou a sua criacdo, as possiveis consequéncias de sua aplicagdo — como a possibilidade de
imputar san¢des administrativas as empresas que desrespeitarem as normas — ¢ grande influéncia
do General Data Protection Regulation (Regulamento Geral de Protecdo de Dados) — regulamento
da Unido Europeia sobre prote¢do de dados — no desenvolvimento e aprovacdo do regulamento
brasileiro ou Lei Geral de Prote¢ao de Dados (LGPD).

Palavras-chave: protecdo de dados; direito digital; dados pessoais; direitos fundamentais;
direito comparado.

ABSTRACT: Issues involving personal data protection on the internet have gained more and more
space because of the rapid and steady development of new communication technologies. This
reality is also observed in several other nations, such as the United States and the countries that
make up the European Union (EU), however, in Brazil the issue deserves a thorough discussion,
given the novelty brought with the approval of Law 13,970/2018, that is, the recent creation of
effective regulation to protect the rights involved in the protection of sensitive data in the country.
Until recently, the absence of protection of such rights allowed abusive practices by companies
working with the treatment of these data.In summary, it can be pointed out that online goods and
services increasingly require the use of personal data by customers so that access to the product or
services is possible.This led to an exponential and mass growth of the provision of sensitive data in
the virtual environment, making it impossible for legislation to follow such movement at the same
speed. For many years, in Brazil, one could observe the creation of incomplete and disconnected
laws, which made its applicability quite difficult and sometimes confusing. The present article
seeks to discuss the creation of Law 13,970 of 2018, analyzing the history that led to its creation,
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the possible consequences of its application - such as the possibility of imputing administrative
sanctions to companies that disrespect the norms- and strong influence of the General Data
Protection Regulation - European Union regulation on data protection - in the development and
approval of the Brazilian regulation or Lei Geral de Protegdo de Dados (LGPD).

Keywords: data protection; digital law, personal data; fundamental rights; comparative law.
INTRODUCAO

O avango tecnologico e a revolu¢ao no ambito da comunicagao
gerada pela criagdo da internet levaram a uma situagdo de desequilibrio
entre realidade e direito. Neste sentido, o Direito Digital emergiu
paralelamente ao avanco da tecnologia e os efeitos das transformagdes
das relagdes juridicas, causadas pela expansdo da realidade virtual e,
consequentemente, relativizagdo das fronteiras fisicas, agilizagdo da vida
e novas modalidades negociais.

A partir da rdpida e constante criagdo de outros modos de
se relacionar, novos paradigmas juridicos surgem como resultado da
transformagdo das relagdes, de maneira que esses paradigmas inovadores
necessitam de prote¢do legal para prevenir abusos e instaurar uma
perspectiva de seguranca juridica frente aos negocios virtuais. E € neste
contexto em que o Direito Digital passa a surgir na seara juridica como um
instituto de eficacia ¢ inovacao.

Dentre os diversos institutos de Direito Digital, como o
comércio eletronico e e-Business, a Propriedade Intelectual nas midias
digitais, os softwares etc., hd um ramo especifico que, recentemente, teve
sua regulamentacao aprovada no Brasil: a protecdo dos dados pessoais.
E, com uma nova lei, novos questionamentos e reflexdes emergem e
precisam ser discutidos.

O presente artigo tem como objetivo analisar o instituto dos
dados pessoais a partir de um viés critico, analisando a evolu¢do de sua
regulamentagdo, dentro e fora do sistema juridico nacional, a realidade
brasileira frente ao tratamento de dados pessoais € sensiveis € os impactos
legais trazidos pela Lei 13.709/18, documento que complementa outras
importantes leis as quais regulamentam os novos paradigmas da tecnologia,
como a Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), a Lei 8.078/90 (Codigo
de Defesa do Consumidor), a Lei 12.737/12, que criminalizou delitos
informaticos (“lei Carolina Dieckmann”) e a Constitui¢ao Federal. O principal
objetivo da presente discussao € estimular a pesquisa e producdo académica
sobre a temadtica, ja que de forma alguma busca-se esgotar tal discussao.
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1 DIREITO DIGITAL, SEGURANCA CIBERNETICA E
INTERNACIONALIZACAO DO DIREITO

Com o advento da Revolucao Informacional, a sociedade passou
a vivenciar transformacdes diversas no que concerne as relagdes em todas
as esferas sociais. O tempo e a distancia foram relativizados e as mudancas,
inovagoes e criagcdes passaram a se realizar com uma constancia e rapidez
nunca antes observadas na historia. A sociedade em rede passa a conviver
com a inovagdo tecnoldgica constante, de maneira que a sua adaptacao
as essas inovagdes também passa a acontecer de maneira bastante agil.
(CASTELLS, 2009)

Todavia, algumas 4reas do saber sofreram mais ou menos para
conseguir se adaptar a tais modificagdes: enquanto alguns campos como
o marketing ou as ciéncias da computacdo conseguiram se transformar
praticamente na mesma velocidade das inovagdes, campos como o direito
ainda relutam em se modificar. Tal situagdo ¢ em grande parte devida a
propria natureza e 16gica de funcionamento do Direito, que precisa ser mais
conservadora e reformista para que a segurancga e at¢ mesmo eficiéncia de
sua ciéncia seja mantida.

No entanto, as transformagdes vivenciadas pelo Direito durante
o século XX com a marcante internacionaliza¢ao dos direitos humanos,
passou a cada vez mais exigir que este campo também criasse solugdes
mais ageis e efetivas frente as necessidades vislumbradas pela sociedade
pos-moderna: se as necessidades passaram a surgir com uma rapidez
acelerada, porque as solugdes fugiriam desta regra?

Por isso mesmo, principalmente da década de 90 em diante, as
questdes envolvendo os direitos humanos passaram a se tornar cada vez
mais globais, urgentes e as suas solugdes a cada dia mais necessarias e
rapidas. Junto a isso, emergiu em importancia da utilizagdo do direito
comparado como uma medida de absor¢do das necessidades sociais
exigidas dentro na nova realidade virtual e extremamente conectada e ¢
dentro desta realidade que emerge o Direito Digital. (PINHEIRO, 2016)

Nesse sentido, a compreensao das mais diversas legislagdes acerca
da protecao dos dados pessoais dentro da nova realidade digital precisou
evoluir e foi se modificando ao longo dos ultimos 30 anos, resultando em
reflexos diretos na seara juridica — seja na resolugdo de conflitos ou na
criacdo de mecanismo de suporte para as questdes digitais, como: como
realizar um contrato na esfera digital? Como proteger a privacidade dos
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cidaddos dentro do mundo virtual? Qual a responsabilidade das empresas
frente a0 manuseio e tratamento das informagdes fornecidas pelos clientes?

2 CONCEITO DE DADOS PESSOAIS

A defini¢do de dados pessoais ¢ uma das grandes dificuldades
encontradas frente a regulamentagdo juridica do instituto. A concepg¢ao
juridica, nesse caso, deve ser baseada e estruturada pelo conhecimento e
defini¢des técnicas de estudos e pesquisas da area tecnologica. Além disso,
ha os parametros postos pelos principios constitucionais, os quais devem
sempre ser respeitados no sistema juridico nacional, como os direitos
fundamentais da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra,
da imagem, bem como do sigilo da correspondéncia e das comunicagdes
telegraficas, de dados e das comunicagdes telefonicas. No entanto, nao
pode ser deixada de lado a livre iniciativa e a importancia da capacidade
de utilizar os dados pessoais pelas empresas.

