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RESUMO

A presente tese versa sobre a possibilidade de reconhecimento e protecdo das
marcas nao tradicionais no direito brasileiro, alcancando-lhe o status de um direito
fundamental de ordem da propriedade intelectual, correlacionado tal direito com o
dever Estatal de fomento ao desenvolvimento econdmico e protecao da cultura no
Brasil contemporaneo, por meio de acdes estratégicas e politicas publicas, eis 0
objeto central dessa pesquisa. O problema de pesquisa que instigou a presente tese
e que guarda o devido ineditismo para enfrentamento académico é: em face da
protecdo do direito a propriedade intelectual na Constituicdo de 1988, bem como
ante os tratados internacionais nos quais o Brasil é signatario, € possivel na atual
conjuntura constitucional estender as marcas nao tradicionais a protecdo nos moldes
dos demais direitos de propriedade intelectual, a fim de estar em consonancia
também com o desenvolvimento econémico e cultural prezado pelo Constituinte
brasileiro? A hipotese inicial € de que frente a positivacdo das marcas como um
direito de propriedade intelectual de ordem de direito fundamental, € possivel
estender as marcas ndo tradicionais a sua protecdo, apesar do seu nao
reconhecimento expresso pelo legislador ordinario pelo critério de ndo ser
“visivelmente perceptivel”, haja vista que a Constituigdo deve ser a baliza para
interpretacdo das demais leis no ordenamento e ndo o contrario, criando, portanto, a
necessidade de protecdo e promoc¢ao por parte do Estado de politicas publicas de
fomento a tal direito fundamental. O método de abordagem escolhido para esta tese
foi o dedutivo, que se caracteriza pelas etapas da observacédo e o registro de todos
os fatos, com pesquisa qualitativa, centrando-se na légica da compreensdo e
explicacdo da dinamica das relacdes que envolvem o reconhecimento e da protecao
das marcas nédo tradicionais, como estratégia de desenvolvimento econémico e
tecnoldgico do Pais. Para enfrentar tais conteudos, optou-se pela divisdo em quatro
capitulos. No primeiro capitulo abordam-se os aspectos juridicos, econémicos e
tecnologicos da protecdo dos direitos intelectuais; no segundo, apresenta-se 0
panorama da protecdo dos direitos industriais e seus reflexos econémicos no Brasil;
no terceiro capitulo, estudam-se as dimensodes do direito marcario no Brasil, para no
altimo capitulo tratar sobre as possibilidades de reconhecimento e protecdo das

marcas ndo tradicionais, concluindo que € possivel proteger as marcas hao

tradicionais, através da hermenéutica constitucional.



Palavras-chave: Direitos fundamentais, Interpretacdo constitucional, Marcas nao
tradicionais, Propriedade intelectual.



ABSTRACT

This thesis deals with the possibility of recognition and protection of non-traditional
marks in Brazilian law, reaching it the status of a fundamental right order of
intellectual property, correlated such right to the State duty to promote economic
development and cultural protection in contemporary Brazil, through strategic actions
and public policies, this is the central object of this research. The research problem
that instigated this thesis and guarding because novelty for academic confrontation
is, in view of the protection of the right to intellectual property in the 1988 Constitution
and against international treaties to which Brazil is a signatory, is possible in current
constitutional situation extend non-traditional marks protecting the same in the
manner of other intellectual property rights in order to be in line also with the
economic and cultural development esteemed by the Brazilian Constituent
Assembly? The initial hypothesis is that front positivization brands as an intellectual
property right of a fundamental right order, you can extend the non-traditional brands
to protect, despite their non-recognition expressed by the ordinary legislator by the
criterion of not being "visibly noticeable”, given that the Constitution must be the
beacon for interpretation of other laws in order and not vice versa, thus creating the
need for protection and promotion by the state of public policies to encourage such a
fundamental right. The approach method chosen for this research was deductive,
which is characterized by the steps of observation and recording of all the facts, with
qualitative research, focusing on the logic of understanding and explaining the
dynamics of the relationships that involve the recognition and protection of non-
traditional marks, such as economic and technological development strategy of the
country. To face such content, it was decided to split into four chapters. In the first
chapter to address the legal, economic and technological protection of intellectual
property rights; in the second, it presents an overview of the protection of industrial
rights and their economic consequences in Brazil; in the third chapter, we study the
dimensions of the Law of Trademarks in Brazil for the last chapter deal on the
recognition and protection of non-traditional marks possibilities. Concluding that it is
possible to protect non-traditional marks, through the constitutional hermeneutics.

Keywords: Intellectual property, Fundamental rights, Non-traditional trademarks;

Constitutional interpretation.
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1 INTRODUCAO

A presente tese parte da disposicdo constitucional de 1988 (art. 5°, inciso
XXIX) sobre a protecdo dos Direitos Intelectuais, visando uma protecdo suficiente
desses direitos, considerados como direitos fundamentais, para fomentar a cultura
do reconhecimento e da protecdo dos direitos intelectuais — especificamente, das
marcas nhao tradicionais, como estratégia de desenvolvimento econémico e
tecnoldgico do Brasil. Ao reconhecer os direitos as marcas nao tradicionais, cabera
ao Estado a adocéo de politicas publicas visando a sua protecdo e promog¢do em
ambito nacional, razdo pela qual referida tese vincula-se ao Programa de PGs-
Graduacao Stricto Sensu, Doutorado em Direito da Universidade de Santa Cruz do
Sul (0o qual tem como Eixo teméatico as Dimensfes Instrumentais das Politicas
Publicas), e esta adequada a area de concentracdo Demandas Sociais e Politicas
Publicas.

Como muitas marcas ndo seguem os padrdes estabelecidos na legislacdo —
utilizando-se de inovacgdes tecnoldgicas para serem distintivos por meio dos sentidos
olfativo, gustativo, tactil e sonoro — e em virtude dessa atitude inovadora, exsurgem
discussdes sobre a natureza juridica da protecdo marcaria, sobre a (im)possibilidade
de seu reconhecimento como marca (haja vista ndo serem visualmente
preceptiveis), e sobre a (im)possibilidade de sua protecéao juridica. Essas discussdes
fomentaram o desenvolvimento dessa tese, na qual pretende-se responder a
seguinte questdo: em face da protecdo do direito a propriedade intelectual na
Constituicdo de 1988, bem como ante os tratados internacionais nos quais o Brasil é
signatario, é possivel na atual conjuntura constitucional estender para as marcas
nao tradicionais, a protecdo nos moldes dos demais direitos de propriedade
intelectual, a fim de estar em consonéncia com a estratégia de desenvolvimento
tecnoldgico e econémico no Brasil?

Inicialmente, tem-se como possivel e vidvel o reconhecimento e prote¢do dos
Direitos Intelectuais, especialmente as marcas néo tradicionais, considerando a
previsao constitucional (art. 59, inciso XXIX da CF); devendo haver acdes conjuntas
entre o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e o Grupo Interministerial
da Propriedade Intelectual (GIPI), para o aperfeicoamento e disseminagcdo dos
Direitos Intelectuais, relativos ao reconhecimento e a prote¢cdo das marcas nao

tradicionais; e com a revisdo e adequacao legislativa aos preceitos constitucionais.
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Dito de outra forma: frente a positivagdo das marcas como um direito de
propriedade intelectual de ordem de direito fundamental, é possivel estender para as
marcas nao tradicionais a sua protecdo, apesar do seu ndo reconhecimento
expresso pelo legislador ordinario pelo critério de n&o serem ‘“visivelmente
perceptiveis”, haja vista que a Constituicdo deve ser a baliza para interpretagdo das
demais leis no ordenamento e ndo o contrario, criando, portanto, a necessidade de
protecdo e promocao, por parte do Estado, de politicas publicas de fomento a tal
direito fundamental.

Como objetivo geral, pretende-se ancorar a tese na interpretacéo
constitucional, visando uma protecdo suficiente dos Direitos Intelectuais,
considerados direitos fundamentais, para implementar a cultura do reconhecimento
e da protecdo dos Direitos Intelectuais — especificamente, das marcas nao
tradicionais; como estratégia de desenvolvimento econdmico e tecnoldgico do Brasil,
considerando a previsao constitucional de 1988, art. 5°, inciso XXIX.

Para poder atender esse objetivo, foram propostos o0s seguintes objetivos
especificos, a saber: estudar os aspectos juridicos, econdmicos e tecnoldgicos da
protecéo dos Direitos Intelectuais, e os impactos no desenvolvimento econdmico e
consequéncias no desenvolvimento tecnoldgico do Brasil; apontar a protecdo dos
Direitos Intelectuais e os reflexos econémicos e tecnoldgicos no Brasil; analisar a
normatizacao e a gestao interna sobre o direito marcéario no Brasil; demonstrar as
formas de apresentacdo, as possibilidades de reconhecimento e de protecdo das
marcas nao tradicionais a partir da hermenéutica constitucional; propor politicas
publicas integradas para a disseminacdo da cultura do reconhecimento e protecéo
das marcas nao tradicionais, como estratégia de desenvolvimento econdémico e
tecnoldgico.

Analisando-se as abordagens doutrinarias realizadas de 2010 até o ano de
2015 a respeito do tema “Do reconhecimento das marcas n&o tradicionais” e das
“Politicas Publicas de desenvolvimento econbémico e tecnoldgico” e sobre a protecao
da propriedade industrial, em especifico, das marcas nédo tradicionais, a presente
tese revela-se justificada e relevante, em virtude da pouca pesquisa sobre o tema.
Ressalta-se que até o presente momento, ndo houve nenhuma tese propondo acdes
estatais integradas para a implementacdo da cultura do reconhecimento e da

protecdo das marcas nao tradicionais, como estratégia de desenvolvimento
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econdbmico e tecnolégico do Brasil, como resultado de uma hermenéutica
constitucional.

O tema é relevante, e muito embora as patentes sejam utilizadas como
indicadores de padrdo de desenvolvimento tecnoldgico; no Brasil, as inovacdes sao
incrementais (a novidade néo representa alteracdo no estado de técnica passivel de
patenteamento), o que significa que as marcas sao o principal meio para estabelecer
a diferenciacdo entre produtos e servicos. Reforcando esse entendimento,
transcrevem-se dados do Relatério de Atividades do INPI/BR 2012 (disponivel em:
http://www.inpi.gov.br/images/docs/livro_inpi_portugues_final.pdf), que confirmaram
a superioridade numérica da marca (foram 152 mil depdsitos de marca) em
detrimento das patentes (cujos depdsitos representaram 32 mil pedidos); esses
dados levaram os analistas do INPI/BR a uma previsdo de ampliacdo do numero de
depdsitos para 0s proximos anos.