Ao abordar o tema, Frederico Meinberg Ceroy (2017), em seu
artigo “O conceito dos dados pessoais”, expoe:

A construgdo equilibrada do conceito de dados pessoais passa,
aomeuver, peladevidacompreensdo daimportanciadosdados
para a nova economia digital. Tecnologias revolucionarias
que estdo mudando as vidas ¢ o mercado mundial tradicional
como Big Data, Internet das Coisas (Internet of Things —
IoT), Inteligéncia Artificial (Artificial Inteligence — Al) e
Machine Learning tem como “combustivel”, por assim dizer,
os dados. Uma lei de protegdo dos dados muito restritiva e
com conceitos extremamente abrangentes tera o conddo de
prejudicar a economia digital, o desenvolvimento e a livre
iniciativa brasileira. De forma equivocada, alguns acreditam
que a futura lei de protegdo deva ser formatada com um viés
exclusivamente consumerista classico, que foi construido
com base num mundo fisico, palpavel, off-line. Por este
olhar, teremos, necessariamente, de um lado o consumidor
hipossuficiente e de outro os gigantes da tecnologia, como
Facebook, Alphabet (Google), Microsoft, Apple ¢ Amazon.
Algo que se assemelharia a um duelo nos moldes de Davi
contra Golias, onde a legislagdo funcionaria como a pedra
a ser atirada na diregdo dos gigantes. Ndo percebem que
a futura lei de dados tera incidéncia sobre quase todos os
setores da economia brasileira e em especial sobre as
chamadas startups nacionais que muitas das vezes tem como
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matéria prima de suas inovagdes, os dados e que segundo o
comando constitucional devem ter um tratamento favorecido
e ndo esmagas por uma lei pensada exclusivamente em abater
os gigantes. (CERQY, 2017)

Com efeito, a Lei 13.709/18 traz diversas defini¢des legais de
grande importancia para o tratamento e reafirmagao da seguranca juridica
em relacdo ao tema. Dentre os diversos conceitos, como o de banco de
dados, dado anonimizado e transferéncia internacional de dados, dois sdo
de grande impacto: o de dado pessoal e dado pessoal sensivel.

O primeiro ¢ definido pela lei como “informagao relacionada a
pessoa natural identificada ou identificavel”, um conceito bastante aberto,
até mais do que o adotado pela regulamentagdo europeia, o General
Data Protection Regulation (GDPR). O dado sensivel, por sua vez, ¢
“dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convic¢ao religiosa, opinido
politica, filiagao a sindicato ou a organizagao de carater religioso, filosofico
ou politico, dado referente a satide ou a vida sexual, dado genético ou
biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”, logo, dados que
afrontam a direito de intimidade de maneira mais profunda.

Considerando a dificuldade de equilibrar a protecdo da parte
hipossuficiente e, ao mesmo tempo, ndo engessar a capacidade das
empresas, Frederico Meinberg Ceroy contempla conceitos utilizados
ordenamentos internacionais:

[..] o conceito adotado pelo Canada sobre dados pessoais,
que se mostrou mais adequado para equilibrar a protegdo
dos titulares dos dados com o livre fluxo de informagdes,
bem como apresentamos a ideia de dados anonimizados
e as técnicas de anonimizacdo usadas na Unido Europeia.
A titulo de exemplo, cito outras legislagdes que tem
conseguido equilibrar a defesa da privacidade dos cidaddos
com o fomento da economia e da inovagdo. Em Singapura,
dados pessoais sdo definidos como dados, verdadeiros ou
ndo, sobre um individuo que pode ser identificado a partir
destes dados. Ja no México, sdo considerados dados pessoais
qualquer informagdo relativa a um individuo identificado
ou identificavel. Na Colombia, dados pessoais sdo definidos
como qualquer informagdo relacionada a uma ou varias
pessoas identificadas ou identificaveis ou que podem ser
associadas a uma pessoa fisica ou juridica. Nos Estados
Unidos da América poucas sdo as leis de privacidade
federais ou estaduais que definem informagdes pessoais. Ao
que parece, para os americanos, o conceito de Personally
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Identifiable Information — PII ¢ mais importante do que um
conceito estanque. (CERQOY, 2017)

3 EVOLUCAO HISTORICA DA PROTECAO DOS DADOS
PESSOAIS

3.1 Diretiva Europeia de Protecao aos Dados Pessoais

A primeira grande carta que abordou o tema da protecdo dos
dados pessoais foi a Diretiva Europeia (DE) de Prote¢do de Dados
Pessoais (Diretiva 95/46/CE de 1995). Este documento ¢ de grande
importancia, pois define e norteia diversos conceitos e ideias basilares da
regulamentacdo juridica relativa a prote¢do do instituto. Por exemplo, a
DE 95/46/CE dispde em seu art. 2° sobre o conceito de dados pessoais e
o define como sendo toda e “qualquer informagdo relativa a uma pessoa
singular identificada ou identificavel (pessoa em causa)” de maneira que “¢
considerado identificavel todo aquele que possa ser identificado, direta ou
indiretamente, nomeadamente por referéncia a um ntimero de identificagao
ou a um ou mais elementos especificos da sua identidade fisica, fisiologica,
psiquica, econdmica, cultural ou social”. (DIRETIVA 95/46/CE)

Ao tratar da importancia deste diploma e seus impactos frente a
discussao sobre dados pessoais, André Faustino aponta:

E possivel observar que a Diretiva define alguns conceitos
importantes relacionados a dados pessoais e seu tratamento,
influenciando e dando norte para os projetos de lei que visam
tratar sobre dados pessoais, que estdo em andamento em nas
casas do Congresso Nacional. Para exemplificar, o projeto
de lei 5276/ 16 conceitua como dados pessoais: “dado
relacionado a pessoa natural identificada ou identificavel,
inclusive nuameros identificativos, dados locacionais
ou identificadores eletronicos quando estes estiverem
relacionados a uma pessoa”. O mesmo projeto de lei,
conceitua tratamento de dados como sendo: “toda operacdo
realizada com dados pessoais, como as que se referem a
coleta, producao, recep¢ao, classificacdo, utilizagdo, acesso,
reproducdo, transmissdo, distribui¢do, processamento,
arquivamento, armazenamento, eliminagdo, avaliacdo
ou controle da informagdo, modificacdo, comunicagao,
transferéncia, difusdo ou extragdo”. (FAUSTINO, 2016)
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3.2  Aprotecio dos dados pessoais nos Estados Unidos

Diferente da realidade da Unido Europeia (EU), os Estados
Unidos (US) ndo possuem legislacdo especifica sobre o tratamento dos
dados pessoais, logo, ¢ necessario atender a legislagdo e normatizagdes
esparsas vigentes em seu sistema normativo.

Inicialmente, o US segue os parametros da Diretiva 95/46/
CE quando das transagdes que envolvem dados pessoais entre a nagao
estadunidense e a Unido Europeia. Neste contexto, ¢ importante pontuar a
atuag¢do do Federal Trade Comission (FTC) — uma agéncia independente
que visa a protecao do consumidor, evita a criagdo de monopolios e
praticas anticompetitivas. Dentre os ramos que o FTC regula, fiscaliza e
atua, estdo as empresas que usam dos dados pessoais como mercadoria,
como a Experian e Acxciom, conhecidas como “Data Brokers”.

Hé dois importantes institutos aplicados nas relagdes entre Estados
Unidos e Unido Europeia, quando se fala de dados pessoais: o Safe Harbor
e Privacy Shield. Ao abordar o assunto, André Faustino explica:

[...] surge o conceito e a estrutura do Safe Harbor, que
evidencia a adequacdo as determinagdes da diretiva, baseadas
na prote¢do da privacidade e de dados pessoais, o conceito
de Safe Harbor, baseia-se em sete principios fundamentais,
a saber: Aviso, Escolha, Acesso, Transferéncia Progressiva,
Seguranga, Integridade de Dados e Execugdo.Além do Safe
Harbor, em 12 de julho de 2016 a Comunidade Européia
adotou o Escudo de Privacidade (Privacy Shield), que foi o
resultado de importantes negociacdes que se iniciaram em
2013, onde o objetivo desse acordo ¢ permitir o fluxo de
dados pessoais entre e Unido Européia e os Estados Unidos,
garantindo um nivel adequado de prote¢do de dados dos
cidaddos europeus e mecanismos e recursos para uma efetiva
seguranca juridica. (FAUSTINO, 2016)

33 Regulamentacio europeia

No contexto global, a comunidade europeia demonstra ser a mais
preocupada com o papel dos dados pessoais no mercado diante da Era
Digital em relacao a protecdo do instituto através de regulamentagdes.
A Diretiva 95/46/CE, produziu importantes efeitos quando se trata de
protecdo de dados na Europa e em outros ordenamentos juridicos, seja
através da concordancia em seguir os parametros postos para consagrar
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negociacdes comerciais (como o Estados Unidos), seja pela influéncia que
tal diploma causou em outros sistemas (como no Brasil).