Confirmando a previsdo do relatério anterior, o Relatério de Gestdo e
Prestacao de Contas de 2013 (disponivel em:
<http://www.inpi.gov.br/images/docs/relatorio_anual_cgpo_2013.pdf>)  apresentou
dados demonstrando que, no ano de 2013, foram depositados 163 mil pedidos de
registro de marca (9% a mais que no mesmo periodo de 2012), gerando um backlog
de 507 mil pedidos a serem analisados. Comparativamente, na area de patentes, 0
volume de depoésitos de pedidos de patentes se manteve estavel em 33 mil
(interrompendo a taxa de crescimento no numero de depdsitos de patentes que era
de 10% ao ano, desde o ano de 2010). Esse aumento no deposito de pedidos de
marcas, fez com que, em junho de 2013, a Diretoria de Marcas do INPI/BR,
implementasse o Industrial Property Automation System (IPAS), desenvolvido pela
Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), para informatizar todas as
etapas do processo de registro e obter maior controle gerencial dos fluxos de
trabalho.

Surpreendentemente, os dados do relatério de Estatisticas Preliminares — a
partir de 2013, do INPI (disponivel em:
<http://www.inpi.gov.br/estatisticas/estatisticas-preliminares-2013-a-partir-de-2013>),
revelam que houve uma estabilizacdo no niumero de depdsitos, tanto para marcas
(158.709 depdsitos no ano de 2015), quanto para patentes (33.043 depdsitos no ano
de 2015).
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N&o se pode esquecer que o artigo 5°, inciso XXIX da Constituicdo, assegura a
protecdo as criacdes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas
e a outros signos distintivos; razdo pela qual defende-se ampliacdo do
reconhecimento e da protecdo de outros signos distintivos (marcas nao tradicionais)
por meio da hermenéutica constitucional; bem como, defende-se a possibilidade de
instrumentalizar politicas publicas como estratégia de desenvolvimento tecnoldgico e
econdmico no Brasil.

Nao se pretende produzir um saber “juridico” da exegese textuall/literal da lei,
mas entrar na luta simbdlica, na qual o discurso sobre o0 saber cientifico s6 é aceito,
enquanto/na medida em que é coerente com o sistema de conhecimentos
(conceitos, categorias, leis), e deve empregar uma metodologia para analisar um
objeto, ou um aspecto da realidade. Ademais, h4 que se ter em mente que a
Constituicdo ndo pode ser “lida em tiras”, nos dizeres de Eros Roberto Grau (2003,
p. 195-196), ou seja, é preciso valer-se da conjuntura e dialogo dos direitos
constitucionalmente postos no jogo interpretativo, especialmente quando se trata de
interpretar uma lei que acaba por reduzir a ampliacdo de um direito fundamental, ou
seja, nao se pode olvidar ser a Constituicdo a baliza para interpretacdo das leis e
nao o oposto, do contrario, estar-se-ia invertendo o vértice do ordenamento.

Para tanto, o método de abordagem escolhido para esta pesquisa foi o
dedutivo, que se caracteriza pelas etapas de observacdo e registro de todos os
fatos, com pesquisa qualitativa, centrando-se na légica da compreensédo e
explicacdo da dinamica das relacdes que envolvem o reconhecimento e a protecao
das marcas néo tradicionais.

Em virtude do problema proposto, escolheu-se como método de procedimento
o Fenomenolbgico Hermenéutico, que é coerente com 0s objetivos que se pretende
alcancar. Martins (1994, p. 26-27), explica que o método Fenomenoldgico
Hermenéutico caracteriza-se pelo uso de técnicas ndo quantitativas, com propostas
criticas, buscando “relacionar o fendmeno e a esséncia (eidos) [...]. A validacdo da
prova cientifica € buscada no processo légico da interpretacdo e na capacidade de
reflexdo do pesquisador sobre o fenbmeno objeto do seu estudo”. Isso implica em
dizer que, na interpretacdo do objeto (quando da passagem da experiéncia
fenoménica a compreensédo da esséncia fenomenoldgica), a intérprete recuperara o
contexto historico-temporal no qual insere o fenémeno, atribuindo-lhe sentido. Essa

€ a razdo para afirmar que o meétodo fenomenoldgico desvela o fendmeno,
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utilizando-se de relatos descritivos das suas caracteristicas, interpretando-o de
forma a descobrir suas caracteristicas, categorias e sentidos ndo aparentes.

Logo, como a pesquisadora pretende explorar o significado que emerge
do/com o fendmeno investigado, compreendendo-o0 e interpretando-o e propondo
uma nova compreensdo sobre como fomentar a cultura do reconhecimento e
protecdo das marcas nao tradicionais (visando a disseminagdo da cultura do
reconhecimento e da protecdo das marcas nao tradicionais, como estratégia de
desenvolvimento econémico e tecnoldgico do Brasil); esta plenamente justificada a
escolha, como método de procedimento, o método fenomenoldgico-hermenéutico.
Para o atendimento do objetivo proposto, utilizar-se-a a técnica de pesquisa
documental e bibliogréafica, a partir de fontes diretas e indiretas.

Com os olhos postos nos objetivos especificos, a tese foi dividida em quatro
capitulos; no primeiro capitulo, estudar-se-d4o0 os aspectos juridicos, econémicos e
tecnologicos da protecdo dos direitos intelectuais, definir-se-do esses direitos e sua
natureza juridica, abordando-se a evolucdo juridica deles em Tratados e
Convencdes Internacionais, evidenciando os impactos da politica de protecdo dos
direitos intelectuais no desenvolvimento econémico e tecnoldgico do Brasil.

No segundo capitulo, sera apresentado um panorama da protecao dos direitos
industriais e os seus reflexos econémicos no Brasil, principalmente apés o fato do
Sistema Constitucional reconhecer o0s direitos intelectuais como direitos
fundamentais com o fito de gerar o desenvolvimento econémico e tecnolégico do
pais. Apods, categorizar-se-d0 normativamente os direitos intelectuais (Direitos
Industriais e Direitos de Autor), e analisar-se-a a gestao interna desses direitos.
Ainda nesse capitulo, serdo apresentados os reflexos econémicos da protecdo dos
direitos intelectuais no Brasil, a partir de algumas a¢c6es do Governo Dilma: Plano
Brasil Maior, Estratégia Nacional de Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo (ENCTI), Projeto
Extenséo Industrial Exportadora (PEIEX) e INPI.

No terceiro capitulo, apresentar-se-do0 as dimensfes do direito marcario no
Brasil, demonstrar-se-a a marca como uma construgdo social, contextualizando as
marcas como direito intelectual, para depois, conceituar e apresentar 0s requisitos
(distintividade, veracidade, novidade relativa) e tipos de marcas tradicionais
protegidas no Brasil, para ao final apresentar a competéncia do 6rgao gestor (INPI) e

os limites de sua atuacdo em matéria de protecdo marcéria.
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No ultimo capitulo, apresentar-se-a o significado das marcas néo tradicionais,
as possibilidades de reconhecimento e de protecdo das marcas nao tradicionais a
partir da hermenéutica constitucional, bem como o0s impactos para o
desenvolvimento econdémico e tecnoldgico no Brasil. Nesse ultimo capitulo, também,
propor-se-80 politicas publicas integradas para a disseminacdo da cultura do
reconhecimento e protegdo das marcas ndo tradicionais, como estratégia de
desenvolvimento econémico e tecnolégico e inclusédo social no Brasil.

Para concluir, defende-se a pertinéncia da ampliacdo da protecéo juridica da
marca néo tradicional no Sistema normativo de protecdo dos direitos intelectuais
brasileiros a partir da hermenéutica constitucional, respondendo o problema

proposto na presente tese.
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2 ASPECTOS JURIDICOS, ECONOMICOS E TECNOLOGICOS DOS DIREITOS
INTELECTUAIS

Inicia-se o0 presente capitulo destacando-se, no ano de 1873, na cidade de
Viena, uma movimentagdo internacional visando a harmonizacdo dos diferentes
sistemas juridicos nacionais relativos aos Direitos Intelectuais. Essa tentativa de
harmonizacdo culminou com a Convencdo da Unido de Paris (CUP), de 1883, e
originou o Sistema Internacional da Propriedade Industrial, o qual estabeleceu
principios basilares para a prote¢do da matéria.

Como primeiro ato, a CUP, no seu artigo 1.°, nimero 2, prescreveu 0 escopo

da protecdo da propriedade industrial, a ser adotado pelos paises membros:

Art. 1.°
[...]

2. A protecdo da propriedade industrial tem por objeto as patentes de
invencdo, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as
marcas de fabrica ou de comércio, as marcas de servico, 0 nome comercial
e as indicacbes de proveniéncia ou denominacgdes de origem, bem como a
repressédo da concorréncia desleal (BRASIL, 1967).

A partir desse evento, surgem outros, que repercutiram diretamente na
promocdo e protecdo dos Direitos Intelectuais, como a assinatura, em Paris, em

1948, da Declaragéo Universal dos Direitos Humanos, que, no art. XXVII, previa:

XXVII. [...]

1. Todo homem tem o direito de participar livremente da vida cultural da
comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso cientifico e de
seus beneficios.

2. Todo homem tem direito a protecdo dos interesses morais e materiais
decorrentes de qualquer producdo cientifica, literaria ou artistica da qual
seja autor (NACOES UNIDAS, 1948).

Analisando-se o0 disposto nesse artigo, pode-se afirmar que a partir da
Declaragédo Universal dos Direitos Humanos, todo homem que exercesse algum
esforco, voltado & materializacdo de ideias e realizacdo de obras culturais e
industriais, deveria ter juridicamente protegidos os interesses morais e patrimoniais
decorrentes da sua criacao.