Além disso, recentemente essa Diretiva foi substituida por outro
documento legal, o General Data Protection Regulation (GDPR), lei que
regula a protecdo dos dados pessoais na Unido Europeia e que entrou em
vigor em maio de 2018. Diante da importancia do documento, nota-se:

A revis@o da legislacdo europeia sobre protecdo de dados
pessoais se iniciou com a constatagdo de que as regras
existentes ndo estavam acompanhando as rapidas e intensas
inovagdes tecnologicas apds a mudanga do milénio. Em
razdo disso, o orgdo Supervisor de Protecdo de Dados
Europeu emitiu comunicado em 2011 recomendando a
adog¢do de nova norma, mais abrangente e destinada a buscar
padronizagdo na protegdo de dados pessoais na regido. Apos
intensos debates e negociagdes, a GDPR foi editada em
24 de maio de 2016 e estabeleceu um prazo de dois anos
para que empresas, governo e sociedade civil tomassem
conhecimento de seu conteudo e passassem a implementar as
medidas necessarias para o cumprimento de suas disposigoes.
Suas normas, por tomarem a forma de um “Regulamento”
ao invés de uma “Diretiva”, sdo integralmente obrigatorias
para todos os paises-membros, que poderdo editar normas
para regulamentar algumas de suas disposi¢des. De modo
geral, a GDPR apresenta regras mais abrangentes do que as
anteriormente vigentes, reforcando a protecdo aos usuarios
de internet e assegurando aos titulares de dados maior
controle sobre seus dados. Também empodera os orgios
nacionais de protegdo de dados e impde novas obrigagdes as
instituigdes que tém entre suas atividades o processamento
de dados pessoais (LEMOS, 2018)

3.4  Regulamentacio brasileira

A legislagdo brasileira, por sua vez, possuia somente dispositivos
esparsos em seu ordenamento até recentemente, que podiam ser aplicados
na prote¢do de dados pessoais. Primeiramente, no Cddigo de Defesa do
Consumidor em seu art. 43, que dispoe sobre o direito do consumidor
de acessar “cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo
arquivados sobre ele, bem como suas respectivas fontes”. Além deste,
o Marco Civil da Internet possui diversos enunciados que remetem a
protecao de dados pessoais:
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Art. 70 O acesso a internet € essencial ao exercicio da
cidadania, ¢ ao usuario sdo assegurados os seguintes
direitos: I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada,
sua protecdo e indenizagdo pelo dano material ou moral
decorrente de sua violagdao; VII - ndo fornecimento a
terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de
conexao, e de acesso a aplicag¢des de internet, salvo mediante
consentimento livre, expresso e informado ou nas hipdteses
previstas em lei; VIII - informagdes claras e completas sobre
coleta, uso, armazenamento, tratamento e prote¢do de seus
dados pessoais. Art. 11. Em qualquer operagdo de coleta,
armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados
pessoais ou de comunicagdes por provedores de conexdo e
de aplicagdes de internet em que pelo menos um desses atos
ocorra em territorio nacional, deverdo ser obrigatoriamente
respeitados a legislagdo brasileira e os direitos a privacidade,
a protegdo dos dados pessoais e ao sigilo das comunicacdes
privadas e dos registros. (BRASIL, Marco Civil da Internet)

Finalmente, foi publicada a Lei 13.709/18, conhecida como Lei
Geral de Prote¢do de Dados (LGPD), que tem como objetivo proporcionar
maior transparéncia e seguranca no tratamento de dados pessoais. Areferida
lei traz notaveis avangos frente ao instituto, além de complementar outras
leis, como as citadas acima (Codigo de Defesa do Consumidor e Marco
Civil da Internet). Ao analisar a LGPD, Giannellini aponta:

O objetivo da nova lei € conferir ou aumentar a transparéncia
e a seguranga no tratamento de dados pessoais, inclusive
nos meios digitais, seja na coleta ou na utilizagdo. Sua
importancia ¢ indiscutivel, j& que se destina a garantir a
protecdo desses dados fundamentais, especialmente na
sociedade digital e globalizada atual, onde a informacédo
tornou-se o principal ativo para concretizagdo de acesso a
bens, servigos, conveniéncias, politica e tudo aquilo mais
que se possa imaginar. O marco determinante da novel
legislag@o, entre outras nove hipéteses previstas na lei, refere-
se a exigéncia de que para o tratamento dos dados exige-se
prévio consentimento do seu titular, que para os efeitos da lei,
¢ somente a pessoa natural, € ndo empresas, além das razdes
da utilizacdo dos mesmos. Merecem destaque, ainda, na
nova lei, i) as defini¢des por ela trazidas, ii) o publico a quem
se destina, iii) os principios que a informam, iv) as condi¢des
para uso desses dados, v) as penalidades e a fiscalizagdo por
parte da administragdo publica. Espera-se, assim, criar um
novo ambiente de negdcios, através de melhores praticas e
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de total compliance, fortalecendo a protecdo do consumidor
e evitando a concorréncia desleal. (GIANNELLINI, 2018)

4 DESDOBRAMENTOS DA LEI NA REALIDADE BRASILEIRA

E inegivel que a LGPD era uma necessidade para legislagdo
brasileira, para que as garantias basicas do cidadao pudessem ser
espelhadas também no ambiente virtual - como procurou fazer o Marco
Civil quando foi instituido - todavia, isso ndo significa que a nova lei
fique isenta de questionamentos.

Um aspecto interessante do documento, ¢ importancia que o seu
texto da — logo no inicio do texto — a protecdo dos direitos fundamentais
dos cidaddos. Neste sentido, as normas sdo ponderadas em apontar que
os direitos individuais de cada pessoa ndo devem sufocar o direito de
livre iniciativa, livre concorréncia do mercado e defesa do consumidor,
de maneira que todos os aspectos devem se equilibrar levando em
consideragdo a equidade e proporcionalidade.

Ao mesmo tempo, o texto da LGPD ¢ bastante ponderado ao
isentar académicos, jornalistas, artistas e pessoais naturais que utilizem
o tratamento de dados para fins ndo econdmicos da aplicacao de regras
— embora tais sujeitos ainda devam perceber que tém responsabilidade
em prezar pelos direitos individuais de cada titular dos dados a que
fizer tratamento. No mesmo sentido, pontua-se que situagdes em que a
seguranga publica, defesa nacional, seguranca do Estado e investigagdes
criminais também necessitam de uma protecdo diferente da aplicada
aos entes privados.

Também € positiva a criacdo de um rol de defini¢cdes acerca dos
nstitutos e atividades relacionadas ao tratamento de dados, tendo em vista
que a seguranca juridica dos contratos digitais — em operagdo durante as
transag¢des de consumo ou oferecimento de servigos virtuais — torna-se mais
efetiva a partir de conceitos bem formulados e elencados como o faz a lei.

Porém, ¢ também neste sentido, que pode ser encontrado
um dos principais pontos de atengdo da LGPD: a compreensdo e
ado¢do de mecanismos especiais em relacdo aos dados anonimizados.
Isso porque a anonimizacdo dos dados pessoais ainda ndo ¢ um
procedimento amplamente aceito como seguro e eficaz, de maneira que
sdo diversos os estudos que pontuam a fragilidade de tais processos
(CRIADO,2015). Paul Ohm (2010) — cientista da computacao — realizou
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um estudo intitulado “Broken Promisses of Privacy: responding to the
surprising failure of anonimization” em que aponta que os processos de
anonimizacao sao repletos de falhas e corruptiveis de maneira que os
dados pode ser reidentificados.

A LGPD peca a desconsiderar essa possibilidade, tendo em
vista que considera no art. 12 que “Os dados anonimizados ndo serao
considerados dados pessoais para os fins desta Lei”. Ainda que o artigo
pontue, logo em seguida, que tal compreensdo torna-se nula quando o
processo € revertido, para efeitos praticos dentro da l6gica de mercado essa
considerag¢do pode atrapalhar a efetiva fiscalizacdo, ja que ficard bastante
trabalhoso para o 6rgdo estatal regulador garantir a eficicia de todos os
processos de anonimizagao a serem utilizados.

Ou aspectos que merece atencdo, diz respeito as sancdes
administrativas aplicadas, conforme a letra da lei, as san¢des varias entre
adverténcias até multas que podem chegar a até R$ 50 milhdes por infracao.
Pode-se considerar que esse ponto chama mais a atengdo do empresariado,
devido as grandes quantias a que podem chegar as multas e acrescenta-
se que fica evidente a influéncia do GDPR na criagdo do regulamento
brasileiro, tendo em vista que o regulamento europeu também prevé multas
pesadas no caso do descumprimento das normas.

Ou fato interessante, ¢ que a lei brasileira segue a compreensao
europeia de que as transagdes ocorridas no territério nacional ou com
pessoas que estdo no territdério nacional durante a acdo obrigam que a
empresa adeque-se as regras do ordenamento brasileiro para que possa
continuar realizando operacdes dentro do pais. Da mesma maneira, a LGPD
procurou organizar as relagdes daqueles que participam do tratamento
de dados em trés sujeitos principais: o titular — pessoa naturais a quem
pertence os dados pessoais; controlador — pessoa natural ou juridica que
realiza o tratamento de dados e operador — pessoa natural ou juridica que
realiza o tratamento de dados em nome do controlador.

Ambos, controlador e operador t€ém responsabilidade solidéria
frente aos dados pertencentes aos titulares, respondendo solidariamente
aos cuidados com o tratamento. Neste sentido, ¢ de suma importancia
que o consentimento do titular seja expresso e comprovado, de forma que
este consentimento pode ser revogado a qualquer momento, situagdo que
também revoga o direito de realizar o tratamento dos dados garantido ao
operador/controlador.
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Essa preocupagdo do instituto em garantir que o consentimento
seja realizado de maneira livre, transparente e inequivoca demonstra
que a LGPD leva em consideragdo os desequilibrios existentes entre a
relagdo do consumidor frente as empresas. Da mesma forma, ¢ evidente
ao longo do texto da lei que o Estado buscara efetivar a prote¢ao dos
dados pessoais através de medidas socioeducativas, seja ao estimular
a criacdo de codigos de conduta e manuais de boas praticas junto as
empresas, seja ao obrigar o consumidor a expressar o seu consentimento,
tendo em vista que ao concordar com o tratamento, deve o consumidor
ter ciéncia daquilo que esta acordando’.

CONSIDERACOES FINAIS

A criagdo de uma lei especifica para a protecao de dados pessoais
dentro do ordenamento juridico brasileiro mostra que o pais esta buscando
entrar em conformidade com as necessidades de seus cidadaos e se alinhar
as tendéncias globais para garantir que o pais se mantenha inserido as
exigéncias do mercado mundial. Embora seja necessario criticar a demora
do Estado brasileiro em validar esta demanda social, ¢ importante pontuar
que o pais criou um dispositivo legal bastante completo e que considerar
as diferentes nuances e sujeitos da sociedade envolvidos neste tipo de
relacdo. Ainda ¢ cedo para afirmar os impactos que a lei 13.970 vai trazer
as relagdes de consumo virtuais — ainda mais se levarmos em consideracao
que a partir de sua publicacdo [14 de agosto de 2018] a lei demorara 18
meses para entrar em vigor — mas € possivel enxergar que a seguranga
juridica da prote¢ao dos dados pessoais torna-se muito mais proxima das
necessidades demandadas pela sociedade a partir da criagdo da LGPD.
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A CONCORRENCIA DESLEAL NO DIREITO MARCARIO:
A UTILIZACAO DO TRADE DRESS COMO FORMA DE
PARASITISMO

GRAVATIN, Guilherme Jorge da Silva*
PASTORE, Roberta de Castro Lima**

RESUMO: Este estudo propde-se a discutir a utilizagao, por algumas empresas, do trade dress de
outras marcas com relevancia em determinado seguimento do mercado, para que instintivamente haja
um relacionamento por parte do publico consumidor entre ambas, mesmo que inconscientemente,
propiciando um aproveitamento parasitario para aquela marca que se utilizou de tal pratica. Para
tanto, serdo abordados o conceito de trade dress, como é o seu tratamento no Brasil, assim como
a conceituacdo da concorréncia desleal e do aproveitamento parasitario. Para ilustrar tal pratica
de concorréncia desleal, serdo abordados alguns casos que possuem relevancia no tema, assim
como a consequéncia mercadologica da negligéncia por parte da empresa parasitada, que pode ter
a integridade de sua marca colocada em risco.

Palavras-chave: trade dress. direito marcario. sinais distintivos. marca.

ABSTRACT: This study proposes to discuss the use by some companies of other brands’ trade
dress with relevance in a certain market segment, so that there is an instinctive relation between
the brands by the consumers, even if unconsciously, providing a parasitic use to the mark that used
others trade dress. To do so, the concept of trade dress, as its treatment in Brazil, as well as the
conceptualization of unfair competition and parasitic exploitation, will be approached. In order to
illustrate this practice of unfair competition, a few cases that have relevance in the subject will be
addressed, as well as the market consequence of negligence by the parasitized company, which may
have the integrity of its brand put at risk.

Keywords: trade dress. trademark law. distinctive signs. trademark.
INTRODUCAO

Dentre as mais recentes formas de composi¢ao da distintividade
de uma determinada marca, produto ou servico, repetidamente discute-se
nos ambientes académicos e judiciais a relevancia do conjunto imagem.
A expressao estrangeira frade dress hoje ¢ aceita em sua forma original
até mesmo no Brasil. Mais do que um elemento subjetivo de formagao do
aspecto visual, este sinal distintivo pode influenciar de maneira decisiva
no momento em que o publico pensa em consumir determinado produto.

Advogado poés-graduando em Propriedade Intelectual, Direito do Entretenimento e
Midia pela Escola Superior de Advocacia da OAB/SP — ESA Liberdade. Curriculo Lattes:
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8111855Z4.
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Dentre os sinais distintivos de uma empresa, primeiramente
¢ possivel identificar a marca. Porém, existem outros sinais também
distintivos e que sdo protegidos pelo ordenamento juridico brasileiro,
sendo o trade dress um deles, como aponta Newton Silveira: “[...] o
titulo do estabelecimento, a insignia, os sinais de propaganda, a marca
de fato (ndo registrada), o dito trade dress e mesmo o nome comercial
[...]” (SILVEIRA, 2009). Este dito conjunto imagem, com o trabalho de
marketing de uma empresa ao longo dos anos, pode consolidar no mercado
consumidor um exemplo de produto de qualidade, sofisticagcdo, glamour,
etc, a depender do objetivo e missao de cada empresa. Tudo isso se traduz
no valor agregado a marca e deve ser protegido contra empresas outras que
tentam de forma desleal se beneficiar de tal prestigio.

A utilizacdo do frade dress alheio ndo deve ser subestimado
pois pode ocasionar o fendmeno marcario da dilui¢do, que serd abordado
oportunamente. E imprescindivel orientagdo juridica para que novas
violagdes ndo acontecam.

Nesse sentido, diante da auséncia de previsdo expressa
de sua protecdo, o trade dress tem sido protegido através
de mecanismos mediatos de tutela de outros institutos
da Propriedade Intelectual, como o direito autoral, as
patentes, os desenhos industriais, as marcas ¢ a repressdo
a concorréncia desleal, previstos na Constituigdo Federal,
na Lei da Propriedade Industrial (LPI), na Lei de Direitos
Autorais (LDA) e nos tratados de Propriedade Intelectual
que foram assinados e ratificados pelo Brasil. Dentre esses
mecanismos, verifica-se que a repressdo a concorréncia
desleal figura como fundamento da maioria das demandas
judiciais envolvendo trade dress. (MINADA, 2014).

A reprodugdo de um elemento visual que pode, em um primeiro
momento, sugerir certa adequagdo de um produto a um padrao de mercado,
tem sua real natureza baseada em mecanismos desleais de concorréncia,
podendo minar investimento vultuosos que poderiam integrar o valor
agregado de determinada marca. A ado¢do de medidas que resguardem
o direito de propriedade intelectual, mais precisamente industrial como
combate e repressao aos atos de concorréncia desleal mostram-se essenciais
no mercado atual que vive um momento de intenso desenvolvimento
tecnologico.
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1 A ORIGEM DO TRADE DRESS E SEU TRATAMENTO NO
BRASIL

O Trade dress originou-se no direito americano como sendo uma
expressao que definisse o conjunto de elementos visuais distintivos de um
produto, embalagem ou servico. No século XIX, as decisdes judiciais eram
voltadas para a moralidade comercial, em que se protegia a aparéncia
global do produto e de sua embalagem (TEIXEIRA, 2009, p. 7). Porém, o
tema ¢ regulado desde 1946, pelo Lanham Act, na se¢do 43, Lei Federal de
Marcas americana, que rege a marca registrada e a sua aparéncia comercial.