Esta Declaracdo reconheceu ao ser humano o direito de produzir riqueza a

partir de suas ideias (se assim desejar — vide seus artigos XVII e XXIIl) e de garantir
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sua sobrevivéncia com trabalho e dignidade, assegurando, também, ao
autor/inventor a fruicdo dos resultados econémicos oriundos da sua obra.

Essa garantia de fruicho econbmica para o autor/inventor, equivale a uma
contraprestacao pelos ganhos sociais obtidos com a criagdo da obra/invento, e serve
para compensar 0s custos gerados para a efetivagéo da atividade inventiva.

A referida contraprestacdo, esta relacionada com a apropriacdo social da

criacdo, como ver-se-a a seqguir.

2.1 Definindo os direitos intelectuais e a sua natureza juridica

Antes de definir a natureza juridica dos direitos intelectuais, € preciso entender
o significado juridico do termo propriedade. Na legislacédo brasileira, o artigo 1.228
do Cddigo Civil ndo define o que é propriedade, mas estabelece que o titular da
propriedade tem as faculdades de usar, gozar e dispor da coisa como melhor Ihe
aprouver (desde que esse uso nao seja contrario a lei e atenda a sua funcéo social).
Estabelece, também, que o proprietario tem o direito de impedir outrem de utiliza-la
indevidamente.

Como explica Loureiro (2004, p. 110): “Trata-se de um direito complexo,
absoluto?, perpétuo e exclusivo, pelo qual uma coisa fica submetida a vontade
monopolistica de uma pessoa, apenas limitada pela lei, pelas suas funcdes sociais
ou por atos de vontade”. Em outras palavras, a propriedade compreende as
faculdades de, atuando nos limites estabelecidos pela lei, usar, gozar e dispor da
coisa corpérea/tangivel, além do direito de reavé-lo de quem o detiver ou possuir
injustamente, compondo o patriménio do proprietario (que compreende bens/direitos
dotados de valor pecuniario).

Entendido o significado juridico da propriedade, é possivel definir os direitos
intelectuais como sendo geradores de uma “propriedade
incorporealintangivel/imaterial” dos resultados econdmicos da ideia materializada

pelo autor/criador. Nesse sentido, Drahos (2000) afirma:

All property rights place the right holder in a juridical relation with others. The
key difference between rights of real property and intellectual property rights
is that in the latter case the object of the right is non-physical. One can think
of it as an abstract object rather than a physical object. It is possible that one

1 No sentido de que pode ser oposto erga omnes.
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can ‘own’ the abstract object without owning a particular physical
manifestation of the abstract object. A letter sent to a friend, for example,
results in the property in the letter passing to the friend, but not the
copyright. [...] intellectual property rights are rights of exploitation in
information.?

No exemplo da carta, usado acima, a protecdo ndo esta no suporte fisico
transferido para o amigo/destinatario da carta (papel no qual as ideias estédo
materializadas sob a forma de desenho, e ou ideias padronizadas para produzir um
sentido), mas no controle dos direitos morais e na exploragdo econdémica das
manifestacdes fisicas do contetdo da carta, por meio dos usos legalmente admitidos
nos artigos 24 e 29 da Lei n° 9.610/98:

Art. 24. S&o direitos morais do autor:

| - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;

Il - o de ter seu nome, pseuddbnimo ou sinal convencional indicado ou
anunciado, como sendo o do autor, na utilizacdo de sua obra;

[l - o de conservar a obra inédita;

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

V - 0 de modificar a obra, antes ou depois de utilizada;

VI - o de retirar de circulacdo a obra ou de suspender qualquer forma de
utilizacdo ja4 autorizada, quando a circulacdo ou utilizacdo implicarem
afronta a sua reputagdo e imagem;

VIl - o de ter acesso a exemplar Unico e raro da obra, quando se encontre
legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo
fotografico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memoria, de
forma que cause o menor inconveniente possivel a seu detentor, que, em
todo caso, sera indenizado de qualquer dano ou prejuizo que lhe seja
causado.

Art. 29. Depende de autorizag&o prévia e expressa do autor a utilizacdo da
obra, por quaisquer modalidades, tais como:

| - a reproducéo parcial ou integral;

Il - a edicéo;

lll - a adaptagéo, o arranjo musical e quaisquer outras transformacdes;

IV - a traducgédo para qualquer idioma;

V - ainclusdo em fonograma ou produc¢éo audiovisual;

VI - a distribuicdo, quando néo intrinseca ao contrato firmado pelo autor com
terceiros para uso ou exploracdo da obra;

VIl - a distribuicdo para oferta de obras ou produ¢des mediante cabo, fibra
Otica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao USUario
realizar a selecao da obra ou producdo para percebé-la em um tempo e
lugar previamente determinados por quem formula a demanda, e nos casos
em que 0 acesso as obras ou producfes se faga por qualquer sistema que
importe em pagamento pelo usuario;

2 Traducao livre da autora: Todos os direitos de propriedade posicionam o titular em uma relacéo
juridica com terceiros. A diferenca chave entre os direitos da propriedade real e os direitos de
propriedade intelectual é que neste Ultimo caso, o0 objeto do direito é ndo-fisico. Pode-se pensar neste
conceito como um objeto abstrato ao invés de um objeto fisico. E possivel que alguém ‘possua’ o
objeto abstrato sem possuir uma particular manifestagéo fisica deste objeto. Uma carta enviada a um
amigo, por exemplo, implica na transferéncia da propriedade sobre a carta para o amigo, mas ndo do
direito autoral. [...] Os direitos de propriedade intelectual s&o direitos de exploracéo de informacéo.
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VIII - a utilizagdo, direta ou indireta, da obra literaria, artistica ou cientifica,
mediante:

a) representacao, recitacdo ou declamacao;

b) execucdo musical;

¢) emprego de alto-falante ou de sistemas analogos;

d) radiodifusé@o sonora ou televisiva;

e) captacdo de transmissdo de radiodifusdo em locais de freqiéncia
coletiva;

f) sonorizacdo ambiental,

g) a exibigdo audiovisual, cinematografica ou por processo assemelhado;

h) emprego de satélites artificiais;

i) emprego de sistemas oticos, fios telefénicos ou néo, cabos de qualquer
tipo e meios de comunicacéo similares que venham a ser adotados;

j) exposicao de obras de artes plasticas e figurativas;

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

X - quaisquer outras modalidades de utilizagéo existentes ou que venham a
ser inventadas.

Os artigos 24 e 29 da Lei n°® 9.610/98 evidenciam o aspecto moral da autoria
(ser identificado como autor, conservar e possibilidade de alterar a obra etc.) e o
aspecto patrimonial (exploracdo econdmica da obra em si, ou do que ela
representa), ambos pertencentes ao autor.

Consoante o magistério de Pimentel (1999, p. 125), “as diversas produgdes da
inteligéncia humana e alguns institutos afins sdo denominadas genericamente de
propriedade imaterial ou intelectual”’, a qual metodologicamente apresenta-se em
dois grupos. O primeiro grupo inclui “no dominio das artes e das ciéncias: a
propriedade literaria, cientifica e artistica, abrangendo os direitos relativos as
produgdes intelectuais na literatura, ciéncia e artes”; e o segundo grupo engloba a
‘industria: a propriedade industrial, abrangendo os direitos que tém por objeto as
invencdes e os desenhos e modelos industriais, pertencentes ao campo industrial”
(PIMENTEL, 1999, p. 126).

No mesmo sentido, explica Farina (1997, p. 633) que toda a expressao de um

pensamento “puede ser considerada producto intellectual’, uma vez que é o:

[...] resultado de la actividade mental de su autor quien crea — mediante la
aplicacién de la inteligencia humana — ideas, conceptos y expresiones que
adquiren realidad de por si, y que generalmente se exteriorizan en la
materia que le da sustento o en la que se plasma.®

8 Traducdo livre da autora: [...] é resultado da atividade mental do autor que cria - através da
aplicacdo da inteligéncia humana - ideias, conceitos e expressées que adquirem a prépria realidade,
e, geralmente, exteriorizados na matéria que sofre, ou em que se plasma.
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No caso da carta, os direitos intelectuais compreendem os direitos autorais
(morais e patrimoniais) resultantes da criacdo do espirito humano, expressa por
qualquer meio ou fixada em qualquer suporte, tangivel ou intangivel, conhecido ou
gue se invente no futuro, com ou sem aplicacdo industrial. Resulta essencialmente
da atividade privada do autor, e Ihe geram o direito de usar a informagao contida na
carta, de explora-la economicamente (percebendo seus frutos e produtos), de dispor
das informacBes contidas na carta e de impedir que terceiro que a tenha
injustamente em seu poder a utilize.

Ascensdo (2008) defende que as obras literarias artisticas e cientificas sao
ubiquas e, como podem ser expressas em qualquer meio, ou fixadas em qualquer
suporte, comunicam-se a todos. Defende, também, que seu uso intenso, por
qualquer das modalidades previstas na lei, ndo gera um esgotamento do direito
autoral, diferentemente da propriedade de coisas corporeas (que se deterioram com
0 uso). Para o doutrinador:

O autor pode naturalmente usar sempre a sua obra. Em nada essa
faculdade é diminuida pelo fato de terceiros a usarem também, ainda que
sem autorizagdo. Inversamente, um proprietario deixa de poder usar se um
terceiro se apodera da coisa [...]. Esta diferenca é radical. Os bens
intelectuais, porque ubiquos, s&o inesgotaveis (ASCENSAO, 2008, p. 201).

Para entender os dizeres de Ascensao (2008), € preciso lembrar que as coisas
corporeas sdo de uso limitado: a propriedade plena concentra todos os poderes
(uso, gozo e fruicdo) e o direito de reaver a coisa, no proprietario, enquanto uma
propriedade gravada com direito real de usufruto, por exemplo, limita o exercicio
desses poderes, mantendo a nua propriedade nas méaos do proprietario e 0s
poderes de usar e fruir da coisa nas maos do usufrutuario.

Para Ascensao (2008), o direito intelectual autoral ndo versa sobre a utilizacéo
de coisas corporeas, mas sobre a exclusdo de terceiros do exercicio de poderes
relativos a esses bens intelectuais; razdo pela qual, teoriza que o direito relativo a
obras intelectuais, é “[...] um direito de exclusivo e ndao um direito de propriedade”
(ASCENSAO, 2008, p. 201).

Explica-se o direito de exclusivo como sendo o direito de exclusividade
temporaria na exploracdo econdmica das suas obras intelectuais que terd o

autor/criador sobre a patente de inventos/modelos de utilidades, o registro de
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marcas, desenhos industriais, indicacdes geograficas, topografia de circuitos
integrados, cultivares, softwares e obras literarias, artisticas ou cientificas.

Para obter essa exclusividade temporéaria, o criador devera revelar o
funcionamento da sua obra/criacdo no pedido de patente ou no registro a ser
protocolado perante o 6rgdo Estatal designado para a analise desses pedidos; isso
significa que o autor/criador revelara o funcionamento de sua cria¢do visando a obter
o direito de explorar economicamente e com exclusividade, pelo tempo previsto em
lei, como apto para compensar seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento*.

Outros doutrinadores entendem que tais obras/criacbes sdo objeto de
propriedade ou direito, na medida em que esses produtos do intelecto “estan
protegidos por la tutela que les brinda la ley, se convierten en propriedad intelectual
o derecho intelectual” (FARINA, 1997, p. 633). Del Nero (2004, p. 43), também
considera que, a “partir do espirito especulativo e criativo, desafiado geralmente por
necessidades ou demandas sociais, economicas, etc., as ideias desenvolvem-se em
projetos [...]" que podem originar inovacdes passiveis de protecéo intelectual.

Del Nero (2004, p. 43) explica que as inovacfes incluem uma novidade,
resultando em algo “[...] ndo imaginado, ou imaginado anteriormente, mas que nao
conseqguiu, por fatores enddégenos ou exbégenos as possibilidades materiais e
econdmicas do inventor, ser materializado”.

A natureza juridica da protecdo dos direitos intelectuais diz respeito, portanto, a
um direito pessoal, inerente ao ser humano autor/criador, e € afeito a sua prépria
capacidade intelectual, voltada a suprir as suas necessidades culturais, ou o
interesse social e o desenvolvimento econémico e tecnoldgico do pais. O artigo 7°
do Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS),

confirma essa vinculacao:

Art. 7° - A protecdo e a aplicacdo de normas de protecdo dos direitos de
propriedade intelectual devem contribuir para a promocdo da inovagao
tecnolégica e para a transferéncia e difusdo de tecnologia, em beneficio
mutuo de produtores e usuarios de conhecimento tecnoldgico e de uma
forma conducente ao bem-estar social e econémico e a um equilibrio entre
direitos e obrigacdes (BRASIL, 1994).

4 Apenas para exemplificar, no Brasil, entende-se como tempo apto para compensar 0s investimentos
do autor/criador em pesquisa e desenvolvimento cuja matéria seja objeto de patente de invento 20
anos; se o objeto de protecéo for modelo de utilidade, o prazo sera de 15 anos.
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Demonstrando preocupacdo com os direitos gerados pelas obras/criacbes
intelectuais, a Carta Politica brasileira, de 5 de outubro de 1988, incorporou, no seu
artigo 5°, a protecdo aos direitos intelectuais. Tratou em dispositivos autbnomos o0s
direitos de propriedade, os direitos autorais e a propriedade industrial, a saber: a)
quanto ao direito de propriedade: garante-se o direito de propriedade, desde que
atenda a sua funcdo social®; b) quanto aos direitos autorais, ficou estabelecido: que
0s autores tém o direito exclusivo de fruir economicamente a obra, de ter protegida a
sua participacao, de fiscalizar o aproveitamento econdmico das obras que criarem®;
€) quanto a propriedade industrial, assegurou aos inventores privilégio temporério
para utilizacdo da criagdo, propriedade das marcas e protecdo de outros signos
distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnolédgico e
econdmico do Pais’.

Para propiciar maior eficacia no planejamento/execucdo de politicas publicas
de protecdo, dividiu-se a matéria em dois grandes grupos, de acordo com o

magistério de Pimentel (1999, p. 126), sobre sua natureza:

[...] as diversas producdes da inteligéncia humana e alguns institutos afins
sdo denominadas genericamente de propriedade imaterial ou intelectual,
dividida em dois grandes grupos, no dominio das artes e das ciéncias: a
propriedade literaria, cientifica e artistica, abrangendo os direitos relativos
as producgbes intelectuais na literatura, ciéncia e artes; e no campo da
indUstria: a propriedade industrial, abrangendo os direitos que tém por
objeto as invencdes e os desenhos e modelos industriais, pertencentes ao
campo industrial.

5 Art. 5° - Todos sdo iguais perante a lei, sem distincdo de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a
igualdade, a seguranca e a propriedade, nos termos seguintes:

XXII - é garantido o direito de propriedade;

XXIII - a propriedade atendera a sua fungéo social;

6 Art. 5° -

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilizagcdo, publicacdo ou reproducéo de suas
obras, transmissivel aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

XXVIII - sdo assegurados, nos termos da lei:

a) a protecdo as participacbes individuais em obras coletivas e a reproducdo da imagem e voz
humanas, inclusive nas atividades desportivas;

b) o direito de fiscalizacdo do aproveitamento econbmico das obras que criarem ou de que
participarem aos criadores, aos intérpretes e as respectivas representacdes sindicais e associativas;

7 Art. 5° -

XXIX - a lei assegurara aos autores de inventos industriais o privilégio temporario para sua utilizacao,
bem como protecao as criagdes industriais, a propriedade das marcas, aos nhomes de empresas e a
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e
econdmico do Pais;
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Em sintese, para esse autor, os direitos intelectuais compreendem o0s
seguintes ramos: o direito industrial (regulado pela Lei n® 9.279/96) e o direito autoral
(regulado pela Lei n° 9.610/98). No primeiro ramo, as regras abrangem os bens
industriais (patentes de invento e de modelo de utilidade, e registro de desenho
industrial, de marcas, de indicacdes geograficas, além de prever crimes contra 0s
direitos industriais), enquanto o segundo abrange os direitos de autor de obras
literarias, artisticas, cientificas, os direitos de artistas, intérpretes e executantes,
produtores de fonograma e os organismos de radiodifusédo, além dos direitos dos
programadores de software (com regulacdo especifica na Lei n°® 9.609/98).8 Salienta-
se que existem outros direitos intelectuais sui generis, que compreendem: a
Protecdo de Cultivares (regulado pela Lei n°® 9.456/97); a Topografia de Circuitos
Integrados (regulado pela Lei n°® 11.484/07); os Conhecimentos Tradicionais
Associados aos Recursos Genéticos (regulamentado pela Medida Proviséria n°
2.186-16/01).

Por essa razao e em virtude do disposto no art. 5°, inciso XXIX, da Constitui¢cao
Federal, admitir-se-a o uso do termo "propriedade"” apenas para as marcas
registradas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)°, como se
depreende da leitura inicial do art. 129 da Lei de Propriedade Industrial, o qual prevé
que “A propriedade da marca, adquire-se pelo registro [...]"%.

Essa determinacdo constitucional, aliada ao disposto na Lei de Propriedade
Industrial, fez com que o proprio INPI, em explicacdo proferida no Guia Béasico de
Marcas e Manual do Usuéario Sistema e-marcas (INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2011), confirmasse a propriedade da marca ao dizer
gue a marca registrada garante um direito de uso exclusivo para o seu proprietario.
Trata-se de situacao juridica complexa, pois, muito embora a propriedade seja
considerada como direito fundamental, e seja garantida constitucionalmente, exige-

se que cumpra sua funcao social. Mas, como ocorre essa complexidade nos direitos

8 Existem ainda, direitos sui generis - como os direitos de cultivares - Lei n°® 9.456, de 25 de abril de
1997, o Decreto n° 2.366, de 5 de novembro de 1997 que regulamenta a Lei de Cultivares e dispde
sobre o Servigco Nacional de Protecéo de Cultivares — SNPC, topografia de circuitos integrados - Lei
n° 11.484, de 31 de maio de 2007, e Conhecimentos Tradicionais Associados aos Recursos
Genéticos - Lei 13.123 de 20 de maio de 2015.

9 Nao se admitird a propriedade para os outros inventos industriais, para os quais a Constituicao
prevé um “privilégio temporario para sua utilizagao”.

10 Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as
disposicdes desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o territdrio nacional,
observado quanto as marcas coletivas e de certificacdo o disposto nos arts. 147 e 148.
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de propriedade intelectual? Asseguram-se privilégios aos proprietarios, autores e
inventores, na medida em que suas obras atendam a objetivos de cunho social e
favorecam o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do Pais. Nas palavras de
Barbosa (2008, p. 189): “[...] sujeita a constituicdo de tais direitos a condicdes
especialissimas de funcionalidade (a clausula finalistica), compativeis com a sua
importancia econdmica, estratégica e social”.

Deve-se lembrar, que a propriedade intelectual tem como clausula finalistica o
desenvolvimento social, cultural, econdémico e cientifico-tecnoldgico brasileiro. Para
incentivar esse desenvolvimento, a Constituichio Federal recompensa o0s
proprietarios de marcas e alcanca os direitos de exclusiva aos autores e criadores,
observando os fundamentos da Republica e os fundamentos da Ordem Econémica e

Financeira:

Art. 1° - A Republica ... tem como fundamentos:

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa,

Art. 170 - A ordem econdmica, fundada na valoriza¢éo 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 isso, o Estado juridicamente constréi uma exclusividade artificial, que tem
por propdsito promover a inovacdo, recompensando o titular da marca com a sua
propriedade e o autor/criador/inventor com o monopdlio do conhecimento produzido,
limitado a determinado periodo de tempo (apropriacdo), durante o qual ninguém
pode usar, gozar e dispor da obra/criacdo/invento sem a devida autorizagdo do
titular do direito (restricdo a concorréncia), como se vera a seguir.

A partir do momento em que as novas tecnologias cientificas permitiram a
reproducdo em série de produtos a serem comercializados, criou-se nova categoria
de direitos, que reconhece, além da propriedade sobre a marca, direitos exclusivos
sobre a ideia de producdo autoral, industrial e sui generis. Nesse sentido € a

explicacédo da Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI):

[...] la propiedad intelectual tiene que ver con la informacion o los
conocimientos que pueden incorporarse en objetos tangibles, de los que se
puede hacer un numero ilimitado de ejemplares en todos los lugares del
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mundo. La propiedad no reside en dichos ejemplares, antes bien, en la
informacién y conocimientos reflejados em los mismos. 1!