Em 1992, por meio do caso emblematico de concorréncia desleal
entre os restaurantes Two Pesos Inc. e Taco Cabana Inc., em decisdo que
fixou que: "Trade dress ¢ a imagem total do negocio, O trade dress da
Taco Cabana pode incluir um perfil e uma aparéncia geral da parte externa
e interna do restaurante, o simbolo que o identifica, o plano interior da
cozinha, a decoragdo, o menu, o equipamento para servir a cozinha, o
uniforme dos atendentes e outros detalhes que refletem a imagem global
do restaurante” (SOARES, 2004, p. 86), por fim, a jurisprudéncia definiu
trade dress como “prote¢do da imagem total e aparéncia geral de um
produto” (JUSTIA US SUPREME COURT, 2018).

Desta maneira, nos Estados Unidos da América o trade dress
pode ser registrado como uma marca comercial no U.S. PTO no Registro
Principal ou no Registro Suplementar. Embora nio seja obrigatdrio, a
“identidade visual” registrada oferece varias vantagens. Essas vantagens
sdo garantidas pela lei de prote¢do comercial dos EUA (PINEDA, 2018).

Ja no Brasil, temos a auséncia de defini¢ao legal para o ‘conjunto-
imagem”. A sua prote¢do ¢ baseada nas regras de repressao a concorréncia
desleal definida no artigo 195, III da Lei de Propriedade Industrial vigente.
Mesmo sem prote¢do formal ao Trade dress, o judiciario e a legislacao
patrios afastam a conduta de concorréncia desleal, quando esta objetiva
o desvio de clientes por meio da confusdo na apresentacdo visual de
produtos, estabelecimentos, servicos ou layouts.

Segundo cita Denis Allan Daniel as a¢des judiciais envolvendo
conjunto-imagem tornaram-se freqiientes no Brasil e vem aumentando.
A maioria delas esta relacionada a uma suposta infragao dos direitos do
conjunto-imagem de produtos farmacéuticos, seguidos por cosméticos e
de bebidas (DANIEL, 2018). Em consequéncia dos fatos, cada vez mais
as empresas brasileiras t€ém buscado protecao judicial contra este tipo de
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violagdo. O pedido inicial € o de fazer cessar o uso indevido da identidade
visual “imitada”, seguido do pedido de reparagdo pelos prejuizos sofridos
aquela marca, estabelecimento ou produto.

Em recente decisdo, a 3* Turma do Superior Tribunal de Justiga',
o relator do Recurso especial 1.353.451, ministro Marco Aurélio Bellizze,
defendeu em seu relatorio que “embora nao seja disciplinado na legislagao
nacional, a prote¢do ao trade dress vem sendo garantida com base no dever
geral de garantia de livre mercado — ou seja, “no dever estatal de assegurar
o funcionamento saudavel do mercado, de forma a expurgar condutas
desleais tendentes a criar distor¢gdes de concorréncia” ¢ o douto ministro
entende também que, desta forma, a interven¢do do Judiciario deve ser
pontual, analisando as circunstancias caso a caso.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO
ESPECIAL. CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS).
COMERCIALIZACAO DE  PRODUTO  AFIM.
EMBALAGENS ASSEMELHADAS. CONCORRENCIA
DESLEAL.ART. 209 DA LEIN. 9.279/1996 (LPI). PERICIA
TECNICA REQUERIDA. DISPENSA INJUSTIFICADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
(JUSBRASIL)

2 A CONCORRENCIA DESLEAL E OS CASOS NO JUDICIARIO

O trade dress esta intimamente ligado com a distintividade de
determinada marca, produto ou estabelecimento comercial. Quando casos
sdo levados ao judicidrio, ¢ importante ressaltar que a distintividade ndo
deve ser tratada de maneira isolada. A confusdo ou associa¢do indevida
também ¢ indispensavel na analise. Segundo Luciana Yumi Hiane Minada:

E extremamente importante delimitar o que deve ser
verificado para que se determine se ha possibilidade de
confusdo ou associa¢do indevida. Nesse sentido, dois
aspectos principais devem ser levados em consideragao: (i)
o trade dress analisado de forma conjunta, e ndo elemento
a elemento, e (ii) o nivel de atengdo e discernimento do
consumidor. (MINADA, 2014)

! Caso da Fabrica de Tecidos Sdo Jodo Evangelista Vs.Companhia Manufatora de

Tecidos de Algodao (APOLOVs.FAROL)
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Porém, analisando os mais variados casos de utilizacdo de
trade dress alheio que vao para o judiciario € possivel constatar que tal
conduta, mesmo que sutilmente em alguns casos, estd fundamentada em
uma pratica de concorréncia desleal. Primeiramente ¢ importante ressaltar
que o conceito de concorréncia esta no ato ou efeito de concorrer, um
movimento competitivo entre dois ou mais sujeitos na busca do mesmo
objetivo ou vantagem. A Constituicdlo da Republica Federativa do
Brasil em seu hall de garantias, traz no seu art. 170 o conceito de livre
concorréncia. Por meio dela, empresas estariam empenhadas em melhorar
suas condi¢des de competitividade dentro do mercado pelo aprimoramento
de sua tecnologia com a consequente criagdo de condi¢des cada vez mais
benéficas aos consumidores. Versa a CRFB/88: “A ordem econdmica,
fundada na valorizacdo 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: [...] IV — livre concorréncia”.

Com base nos conceitos supra, qualquer interferéncia nas
condigdes que preservam a concorréncia como “livre”, acaba por desvirtuar
ndo s6 um ideal econdmico, como um principio que sustenta a propria
sociedade brasileira. A concorréncia desleal dentro de um contexto que
envolve ativos de propriedade intelectual ¢ um exemplo claro que vai contra
o conceito constitucional acima. Sendo a apropriacdo indevida do trade
dress de outrem como um caso tipico de concorréncia desleal, vislumbra-
se nesses casos a existéncia latente da conduta lesiva e reprovavel.

Portanto, a concorréncia desleal consiste na pratica de atos
que sejam contrarios as expectativas de conduta usualmente
observadas no ambito das relagdes concorrenciais, ou
seja, atos praticados com excesso, dentro da liberdade
de concorréncia que ¢ garantido ao agente econdmico,
e que possam ocasionar danos aos negocios de outrem.
Enquadram-se na concorréncia desleal, portanto, quaisquer
atos que sejam passiveis de desviar a clientela de terceiro,
gerar confusdo entre produtos, servigos ou estabelecimentos
comerciais, ou associa¢do indevida pelo consumidor, dentre
outros. (MINADA, 2014)

Nao ¢ objetivo do presente estudo exemplificar todos os casos
relacionados a trade dress existentes no judicidrio brasileiro, porém ¢
possivel identificar uma linha de raciocinio para todos os casos em que se
pleiteia a protecdo concorrencial em demandas judiciais. Primeiramente,
o trade dress ndo pode ser ordinario, ter configuragdes triviais e genéricas.
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O outro elemento ¢ que tem de haver, necessariamente, a possibilidade de
confusdo e associagdo com o frade dress de quem foi copiado, almejando,
nessas circunstancias, a vantagem indevida e o desvio de clientela.
Pode-se citar como caso emblematico “Mr. Cat” x “Mr. Foot”,
acdo judicial no TJIGO, Apelacao Civel n® 65558-9/188. O proprietario da
loja Mr. Cat entrou com uma a¢ao no Tribunal de Justica de Goiania apos
ter o conjunto imagem de sua loja de cal¢ados utilizada indevidamente por
concorrente. Este caso tornou-se um dos precursores da discussao no Brasil.