Considerando-se o conceito da OMPI, & possivel afirmar que a “propriedade
intelectual” esta amparada na logica capitalista de acumulacdo, que exige uma
pratica cientifica voltada para a especulacdo (criagcdo de novos produtos, processos
e tecnologias) lucrativa.

No mesmo sentido € o conceito apresentado pela Associacdo Brasileira da
Propriedade Intelectual (ABPI) (2010):

[...] a propriedade intelectual abrange os direitos relativos as invencdes em
todos os campos da atividade humana, as descobertas cientificas, aos
desenhos e modelos industriais, as marcas industriais, de comércio e de
servico, aos nomes e denominagdes comerciais, a protecdo contra a
concorréncia desleal, as obras literarias, artisticas e cientificas, as
interpretacdes dos artistas, intérpretes, as execucdes dos artistas
executantes, aos fonogramas e as emissdes de radiodifusdo, bem como os
demais direitos relativos a atividade intelectual no campo industrial,
cientifico, literario e artistico.

Percebe-se que as produgdes da inteligéncia humana industrializaram-se ao se
hiperespecializar, e acabaram tornado-se produtoras/produtos de uma dinamica
econbmica que reflete o contexto historico-social no qual estdo inseridas.
Descortinam-se déficits de legitimacdo, a partir de novas modalidades de
apropriacdo da informacdo e do conhecimento, pois a informacdo € parcialmente
privatizada (como no caso do know how!?, trade secret!? etc.) e os direitos sobre as
producdes industriais sdo exclusivos (muito embora sejam temporarios).

A exclusividade que se atribui para os titulares de direitos intelectuais e para os
proprietarios de marcas demonstra que a legislacdo existente reconhece e faz uma

apropriacdo do conhecimento, como explicita Crisostimo (2008):

A Propriedade Intelectual é considerada um dos principais motores da
economia globalizada. Caracteriza o reconhecimento de formas legais de
apropriacdo do conhecimento humano, tanto da materializacdo dos insights

11 Disponivel em: <http://www.wipo.int/export/sites/wwwi/freepublications/es/intproperty/895/wipo
_pub_895.pdf>. Acesso em: 30 abr. 2012.

12 Entendido por Barbosa (1979) como “o corpo de conhecimentos técnicos, relativamente originais e
secretos, ou pelo menos escassos, que permitem, a quem os detenha, uma posicéo privilegiada no
mercado”.

13 Sherwood (1992, p. 29) explica como “informagbes comerciais e industriais, que tenham valor
comercial’. Essas informacdes, fornecem opg¢6es na escolha de planos de pesquisa, desenvolvimento
e financiamento de inovacgdes.
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ou frutos da criatividade humana, como dos resultados de pesquisa e
conhecimento técnico que se concretizem em produto novo ou modificado.

Analisando-se a Lei n® 9.279/96, percebe-se que a protecdo legal nao
compreende ideias, mas criagbes com potencial para exploragdo comercial, e que a
sua protecdo depende de concessao do patenteamento/registro perante o INPIl. O
patenteamento/registro alcanca vantagem mercadologica e econdmica para 0 seu
titular, fomentando, com isso, a pesquisa e o0 desenvolvimento industrial, pois o
titular do direito obtera um direito de “propriedade” exclusiva por determinado
periodo de tempo: a patente de invento e de modelo de utilidade, vigorara por 20 e
15 anos contados da data do depdsito do pedido perante essa autarquia; o registro
de desenho industrial vigorara por 10 anos, contados da data do depdsito (podendo
ser prorrogada trés vezes, adicionando-se cinco anos a cada prorrogagao); o
registro da marca vigorara por 10 anos contados da data do depdsito (podendo ser
prorrogada por periodos iguais e sucessivos, sem limitar o nimero de prorrogacoes
possiveis); e, o registro de indicacdes geograficas, cuja vigéncia dependerd do
reconhecimento do diferencial da producao/produto.

Esse direito de obter uma “propriedade” exclusiva, por determinado periodo de
tempo, visa a promover o desenvolvimento tecnoldgico, pois o titular do direito, ao
patentear/registrar sua criacdo perante o INPI, deve revelar o estado de técnica para
obter o direito de exclusiva. Passado o prazo estabelecido na lei para o exercicio do
direito de exclusiva, as criacdes/invencbes caem em dominio publico, disseminando-
se o seu estado da técnica/conhecimento!?.

Ao cair em dominio publico, uma criacdo industrial protegida em virtude da
suficiéncia descritiva da tecnologia desenvolvida (exigida para a sua protecao
temporaria) transfere o uso do estado de técnica (conhecimentos cientificos e
tecnoldgicos) para a sociedade. Com isso atende os principios constitucionais de
garantir o exercicio exclusivo, apoiando e incentivando os titulares das
obras/criagcbes com potencial para exploragcdo comercial ao mesmo tempo em que
limita essa exploragao para atender a fun¢ao social dos direitos industriais (difundir o

estado da técnica para gerar o desenvolvimento econémico e tecnoldgico do pais).

14 Por esse motivo, alguns inventores/criadores optam por ndo patentear/registrar suas criacdes
(como é o caso da formula da Coca-Cola), mantendo-as em segredo. Nesses casos, a exclusividade
na exploracdo econdmica da criacdo dependera do grau de confidencialidade e do grau de
desenvolvimento do estado de técnica dos concorrentes (explica-se: caso 0s concorrentes obtenham
0 mesmo resultado criativo, por meio de pesquisas e desenvolvimento, estaréo aptos a explora-lo).
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2.2 Evolucédo juridica dos direitos intelectuais nos tratados e convencdes

internacionais

Tanto o reconhecimento quanto a apropriacdo do conhecimento em legislacdes
internas suscitaram duvidas sobre a protecdo dos direitos intelectuais, sobre os
problemas decorrentes da falta/excesso de protecdo dos direitos decorrentes da
apropriacdo desse conhecimento como incentivo/entrave para a inovacdo e sua
circulacao internacional.

Considerando-se as duvidas suscitadas acima, e o fato de que a admissao e a
consolidagdo dos direitos intelectuais em legislagbes internas nao eram
homogéneos, varios movimentos internacionais surgiram, ao longo do tempo,
visando a uniformizacdo do tratamento desses direitos, como se vera nas tabelas

abaixo.

Tabela 1 — Evolugéo dos principais tratados em matéria de Direitos Autorais

Nome da convencéao
ou tratado

Epoca da criag&o

Assunto abordado

Posicao brasileira

Convencéao de Berna
para a Protecéo de
Obras Literérias e
Artisticas

9 de setembro de
1886 (aditada em
Paris em 4/05/1896,
revista em Berlim em
13/11/1908, aditada
em Berna em
20/03/1914, revista
em Roma em
02/06/1928, revista
em Bruxelas em
26/6/1948 e revista
em Estocolmo em

Considerada como a
primeira convengao
no campo dos direitos
autorais

O Brasil aderiu a
Convencao por meio
do Decreto n°® 4.541,
de 1922 (apés a
revisdo em Berlim).
Atualmente a
legislagdo pertinente é
o Decreto n° 75.699,
de 06 de maio de
1975, que promulgou
a Convencéao de
Berna para a protegéo

de Direitos Conexos

produtores de
fonogramas e
organizagdes de tele
e radiodifuséo,
articulando-se os
direitos de autor aos
gue Ihe sdo conexos,
considerando o
desenvolvimento
tecnoldgico dos meios

14/7/1967) das obras literéarias e
artisticas, revista em
Paris, em 24 de julho
de 1971.
Convencédo de Roma | 1961 Protegeu intérpretes, | O Brasil aderiu a

Convengao como se
depreende do Decreto
Legislativo n° 26, de
1964. Essa
Convencgao entrou em
vigor no pais em 29
de setembro de 1965,
trés meses apos o
depdsito do
instrumento de
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de divulgacao e
comunicacao.

ratificacdo junto a
Secretaria Geral da
Organizacéo das
Nagdes Unidas,
efetuado em 29 de
junho de 1965.
Consequentemente
houve a promulgacédo
do Decreto n°® 57.125,
em 19 de outubro de
1965.

Conferéncia
Internacional em
Genebra

29 de outubro de
1971

Institui a “Convengéo
para a Prote¢do aos
Produtores de
Fonogramas contra a
Reproducgéo ndo
Autorizada de seus
Fonogramas” (The
Phonograms
Convention), cujo
objetivo era coibir
internacionalmente a
copia desautorizada
dos fonogramas,
reconhecendo o valor
dos trabalhos
realizados neste
campo pela
Organizacgéo das
Nac¢bes Unidas para a
Educacéo, a Ciéncia e
a Cultura e a
Organizagédo Mundial
da Propriedade
Intelectual.

O Brasil, enquanto
signatario da
Convencao, a
incorporou por meio
da promulgacgéo do
Decreto n° 76.906, de
24 de dezembro de
1975.

Convencao
Relacionada a
Distribuic&o de
Programas
Transmitidos por
Satélite (The Satellites
Convention)

1974

Tinha por objetivo
proteger
Organizacgbes
transmissoras contra
a pirataria.

O Brasil ndo aderiu ao
tratado, mas
incorporou suas
orientacdes na Lei n°®
9.610/98.

Tratado da
Organizacdo Mundial
da Propriedade
Intelectual sobre
Copyright, que
resultou da
Conferéncia
Diplomatica sobre
Questdes Relativas
aos Direitos de Autor

1996

Visava a desenvolver
€ a manter a protecéo
autoral de forma mais
eficaz e uniforme
possivel (incluindo
mecanismos
tecnoldgicos de
controle da criacdo
protegida,
considerando o

O Brasil ndo aderiu ao
tratado, mas
incorporou suas
orientacdes na Lei n®
9.610/98.
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e Direitos Conexos.

desenvolvimento
cientifico e
tecnolégico alcancado
nas décadas de 70 e
80), além de impor
sanc@es civis para o
seu descumprimento.