Ari Svartsnaider, fundador da marca de calgados Mr. Cat,
ficou furioso ao entrar num shopping de Goiania e dar de
cara com a Mr. Foot, um concorrente que havia copiado
suas ideias. “Tudo era muito parecido. O saco de embalar o
sapato. A letra do logo. A arquitetura da loja. Fiquei louco”,
diz Svartsnaider. “Meu advogado disse que seria dificil
ganhar a causa, porque ndo era uma copia. Mas fui em
frente.” Em 2003, apds seis anos, a acdo foi favoravel a Mr.
Cat. O caso tornou-se referéncia no Brasil de um conceito
juridico recente, o conjunto-imagem, mais conhecido pelo
termo em inglés trade dress. (EPOCA, 2018)

No primeiro exemplo a a¢ao foi julgada procedente e o concorrente
da Mr. Car teve que descaracterizar sua loja. Outros casos ainda correm no
judicidrio e evidenciam a existéncia da pratica como o fato recente, que chama
ateng¢do, em que varios produtos alimenticios tiveram seu trade dress utilizados
em adaptacdo para linhas de produtos de beleza. A versdo de tratamento para
cabelos com o trade dress do amido de milho Maizena tomou o nome de
Alisena TJSP, Agravo de instrumento no. 2185461-21.2017.8.26.0000, caso
de aproveitamento parasitario e infragdo do trade dress.

Outro caso ¢ o produto de cabelo Moca Bonita com o trade dress
do Leite Moga da marca Nestlé, TISP - Agravo de Instrumento no 2005303-
34.2018.8.26.0000. Em sede de tutela antecipada, a Finecosméticos
Ltda. foi proibida de fabricar, comercializar, estocar ou expor a venda o
produto denominado "Moga Bonita", bem como teve que abster-se de todo
e qualquer uso comercial, em meios fisicos ou digitais, reprodugdes ou
imitagdes da marca e da embalagem que contenham a marca “Moga” e os
elementos caracteristicos da embalagem do leite condensado “Moga”.

Existem esses entre inimeros outros casos que podem, em um primeiro
momento obter um aproveitamento parasitario pois consumidores de produtos
ja consolidados no mercado poderiam ser induzidos a adquirir aqueles outros
produtos de um outro segmento do mercado pelo simples fato de parecerem com
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os produtos amplamente consumidos. A hipdtese de aproveitamento parasitario
¢ o que exemplifica a consequéncia aparente da utilizacdo indevida de trade
dress que pode ter, a longo prazo, efeitos mais danosos a marca copiada, em
relagdo ao parasitismo, preceitua Denis Borges Barbosa:

A copia servil, ou seja, a imitacdo dos elementos
caracteristicos de um produto ou servi¢o ou estabelecimento,
do aviamento de uma empresa, quando feita em seus aspectos
técnicos ou funcionais, necessarios para o funcionamento de
um negdcio semelhante, ou para a elaboragdo de um produto
ou prestagdo de um servigo ¢ a chamada concorréncia
parasitaria. (BARBOSA, 2011)

Considerando que existem empresas nos mais diferentes
momentos de seu desenvolvimento, a banalizagdo do trade dress pela
utilizacdo indevida por concorrentes pode causar ndo s6 o parasitismo,
como o enfraquecimento da marca violada. No caso produtos muito
consolidados no mercado como ¢ o caso do Leite Mocga, nao ha risco de
que a clientela perca a referéncia dos elementos do produto pelo fato de
haver uma linha de beleza que se utiliza dos elementos do leite condensado.
Porém, ¢ discutivel se ja ndo se inicia um processo de banaliza¢cdo da marca
neste contexto em que, supostamente, a Nestlé ndo perderia nada com a
existéncia do produto Moga Bonita, sendo apenas uma vantagem indevida
obtida pela Finecosméticos com a utilizagdo do Leite Moga.

Porém, existe uma sutileza no processo de desvalorizacdo da
marca quando da utilizacdo indevida do trade dress por concorrentes;
um quadro que pode parecer inofensivo de inicio, pode tomar forca e
concretizar a vulgarizacdo e enfraquecimento da marca pois, elementos
que antes eram exclusivos de determinada marca, tornam-se banais.

3 PROCESSOS DE ENFRAQUECIMENTO DO PRODUTO
INTELECTUAL

Seria muito dificil estabelecer uma linha de raciocinio que
embasasse o enfraquecimento de alguns tipos de produtos do intelecto
como por exemplo criagdes literarias, musicais e audiovisuais. Em outras
palavras, alguns tipos de criagdes intelectuais materializadas possuem
uma valoragdo estética intrinseca podendo, com o passar do tempo,
ganhar mais ou menos valor pela eventual apreciagao cultural da mesma
na sociedade. Pode-se citar criagdes artisticas que mais se aproximam da
protecao por direito autoral.
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Em relagdo a outros objetos protegidos na seara industrial da
propriedade intelectual ndo € possivel tirar a mesma conclusdo. Alguns atos
reprovaveis como a copia do trade dress pode trazer consequéncias terriveis
para quem ¢ copiado. Neste contexto, a marca foi escolhida para exemplificar
alguns processos em que hé enfraquecimento do ativo intelectual.

O primeiro processo que pode ser citado ¢ o de vulgarizagao ou
generificacdo. O enfraquecimento neste caso vem com 0 mau uso ou uso
de forma inadequada da marca. A consequéncia ¢ a vulgariza¢do. Segundo
Lélio Denicoli Schmidt, em sua obra “A Distintividade das Marcas”
(SCHMIDT, 2013, p. 19), “Da mesma forma, o uso inadequado da marca
pode levé-la a perder toda a forca distintiva que inicialmente possuia,
transformando-a num nome banal e comum (vulgarizagio).”

A vulgarizagdo, também denominada generificacao, degeneragao ou
degenerescéncia, esta presente na doutrina para designar a marca que “apds o
reconhecimento da sua protecao, perde a distintividade recaindo no dominio
comum” (BARBOSA, 2006, p. 26), ou ¢ “resultado do uso em um sentido
genérico”’(BARBOSA, 2006, p. 196). Assim, marcas que inicialmente eram
distintivas se degeneram a ponto de se transformarem em nomes comuns €
perdem a capacidade de distinguir um produto ou servico de outro.

Em suma, quanto mais famosa for a marca, maior a chance dela se
tornar vulgarizada pela perda da distintividade por excesso de significado
(SHERRIL, 2004). Para a doutrina de Denis Barbosa (BARBOSA, 2014, p.
97). “a eficacia distintiva nasce da perspectiva psicologica do consumidor em
relacdo a um produto e sua marca”. Nesse sentido, na vulgarizagdo o que era
marca (nome proprio) se transforma em um nome comum, como por exemplo, a
marca Gibi (registrada em 1940), que virou sindnimo de revista em quadrinhos,
ou seja, o termo “gibi” se vulgarizou, perdendo a sua distintividade. Neste
caso, ocorreu uma mudanga na forma marcaria, ou seja, uma transformagao
semiodtica em razdo da percepcao ou “olhar do observador”. A forma como
a marca foi interpretada ou compreendida pelo publico consumidor e pelo
mercado, alterou e modificou significativamente a fun¢do da marca existente,
perdendo a sua distintividade e transformando-a em um nome comum.

Segundo Couto Gongalves, a vulgarizagdo decorre do fato de que
“uma marca originalmente distintiva pode transformar-se, com o decurso
do tempo, na denominacao usual do produto ou servico” (GONCALVES,
2003, p. 196) como cotonete, gillette, xerox, ziper, isopor, granola, lycra,
etc., marcas que passaram a representar na linguagem usual, palavras de
uso comum, de sentido genérico.
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Em algumas hipoteses, ocorre a completa perda da distintividade
da marca, a ponto de ndo ser mais reconhecivel como tal. Como no caso
da marca ”Martelinho de Ouro”, em que o termo se vulgarizou e passou a
significar a propria técnica em si, como sinénimo de servigo de funilaria?,
como exemplifica o douto Lélio Danicoli Schmidt, em sua obra, ora citada
e como podemos verificar a seguir num pequeno trecho do Agravo em
Recurso Especial, no qual o termo ¢ usado para designar o profissional
que o desempenha como fungao:

(...) Aldenezio Garcia da Cruz afirmou que "o depoente
dentre outras fungdes, trabalha como "martelinho de ouro",
sendo que necessitando de outros reparos mais complexos,
deixava os veiculos aos cuidados do requerente.”(STJ — SP,
AREsp 976803; rel. Min. Marco Buzzi, j. 08/02/2017)

O segundo fendmeno ¢ o da diluicdo da marca que ¢ explicado
por teoria propria. Segundo esta construgdo tedrica, o uso de um sinal
em formatagdo diversa por terceiros, prejudica a fixacdo de uma imagem
unica junto ao publico consumidor, afetando indiretamente a distintividade
do signo adulterado, o que ira possibilitar um dano material a marca
anteriormente registrada.

Como fendmeno semiologico, a dilui¢do € o processo de perda de
distintividade resultante da emergéncia de uma pluralidade de significados,
ou referentes, para um sé significante. Cabe destacar, que consoante o
estatuido no artigo 130, inciso III, da LPI, o titular da marca tem o direito
de zelar pela sua integridade material e sua reputagao.

Neste sentido, observamos a jurisprudéncia do Tribunal Regional
Federal da Segunda Regido, perfeitamente ajustavel ao caso concreto:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDENCIA DE

MARCAS. TEORIA DA DISTANCIA. TEORIA DA
DILUICAO. DOUBLEMINT. DOUBLE SOFT.

1. No exame de eventual colidéncia, doutrina e jurisprudéncia
tém tradicionalmente se utilizado da teoria da distancia, que,
fundamentando-se nos principios da eqiiidade e da igualdade,
sustenta a coexisténcia de marcas quando a situagdo fatica
atual possibilite o convivio harmonico de signos semelhantes
ou afins.

2 Ementa: Expresséo “martelinho de ouro” indica o profissional e a técnica de restaurar

carrocerias danificadas de veiculos, constituindo expressdo vulgar ou de uso comum
nesse setor de atividade, o que a torna insuscetivel de exclusividade em termos de oferta
de servicos Interpretacdo do art. 124, VI, da Lei 9279/96 Nao provimento. (Ap. 0019957-
38.2010.8.26.0001. — TJ-SP — relator Enio Zuliani, j. 11/10/2011.)
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2. Embora muito eficaz na maioria dos casos, tal critério
ndo ¢ capaz de abarcar hipdteses especialissimas, onde a
infringéncia de direitos pode ganhar matizes diversos, que
exigem uma analise mais profunda e sob outro enfoque, o da
teoria da diluigdo.

3. A idéia principal da teoria da dilui¢io é a de proteger
o titular contra o enfraquecimento progressivo do poder
distintivo de sua marca, mormente em casos de marcas que
ostentam alto grau de reconhecimento ou que sejam muito
criativas, sendo o paradigma para a decisdo entre aplicar
a teoria da distdncia ou a teoria da diluicdo a fama ¢ a
criatividade do sinal.

4. Conquanto os efeitos de uma violagdo direta de marca
registrada sejam mais facilmente identificados e tragam
prejuizos imediatos, o resultado da dilui¢do de uma marca
traz efeitos nefastos, vez que enquanto o primeiro ludibria
os consumidores ja existentes, o segundo enfraquece o poder
de venda de um sinal distintivo, podendo ser até irreversivel.

5. Apelagdes improvidas. (TRF 2* Regido, Apelacdo Civel,
Processo n° 2002.5101514660-7, Relatora Des. Liliane
Roriz)

Em sentido estrito, o termo dilui¢do refere-se a reprodugdo que
alguém faz de uma marca alheia famosa fora do segmento de mercado em
que originalmente se destacou. Como exemplo, temos o uso das marcas
Ferrari para fogdo, Nike e Coca-Cola para identificar utensilios domésticos
e moveis. Nessas situagdes ocorre um aproveitamento parasitario ilicito, por
afetar a funcao publicitaria destas marcas famosas, consoante nos ensina o
ilustre mestre Lélio Denicoli Schmidt. Em sentido latu, o termo diluicao
pode ser empregado para se referir aqueles casos em que a disseminagdo
do uso da marca por varias pessoas diferentes, fez com que ela perdesse
qualquer distintividade. Para esses casos ¢ possivel fazer uso da teoria
da distancia, a fim de aferir e justificar a possibilidade de convivéncia de
varias marcas formadas, a partir de um mesmo termo, sobre o qual deixa
de haver protecao isolada.

A partir de um apanhado de julgados nacionais e do Direito
comparado por um grupo de advogados de um renomado escritorio
brasileiro instituiu sete critérios principais para a apuracao de circunstancias
que permeiam a analise de confusdo das marcas (CABRAL; MAZZOLA,
2014). O conjunto de critérios foi denominado Teste 360° para avaliagao
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da possibilidade de confusdo de marcas, ou simplesmente “Teste 360°”.
Destacamos aqui que, dentre os sete critérios do teste estad a diluicao:

O Teste 360° de Confusao das Marcas”, que foi publicado na
Revista da Associag@o Brasileira da Propriedade Intelectual,
n® 132, set/out de 2014, compila precedentes judiciais,
permeados pela orientacdo doutrinaria e estudo de direito
comparado, de modo a listar os seguintes critérios para
avaliacdo de risco de confusdo ou associacdo de marcas:
a) grau de distintividade intrinseca das marcas; b) grau de
semelhanca das marcas; c) legitimidade e fama do suposto
infrator; d) tempo de convivéncia das marcas no mercado;
e) espécie dos produtos em cotejo; f) especializacdo do
publico-alvo; e) diluigdo. (CONSULTOR JURIDICO, 2015)

Os autores do teste por sua vez, sugerem que os critérios sejam
examinados na ordem formulada acima, o que permite uma sequéncia
logica na avaliagdo global do potencial conflito. Eles devem ser aplicados
sem hierarquia, de forma que o grau de relevancia de cada item do teste
seja sopesado pelo examinador diante do caso concreto.

Interessante artigo sobre o tema de Propriedade Industrial,
intitulado “STJ aplica Teste 360° para avaliagdao de conflito de marcas”,
escrito por José Eduardo de V.Pieri e Pedro Frankovsky Barroso, publicado
em 08/06/2015 no site do Conjur, nos d4 mostras de que os Tribunais
Nacionais ja vem aplicando o Teste como auxiliar na deliberacdo de
decisdes sobre o tema da confusdo das marcas:

Apesar de o STJ ndo ter analisado o mérito da colidéncia
marcaria, em decorréncia da impossibilidade de apreciar
os fatos e provas dos autos, o julgado chama atengdo pelo
fato do STJ ter utilizado o chamado “Teste 360°” como
pardmetro para avaliagdo de eventual infringéncia a Lei de
Propriedade Industrial (Lei n°® 9.279/1996). O teste aplicado
foi determinante para fundamentar o posicionamento do
STJ no sentido de que a decis@o recorrida, ao respeitar os
critérios elencados no referido teste, conforma-se com a
regra prevista no artigo 124, inciso 19 daquela lei.

CONCLUSAO

A maioria dos casos envolvendo trade dress podem parecer, para
alguns, como uma utilizagdo inofensiva de elementos alheios. Outros
conseguem enxergar a nitida violagdo de propriedade industrial. A rigor,
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ndo existe nada de inofensivo no que diz respeito a copia do trade dress;
acoes judiciais que pleiteiam a proibi¢ao de venda de produtos violadores
sdo oportunas e devidas. Nesses casos ¢ necessario o detentor da marca
copiada tomar as precaugdes para evitar os fendmenos de enfraquecimento
de sua propriedade imaterial tratados neste estudo. Primeiramente, ¢
possivel uma notificagdo extrajudicial antes de qualquer medida judicial.
A discussdo ainda ¢ nova no Brasil, porém ¢ possivel evidenciar diversos
casos de uso inapropriado de trade dress que se negligenciados podem
trazer consequéncias irreversiveis.
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O CASO LOUBOUTIN V. VAN HAREN: A MODA E SEUS
DESAFIOS PARA A PROPRIEDADE INTELECTUAL

GRAVATIN, Guilherme Jorge da Silva*
SERCUNDES, Ludmilla Bezerra**

RESUMO: O presente estudo visa a analisar o caso judicial que tramita no Tribunal de Justica da
Unido Europeia, ainda pendente de decisdo terminativa, em que as partes Van Haren e Christian
Louboutin discutem a validade do registro do solado vermelho do designer francés como marca
dentro do territério europeu. A holandesa Van Haren langou uma edigdo de sapato feminino com
o solado vermelho e pleiteia a anulagdo do registro de marca de Louboutin. A partir da método
dedutivo, objetivou-se analisar o arcabougo juridico relativo ao direito marcério e os possiveis
desdobramentos do caso em questdo. Ao analisar este caso na esfera da Unido Europeia, buscou-
se tecer consideragdes sobre o proprio tratamento do tema no Brasil; a maneira como o conceito
de marca ¢ aceito dentro do ordenamento juridico brasileiro e como o solado vermelho poderia
ser classificado. Nesse contexto, discutem-se os elementos que tornam o solado vermelho como
legitimo de registro em uma concepgdo ndo tradicional de marca, partindo da analise de caso e
também de revisdo bibliografica.