Tratado da
Organizacdo Mundial
da Propriedade
Intelectual sobre
Performance e
Fonogramas, que
resultou da
Conferéncia
Diplomatica sobre
Questdes Relativas
aos Direitos de Autor
e Direitos Conexos

1996

Propds alteracdes
referentes aos direitos
conexos ao do autor,
de forma
complementar ao
Tratado sobre
Copyright.

O Brasil ndo aderiu ao
tratado, mas
incorporou suas
orientacdes na Lei n®
9.610/98.

Fonte: organizada pela autora.

Note-se que o Brasil, mesmo n&o tendo aderido a todos os tratados/acordos

em matéria de Direito de Autor, incorpora suas orientagdes na legislacdo em vigor

sobre a matéria. Quanto aos tratados/acordos em matéria de propriedade industrial,

o Brasil s6 ndo aderiu a dois, como se depreende da tabela abaixo.

Tabela 2 — Evolugéo dos principais tratados em matéria de direitos industriais

Nome da convencéao
ou tratado

Epoca da criacéo

Assunto abordado

Posicéo brasileira

Convencéao de Paris

1883, com revisodes:
Bruxelas, em 1900;
Washington, em 1911;
Haia, em 1925;
Londres, em 1934, e
Estocolmo, em 1967.

Fundou a Unido para
Protecdo da
Propriedade Industrial
por meio do
estabelecimento dos
seguintes principios:
Tratamento
nacionals, Prioridade
Unionistals,
Independéncia dos
direitos?’, e

O Brasil foi um dos 14
paises signatarios;
entretanto s6 aderiu a
revisdo de Estocolmo
no ano de 1992.

15 Através da adocgdo desse principio, os cidaddos teriam tratamento nacional em todos os paises
membros de direitos para os cidadédos dos outros paises membros da convencao.
16 Dessa forma, o pedido de patente/desenho industrial depositado em um dos paises signatarios,
deve ser aproveitado para os pedidos ulteriores relacionados com o mesmo contetdo.
17 Em virtude da independéncia, os pedidos de patentes/registro serdo analisados de forma
independente por cada pais, ndo dependendo da concessao anterior de algum dos paises signatarios

da convencgéo.
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Territorialidade18,

Acordo de Madri

1891, revisto em
Washington, no ano
de 1911; em Haia, no
ano de 1925; em
Londres e em Lisboa,
no ano de 1958.

Represséo das falsas
indicacdes de
proveniéncia das
mercadorias.

O Brasil, aderiu ao
referido acordo por
meio do Decreto n°®
19.427, de
25/11/1930.

Tratado de Haia de 1925 Propde que se O Brasil ndo aderiu.
Depdsito Internacional obtenha a protecéo
de Desenhos e em varios paises por
Modelos Industriais, meio de um depdsito
internacional realizado
perante a secretaria
internacional da
OMPI, ou
administragcéo
nacional de um
Estado membro.
Acordo de Nice de 1957 Estabelecia uma Muito embora o Brasil
Classificacéo de Bens tabela classificatoria adotasse um sistema
e Servigos com vistas de bens e servigos proprio de
ao Registro de com vistas ao registro | classificacao de
Marcas, de marcas. marcas desde o ano
Atualmente, essa de 1923 (Decreto n°
classificagéo possui 16.264), foi somente a
uma lista contendo 45 | partir de 3/11/2000
classes, referindo-se gue o INPI passou a
as classes 1-34 a adotar o sistema
produtos e as classes | internacional em
35-45 a servicos. conformidade com o
Ato Normativo n.°
150, publicado na RPI
1502, de 19/10/1999.
Tratado de Lisboa 1958 Por esse tratado O Brasil ndo aderiu a
para Protecdo de definiu-se o conceito esse acordo.
Designacdes de de denominacéo de
Origem e seu Registro origem e estabeleceu-
Internacional se o reconhecimento
reciproco das
indicacdes
geograficas
existentes.
Acordo de Locarno de | 1968 Propunha-se a O Brasil, mesmo néo

Classificacéo
Internacional para
Desenhos Industriais

classificar os
desenhos de acordo
com sua finalidade, e
posteriormente com 0
objeto que
representam.

sendo signatario,
adota essa
classificagéo.

18 Os pedidos de patente/ registro e a sua concessao estdo adstritos aos limites geograficos do pais
concedente.
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Acordo de 1971 Criou um sistema O Brasil € um dos 38
Estrasburgo de especifico e estados membros.
Classificacéo economicamente
Internacional de factivel de manuseio
Patentes de informacdes de

pedidos de patentes e

de documentos de

patentes.
Acordo de Viena de 1973 Empregado para Incorporado pelo INPI
Classificacéo indicar elementos que | por meio do Ato
Internacional de comp&e marcas Normativo n° 151,
Elementos Figurativos mistas e figurativas. publicado na RPI
de Marcas 1502, de 19/10/1999.
Tratado de Budapeste | 1977 Estabelece os O Brasil ndo é
para o parametros para signatério.
Reconhecimento recepcao e depadsito
Internacional de destes
Deposito de microorganismos em
Microorganismos para autoridade
Efeitos do internacional —
Procedimento em Autoridade
Matéria de Patentes Depositaria

Internacional — IDA; a

gual ficara como

responsavel pelo

fornecimento de cépia

do recibo de depdsito

para os paises em

que fosse solicitado

deposito ulterior.
Tratado de 1978 Prevé que um No Brasil, esse

Cooperacao em
Patentes (Patent
Cooperation Treaty —
PCT)

depésito de pedido de
patente efetuado em
paises membros do
PCT tera efeito
simultaneo nos outros
paises membros
designados pelo
depositante.

tratado entrou em
vigor com a
promulgacédo do
Decreto n® 81.742, de
31/05/1978.

Protocolo referente ao
Acordo de Madrid

Adotado em 1989,
entrou em vigor em 1°
de dezembro de 1995
€ comecgou a ser
aplicado em 1° de
abril de 1996.

Visa a simplificar e a
harmonizar os
procedimentos
relativos aos pedidos
nacionais de protecao
as marcas de bens e
servicos, bem como
estender «o pedido de
base» ou o registro
(adiante denominado
«O registro de base»)
da sua marca no
territério das partes

O Brasil é signatario,
mas encontra
dificuldades de
implementar esse
acordo, devido ao
backlog da andlise de
pedido de marca
perante o INPI.
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contratantes,
mediante o registro
dessa marca no
Registro da Secretaria
Internacional da
Organiza¢do Mundial
da Propriedade
Intelectual.

Tratado sobre os
Direitos de
Propriedade
Intelectual
Relacionados com o
Comércio — TRIPS

1986

Uma Rodada de
Negociacdes
Multilaterais de
Comércio que
aconteceu no
Uruguai, convocada
pelo Acordo Geral de
Tarifas e Comércio —
GATT, por insisténcia
dos Estados Unidos e
de outros paises
desenvolvidos, fez
com que um grupo de
trabalho sobre
Questdes de
Propriedade
Intelectual
Relacionadas com o
Comeércio fosse
incluido nas
discussoes.

O Brasil é signatario

Fonte: organizado pela autora.

Como a adesdo as convencdes e tratados era voluntaria (permitindo aos

paises subdesenvolvidos e em desenvolvimento escolherem os tratados que

firmariam de acordo com o seu grau desenvolvimento); os paises desenvolvidos,

liderados pelos Estados Unidos da América (EUA), articularam-se para impor um

modelo mais abrangente de protecdo aos direitos intelectuais. Por isso, os EUA

criaram uma Lei, chamada Trade Act, que na secao 301, alinea “a”, previa, conforme

Basso (2005, p. 18):

Em termos gerais, a “Section 301 (a)” do “Trade Act’, de 1974, autoriza o
United State Trade Representative — USTR a promover a¢des quando um
ato, politica ou pratica de um pais estrangeiro afeta os direitos dos Estados
Unidos estabelecidos em algum tratado comercial, ou injustificadamente
sobrecarrega ou restringe o comércio dos Estados Unidos. Nao ha davida
de que o unilateralismo do “Special 301" levou, como acontece ainda hoje,
muitos paises a concordar com acordos
compromissos ndo cobicados com vistas a evitar as possiveis sanc¢des

internacionais e aceitar
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americanas. Além do mais, grande parte da ajuda americana a paises em
desenvolvimento ja vinha atrelada a protecé@o da propriedade intelectual.

Na época, varias teorias econ6micas passaram a defender a elevacdo, no
Mercado, da capacidade concorrencial (nacional e internacional) de paises que
tinham uma protecdo dos direitos intelectuais. Defendiam, também, que essa
protecao “forte” fomentaria a geracédo de empregos e renda; enriqueceria o acervo
de conhecimento por meio da transferéncia de tecnologia; manteria a concorréncia
leal (encorajando a producdo de bens e servigcos); apoiaria a inovacdo e o
desenvolvimento de atividades criativas, etc.

Bezerra (2010, p. 106-107) confirma o entendimento de que uma protecao

“forte” influenciava a capacidade concorrencial dos paises ao afirmar que:

[...] numa condigdo em que as instituicdes sao pouco ativas na protegéo as
patentes, ou seja, em condicdes em que o conhecimento é facilmente
difundido e, portanto, de baixa apropriabilidade, as empresas teriam pouco
incentivo para investir em inovagao.

Mas a participacdo do Brasil na Rodada do Uruguai ndo foi pontuada somente
pelas teorias econdbmicas e por uma intencdo de melhorar a capacidade
concorrencial do pais, mas também por uma ameaca americana que condicionou
sua decisdo, e a decisdo de outros paises na Rodada, como explica Guimaraes
(2006, p. 94):

No contexto do langamento da Rodada Uruguai e pelo menos até o inicio
dos anos 1990, os EUA ameacaram o Brasil no caso da reserva de
informatica e farmacos, por exemplo. Odell entende que a ameaca de
sans0@es por parte dos norte-americanos coagiu o Brasil, um dos lideres dos
paises em desenvolvimento ao lado da india, & base de um consenso
inclinado aos interesses dos paises desenvolvidos e serviu de modelo aos
demais que por ventura pensassem em questionar a necessidade de
introducdo e regulacdo da propriedade intelectual.

N&o é falso afirmar que o consenso da Rodada foi inclinado aos interesses dos
paises desenvolvidos, pois, como explica Vicente (2008, p. 26), o desenvolvimento

dos paises subdesenvolvidos e em desenvolvimento:

[...] depende de transferéncias internacionais de tecnologia que os habilitem
a explorar os seus recursos econémicos; e estas pressupdem a
consagracdo, nos sistemas juridicos locais, de regimes e instituicbes de
tutela da propriedade intelectual, bem como a abertura dos mesmos as
empresas e aos cidadaos estrangeiros.
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Em razdo dessa dependéncia, o0s paises subdesenvolvidos e em
desenvolvimento viram-se “constrangidos” a aceitar os termos da Rodada, e em abril
de 1994, como resultado da Rodada do Uruguai, foi assinado o Tratado sobre os
Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo

TRIPS). Esse Acordo, conforme descreve Boff (2009, p. 42), tinha por objetivos:

[...] promover a redugdo das distorcbes e impedimentos ao comércio
internacional; promover a efetiva e adequada protecdo aos direitos de
propriedade intelectual, e assegurar medidas e procedimentos de prote¢éo
aos direitos de propriedade intelectual, a fim de que n&o se tornem barreiras
para o comércio legitimo; estabelecer novas regras para cumprimento dos
direitos de propriedade intelectual, considerando a diversidade dos sistemas
legais nacionais e garantir o principio do tratamento nacional, pelo qual
cada membro concederd aos nacionais dos demais Estados-Partes
tratamento ndo menos favoravel ao outorgado a seus proprios nacionais
com relagdo a protecdo da propriedade intelectual. O tratado abrange o
direito autoral e conexo, as patentes, as marcas, o desenho industrial, 0
segredo industrial e a concorréncia desleal.

Nesse sentido, pode-se afirmar que o Acordo TRIPS - que recepcionou a
Convencao de Paris (1883) sobre Propriedade Industrial e a Convencéo de Berna
(1886) sobre Direitos Autorais e Conexos - estabeleceu um pardmetro minimo de
regras (bastante rigidas) sobre os Direitos de Propriedade Intelectual, as quais
deveriam ser adotadas pelos paises membros (com vistas a harmonizagao
legislativa), diminuindo a liberdade desses paises de adotarem legislacdes
flexibilizando esses direitos para favorecer o seu desenvolvimento tecnolégico.

Essa foi a ratio das reformas de politicas publicas de protecédo dos direitos de
propriedade intelectual, no Brasil e em todo 0 mundo.

Isso motivou a criacdo, em 1995, da Organizacdo Mundial do Comércio (OMC),
com os objetivos de: administrar os acordos multilaterais relativos ao comércio
internacional; servir de foro para negociacdes comerciais; resolver conflitos
relacionados com o comércio internacional; supervisionar as politicas comerciais
nacionais; prestar assisténcia técnica e oferecer cursos de formacéo para os paises
em desenvolvimento, além de cooperar com outras organizacdes internacionais.
Essa Organizacdo encampou discussdes sobre a Propriedade Intelectual
relacionada ao comércio internacional e, por isso, foi a gestora do Acordo TRIPS.

Atualmente, ao entrar para a OMC, os Estados membros devem optar pelo
comeércio internacional multilateral, acatando integralmente seus

principios/acordos/tratados, além de submeterem-se ao Orgdo de Solugdo de
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Controvérsias da OMC. Isso quer dizer que, independentemente do seu estagio de
desenvolvimento, os paises membros da OMC (inclusive os subdesenvolvidos e em
desenvolvimento) adotam o parametro imposto no Acordo TRIPS. Confirma esse
entendimento o artigo 1° do referido Acordo, que trata sobre a sua natureza e

abrangéncia das obrigacoes:

1° - Os Membros colocardo em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros
poderdo, mas ndo estardo obrigados a prover, em sua legislacéo, protecéo
mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal protecdo né&o
contrarie as disposicbes deste Acordo. Os Membros determinarédo
livremente a forma apropriada de implementar as disposi¢des deste Acordo
no ambito de seus respectivos sistema e pratica juridicos.1®

De acordo com o disposto nesse artigo, os paises signatarios do Acordo TRIPS
se comprometeram a adotar clausulas gerais que estabelecem um parametro
minimo de protecdo, podendo promover protecdo mais ampla - nunca mais restritas
do que a protecéo estabelecida no Acordo; devendo implementar as disposi¢cdes do
Acordo em seus sistemas juridicos nacionais.

Essa exigéncia da implementacao das disposicdes do Acordo TRIPS, reafirma-

se no artigo 41 do Acordo:

Artigo 41

1 - Os Membros assegurarao que suas legislag6es nacionais disponham de
procedimentos para a aplicacdo de normas de protecdo como especificadas
nesta Parte, de forma a permitir uma acdo eficaz contra qualquer infragéo
dos direitos de propriedade intelectual previstos neste Acordo, inclusive
remédios expeditos destinados a prevenir infracdes e remédios que
constituam um meio de dissuasdo contra infragbes ulteriores. Estes
procedimentos serdo aplicados de maneira a evitar a criagdo de obstaculos
ao comércio legitimo e a prover salvaguardas contra seu uso abusivo.2°

Isso quer dizer que, além de adotar o parametro minimo, 0s paises signatarios
deveriam incluir, em suas legislacdes nacionais, procedimentos para a aplicacao de

normas de protecdo aos Direitos de Propriedade Intelectual, incluindo remédios

19 Disponivel em: <http://www.itamaraty.gov.br/o-ministerio/conheca-o-ministerio/tecnologicos/cgc
/solucao-de-controversias/mais-informacoes/texto-dos-acordos-da-omc-portugues/1.3-anexo-1c-
acordo-sobre-aspectos-dos-direitos-de-propriedade-intelectual-relacionados-ao-comercio-trips/view>.
Acesso em: 6 ago. 2013.

20 Disponivel em: <http://www.itamaraty.gov.br/o-ministerio/conheca-o-ministerio/tecnologicos/cgc
/solucao-de-controversias/mais-informacoes/texto-dos-acordos-da-omc-portugues/1.3-anexo-1c-
acordo-sobre-aspectos-dos-direitos-de-propriedade-intelectual-relacionados-ao-comercio-trips/view>.
Acesso em: 6 ago. 2013.
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preventivos e sancdes civis, administrativas e penais que servissem para dissuadir
as infragdes a esses direitos.

Por meio do Acordo TRIPS, também se exigiu que os Estados informassem
quanto as legislacbes que fossem criadas sobre a matéria do Acordo, para
assegurar uma transparéncia entre 0s signatarios (gerando uma seguranca

mercadologica):

ARTIGO 63

1- As leis e regulamentos e as decisdes judiciais e administrativas finais de
aplicacdo geral, relativas a matéria objeto deste Acordo (existéncia,
abrangéncia, obtencao, aplicacdo de normas de protecdo e prevencgéo de
abuso de direitos de propriedade intelectual) que forem colocadas em vigor
por um Membro serdo publicadas ou, quando essa publicacdo nao for
conveniente, serdo tornadas publicas, nhum idioma nacional, de modo a
permitir que Governos e titulares de direitos delas tomem conhecimento. Os
Acordos relativos a matéria objeto deste Acordo que estejam em vigor entre
o Governo ou uma Agéncia Governamental de um Membro e o Governo ou
uma Agéncia Governamental de um outro Membro também serdo
publicados.?!

Em observancia ao disposto no artigo acima descrito, garante-se que a
comunidade internacional tenha acesso a legislacao e as decisdes judiciais de cada
Estado membro, antevendo as mudancas nas politicas publicas relativas as matérias
do Acordo e as escolhas estratégicas daquele Estado.

A decisdo do governo brasileiro de participar da Rodada do Uruguai, firmar o
Acordo TRIPS e entrar para a OMC obrigou os membros do Poder Legislativo a
reverem uma série de decisdes juridico legislativas para implementar as disposicdes
do Acordo. Trata-se de uma sucessao de decisdes interligadas entre si, como
explica Reck (2013b, p. 2):

[...] no existem decisdes ndo enlagcadas com uma outra deciséo. Nao so
uma decisdo juridica € uma unidade de decisGes como também é a
continuidade de uma série de redes e cadeias de decisbes, e que permitem

a densidade do sistema.

Enquanto signatario do Acordo TRIPS (incorporado na legislacdo brasileira

pelo Decreto n° 1.355, de 31 de dezembro de 1994), o Brasil precisou reformar a

21 Disponivel em: <http://www.itamaraty.gov.br/o-ministerio/conheca-o-ministerio/tecnologicos/cgc
/solucao-de-controversias/mais-informacoes/texto-dos-acordos-da-omc-portugues/1.3-anexo-1c-
acordo-sobre-aspectos-dos-direitos-de-propriedade-intelectual-relacionados-ao-comercio-trips/view>.
Acesso em: 6 ago. 2013.
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legislacdo nacional para adaptar-se aos novos parametros estabelecidos pelo
referido Acordo.

As reformas comecaram no Brasil com a criacdo da Lei n° 8.884/1994, com o
fito de atender ao disposto no artigo 40 do Acordo TRIPs. A referida lei foi criada
com o objetivo de regular a concorréncia, prevenindo e reprimindo infragdes contra a
liberdade de iniciativa, livre concorréncia, funcao social da propriedade, defesa dos
consumidores e o abuso do poder econdémico (substituida em 2011 pela Lei n°
12.529?2),

Com relagdo a matéria biotecnoldgica, foram criadas a Lei n° 8.974/95; que
estabeleceu normas de seguranca e mecanismos de fiscalizacdo no uso das
técnicas de engenharia genética na construcdo, cultivo, manipulacéo, transporte,
comercializacdo, consumo, liberacdo e descarte de organismo geneticamente
modificado (OGM), visando a proteger a vida e a saude do homem, dos animais e
das plantas, bem como o meio ambiente, e a Lei n® 9.456/97, para proteger
cultivares. Em 24 de marco de 2005, a Lei n°® 8.974/95 foi revogada pela Lei n°
11.105/05, que estabeleceu as normas de seguranca e mecanismos de fiscalizacédo
de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados (OGM) e seus
derivados, criou o Conselho Nacional de Biosseguranca (CNBS), reestruturou a
Comissao Técnica Nacional de Biosseguranca (CTNBIio) e dispds sobre a Politica
Nacional de Biosseguranca (PNB).