Palavras-chave: Van-Haren. Louboutin. solado vermelho. marca.

ABSTRACT: The present study aimes to analyze the case processing before the Court of Justice of
the European Union, pending final decision, in which the parties Van Haren and Christian Louboutin
discuss the registration validity of the red sole from the French designer as a trademark within
the territory European. The Dutch Van Haren has launched a women's shoe edition with the red
sole and pleads for the annulment of Louboutin's trademark registration. Based on the deductive
reasoning, the objective was to analyze the legal framework related to trademark law and the
possible developments of the case in point. In analyzing this case in the sphere of the European
Union, considerations were made on the treatment of this subject in Brazil; the way the trademark
concept is accepted within the Brazilian legal system and how the red sole could be classified. In this
context, it is discussed the elements that make the red sole legitimate to the registration in a non-
traditional trademark concept, starting from case analysis and also from bibliographical review.

Keywords: Van-Haren. Louboutin. red sole. trademark.
INTRODUCAO

O desenvolvimento ndo s6 da induastria téxtil como de todos
os setores ligados a moda acarreta uma série de discussdes nos mais
variados campos do conhecimento, pressupde o dominio ndo apenas
de conceitos estéticos; ao analisar as consequéncias da moda no
ambito juridico uma gama de areas sdo abarcadas. Projecdes no direito

Advogado poés-graduando em Propriedade Intelectual, Direito do Entretenimento e
Midia pela Escola Superior de Advocaciada OAB/SP — ESA Liberdade. Curriculo Lattes:
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8111855Z4.

" Advogada pos-graduanda em Propriedade Intelectual, Direito do Entretenimento e
Midia pela Escola Superior de Advocaciada OAB/SP — ESA Liberdade.
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internacional privado na area de contratos, direito do trabalho, direitos da
propriedade intelectual entre outros. Os casos emblematicos que acabam
desenvolvendo entendimentos nos tribunais sdo apenas uma fracao do
que representa o Fashion Law.

O presente trabalho, a partir do método dedutivo com revisao
bibliografica pertinente ao assunto, assim como analise de caso especifico,
propde-se a discutir o caso Louboutin v. Van Haren tecendo apontamentos
relativos ao direito marcario e também a semidtica aliada a Propriedade
Intelectual. Ambas as empresas marcam presenca na industria da moda,
mais precisamente do calgado; a do designer francés Louboutin ¢ conhecida
mundialmente pelos sapatos de solado vermelho, enquanto a Van Haren atua
principalmente na Holanda, onde iniciou-se em 2012 uma demanda judicial,
pois esta ultima marca langou uma linha de sapatos com solado vermelho
com o nome Fifth Avenue by Halle Berry e foi acusada pelo designer francés
de se utilizar do solado que ¢ marca registrada dele nos EUA.

Nao ¢ novidade que o designer ja enfrentou outras situagdes em
que necessitou recorrer ao judiciario para resolver demandas semelhantes
em que os solados vermelhos estavam sendo utilizados por outros. A
discussdo torna-se oportuna uma vez que a primeira acdo com grande
repercussao aconteceu em Nova York contra a maison Yves Saint Laurent
e foi considerada um dos marcos iniciais do Fashion Law.

Dentro do universo juridico da moda, que vem crescendo cada
vez mais no mundo, questdes como distintividade, elementos que sdo
essencialmente a assinatura dos seus estilistas e designers criadores,
registro de marcas nao tradicionais como marcas de posi¢ao, etc., ainda nao
sao bem delineadas juridicamente nao sé no Brasil como em outros paises,
como por exemplo os EUA e os da Unido Europeia. Analisando de forma
mais detalhada o caso em tela e também comentando o desdobramento de
alguns outros como a agdo contra a YSL, o trabalho procura questionar
os elementos ndo tradicionais e de dificil enquadramento nas divisdes
tradicionais das marcas.

Além da contextualizagdo do surgimento do Fashion Law e
da abordagem legal, procurou-se elaborar consideracdes sobre alguns
aspectos relacionados com a semidtica. Esta Gltima, por conseguir dialogar
com varias dreas do conhecimento, sendo a 4rea juridica uma delas, auxilia
no entendimento dos signos presentes no mundo da moda e que, apesar de
nao se enquadrarem nas primeiras divisdes marcarias, também apresentam
sua distintividade irrefutavel e sélida.
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1 O ADVENTO FASHION LAW E SEUS DESDOBRAMENTOS
NO BRASIL

O Fashion Law ou o Direito da Modanasceunos EUA, nos grandes
escritorios de advocacia de Nova York e se profissionalizou com a advogada
americana Susan Scafidi, fundadora do instituto especializado neste tema,
o Fashion Law Institute, localizado na Fordham Law School e Diane
Von Furstenberg como presidente do CFDA. Segundo o Fashion Lawer
André Mendes Ribeiro Espirito Santo (SCOCUGLIA, 2014), coordenador
da area de Direito da Moda do L.O. Baptista — SVMFA, em entrevista
a Revista Eletronica Consultor Juridico, “[...] o Direito da Moda surgiu
com a necessidade de encontrar solugdes para as demandas pertinentes a
industria téxtil e de acessorios, em questdes judiciais envolvendo as areas
da Propriedade Industrial, Intelectual e Direito de Autor.”

Para o advogado e escritor Jodo Ibaixe JR, presidente da Comissdo
de Estudos em Direito da Moda da OAB/SP em 2014, “[...] o Fashion
Law ¢ a area do Direito a envolver de modo amplo o design e a criacao
dos estilistas, incluindo todas as questdes referentes a vestuario e objetos
relacionados, as quais compdem o universo da Moda.” (GONCALVES;
DE PAULA, 2017). E um segmento mercadologico de extrema
importancia para a economia de uma pais, responsavel pela geracao de
recursos financeiros com reflexo em diferentes setores da economia. Esta
intimamente relacionado com o mercado da moda e aos direitos imateriais
da Propriedade Intelectual e Direitos da Personalidade.

Desde a criagdo pela precursora Susan Scafidi, o Fashion Law vem
ganhando forga internacionalmente e nao seria diferente aqui no Brasil.
As advogadas Michelle Hamuche Costa, especialista em propriedade
intelectual, e Mariana Hamar Valverde, perceberam a tendéncia de grande
expansdo hé alguns anos e criaram um nucleo Fashion Law dentro do
escritorio Valverde Advogados. Com o crescimento economico do pais,
notadamente na indistria téxtil e damoda, empresas nacionais e estrangeiras
passaram a investir mais no Brasil. Marcas de grifes conceituadas e grandes
conglomerados internacionais se instalaram no pais.

Dentro das diferentes demandas judiciais nesta area pode-se
citar aquelas envolvendo o Direito de Imagem, a concorréncia desleal,
a contrafagdo, a pirataria, as violagdes ao uso de marcas e aos Direitos
de Autor, necessitando de mecanismos de prote¢do juridica. A falta de
regulamenta¢do gera a duvida de quais instrumentos juridicos devem ser
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usados para solucionar esses conflitos. Como fundamento legal, ¢ possivel
utilizar a Lei de Propriedade Industrial e a Lei de Direitos Autorais.

2 O CASO LOUBOUTIN VS. VAN HAREN

Nao ¢ novidade a grande quantidade de casos judiciais em que
a marca Lo