Ainda em matéria biotecnoldgica, foi sancionada a Medida Proviséria n® 2.186-
16/01 para proteger os conhecimentos tradicionais associados aos recursos
genéticos (que culminou com a criacdo da Lei n°® 13.123/15, que ampliou 0 escopo
da protecdo a biodiversidade e a agrobiodiversidade brasileira).

Para atender o disposto no artigo 27.1 do Acordo TRIPs, a Lei de Propriedade
Industrial — Lei n® 5.772/1971; foi substituida pela Lei 9.279/1996, atualizando a
legislacdo e incorporando na protecao referente a propriedade industrial, patentes da
area farmacéutica e alimenticia. Posteriormente, foram aprovados o Decreto n°
2.553/98, com o0 objetivo de regular os direitos e obrigacdes relativos a propriedade
industrial; e o Decreto n° 3.201/99, dispondo sobre a concesséo, de oficio, de licenca

compulséria nos casos de emergéncia nacional e de interesse publico de que trata o

22 Referida lei, estruturou o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorréncia (SBDC), além de dispor
sobre a prevencéo e repressao das infragdes contra a ordem econdmica.
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artigo 71 da Lei n® 9.279/96 (com alteracdes introduzidas pelo Decreto n°® 4.830, de 4
de setembro de 2003).

A adequacdo ao artigo 27.3, letra a, do Acordo TRIPs, no Brasil, gerou a
criacdo da Lei de Transplantes - Lei n°® 9.434/1997, que dispunha sobre a remocao
de drgaos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento;
alterada, posteriormente, pelas Leis n® 10.211/2001 e n° 11.521/2007.

Para atender os artigos 9-14 do Acordo TRIPs, a Lei n°® 5.988/1973 precisou
ser aperfeicoada, gerando a protecdo autoral em dois niveis: Direitos do Autor e
Conexos (Lei n® 9.610/1998) e Protecdo de Programa de Computador (Lei n°
9.609/1998).

Outra legislacdo que precisou ser alterada no Brasil, em atendimento ao
disposto nos artigos 35-38 do Acordo Trips, foi a Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, sendo substituida pela Lei n? 11.484/2007, a qual dispds sobre incentivos as
industrias de equipamentos para TV Digital e de componentes eletrdnicos
semicondutores e sobre a protecdo a propriedade intelectual das topografias de
circuitos integrados, instituindo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Tecnolégico da Industria de Semicondutores (PADIS) e o Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Tecnoldgico da Industria de Equipamentos para a TV Digital
(PATVD).

No mesmo ano, e considerando-se o disposto no artigo 39 do Acordo Trips, foi
criada a Lei n? 10.603/02, dispondo sobre a protecédo de informacao ndo divulgada
submetida para aprovacao da comercializagéo de produtos.

Dessa forma, o Acordo Trips influenciou o0 comportamento dos paises membros
da OMC, criando um processo de interacbes sinergéticas no sentido de
proteger/atualizar/fomentar a protecdo dos direitos de propriedade intelectual dentro
do prazo de quatro anos previsto pelo referido acordo, gerando um processo de
atualizacao legislativa continuada. Bezerra (2010, p. 71) explica esse processo de

interacdes sinérgicas sob a ética econémica:

[...] a estrutura global tem propriedades emergentes e, portanto, ndo é uma
mera composi¢éo das partes individuais, mas sim um processo coletivo que
depende das interagdes dos individuos componentes, 0s quais se
encontram conectados, motivo pelo qual sdo continuamente afetados pelas
decisdes dos demais agentes no sistema, uma vez que a acdo de um
agente gera reflexos sobre os demais.
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A sinergia que resultou do enforcement dos Direitos de Propriedade Intelectual,
em virtude do Acordo TRIPS e da criagdo da OMC, afetando os sistemas juridicos,
politicos e econdmicos como um todo; alterou, inclusive, a forma de apropriacdo do

conhecimento para a geracao de riqueza.

2.3 Impactos no desenvolvimento econdémico e tecnoldgico da politica de

protecdo dos direitos intelectuais

Com as exigéncias da economia industrial e, a partir do momento em que as
novas tecnologias cientificas passaram a permitir a reproducédo em série de produtos
a serem comercializados, cria-se uma nova categoria de direitos de “propriedade”
gue reconhece, além da propriedade sobre o produto; direitos exclusivos sobre a
materializacdo da ideia de producao. Nesse sentido, € a explicacdo da Organizacéo
Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) anteriormente referida.

Essa privatizacdo parcial foi antecipada para 1996, quando foi promulgada a
Lei de Propriedade Industrial (Lei n? 9.279/96), contemplando as exigéncias do
Acordo TRIPS, como forma de diminuir a distancia tecnoldgica que separava o Brasil
de outras poténcias mundiais. A principal justificativa para antecipar a criagdo da
referida lei (o prazo previsto no Acordo TRIPS, para os signatérios adaptarem suas
legislacdes internas era de quatro anos), estava amparada na modernizacao/
fortalecimento da competitividade brasileira (por meio de contratos de licenciamento,
transferéncia de tecnologia, aumento dos patenteamentos/registros no INPI, etc.) e
no estimulo de investimentos de empresas estrangeiras no Brasil, de forma a
incrementar a pesquisa e o desenvolvimento (P&D) em ambito nacional (fomentando
o desenvolvimento tecnoldgico nacional).

Dados do INPI?® demonstram que, entre 1990-1996, a média anual de
depdsitos de patentes era de 4.683; entre 1997-2009 essa média chegou a 15.608;
entre os anos 2000-2002 e 2006-2008 houve um crescimento de aproximadamente
36% na média de depdsitos. Ironicamente, esses dados do INPI sobre o nimero de
depdsito de patentes e registros depositados no Brasil, apos a entrada em vigor da
Lei de Propriedade Industrial, evidenciam aumento na quantidade de depdsitos; mas

nao se pode afirmar que houve estimulo ao desenvolvimento econdmico e sequer

23 Disponivel em: <http://www.inpi.gov.br/estatisticas>. Acesso em: 12 out. 2014.
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um estimulo ao desenvolvimento tecnoldgico, ou que houve conscientizacdo dos
setores empresariais (qQue passaram a depositar mais pedidos perante o INPI, para
obter o direito de exclusiva).

Esses mesmos dados também evidenciam que, no Brasil, sdo depositadas
mais marcas (relacionadas com inovacdes incrementais?®), do que pedidos de
patentes de invento e de modelos de utlidade (relacionadas com inovacdes
radicais?®).

Inobstante essa evidéncia, o desenvolvimento da ciéncia (e a consequente
apropriagao intelectual dos produtos gerados por esse desenvolvimento) acabou
assumindo um papel relevante para as politicas publicas no desenvolvimento das
forcas produtoras do desenvolvimento econémico. Como explica Parsons (2009, p.
300):

El hombre econémico toma decisiones a partir de la recopilacion de toda la
informacion necesaria, la comparacion de informacién sobre diferentes
opiniones y la eleccion de aquella que le permitira alcanzar sus objetivos y
satisfacer sus intereses.?6

Considerando que o homem econdmico toma decisdes a partir de informagdes
recompiladas, Japiassu (1992, p. 144) explica que a ciéncia passou a atuar como
participante do processo de industrializacdo, contribuindo, organizando e
racionalizando o seu processo de funcionamento e soberania politica. No mesmo
sentido, Lyotard (2002, p. 9) afirma que: “a fonte de todas as fontes chama-se
informacao e que a ciéncia - assim como qualquer modalidade de conhecimento -
nada mais é do que um certo modo de organizar, estocar e distribuir certas
informacdes”.

Atualmente os cientistas de carreira sédo considerados, provavelmente, o mais
valioso recurso “natural”®’ dos paises desenvolvidos. Isso ocorre porque a economia

global estabelece-se no conhecimento e é dirigida pelo conhecimento. Como

demonstra Maldonado (1999, p. 105): “o acesso a uma ampla base de informagdes

24 Investe-se mais na diferenciagdo dos produtos do que no desenvolvimento de novas tecnologias
(protegidas por patentes).

25 Invengdes oriundas do desenvolvimento de inovagdes tecnoldgicas.

26 Traducao livre da autora: O homem econdmico toma decisdes de recompilar todas as informacdes
necessérias para comparar opinides diferentes e escolher aquela que vai permitir-lhe atingir seus
objetivos e satisfazer seus interesses.

27 O termo “natural” é empregado no sentido de os cientistas (detentores do conhecimento cientifico e
tecnoldgico) participarem do desenvolvimento dos paises de onde sao originarios.
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e conhecimentos cientificos e tecnoldgicos, que se constituia numa vantagem no
passado, tornou-se uma necessidade fundamental no presente”.

Essa tendéncia é evidenciada por meio da crescente articulacdo/cooperacao
entre agentes politico-econdmicos e instituicbes de pesquisas, eis que a
produtividade/competitividade daqueles depende da sua capacidade de transformar
a informacdo em conhecimento cientifico. Para a Organizacdo das Nacfes Unidas
(ONU):

[...] las revoluciones econdmica y tecnolégica que se han producido durante
los dos ultimos siglos han incrementado las oportunidades de los paises de
incorporacion tardia para poner em marcha um processo de rapido
crecimiento y desarrollo. No obstante, muchos paises y comunidades no
pudieran aprovechar dichas oportunidades, o se les impidi6 hacerlo. Al
mismo tempo, los beneficios econémicos obtenidos por los “pioneiros” han
sido a menudo acumulativos, dando lugar a uma modalidade de desarrollo
econdmico mundial muy distinta, caracterizada por crecientes diferencias de
ingresos, capacidade tecnoldgica [...] (NACOES UNIDAS, 2010).

Percebe-se nova dinamica de valorizacdo do saber cientifico, centrada no
processo de industrializacdo do saber, que tem como consequéncia a concentracao
das informacg@es cientificas e tecnoldégicas nos paises que ocupam uma poSi¢ao
privilegiada neste processo, e prescrevem 0s conjuntos de condi¢cfes politicas e
econdmicas para que um pais possa ingressar em determinados mercados e ter
acesso a determinadas tecnologias.

Essa constatacdo permite afirmar que, atualmente, o saber virou mercadoria. A
pesquisa cientifica, para atender as novas necessidades econémicas, adquiriu a
forma de producdo em série, com a necessidade de resultados em curto prazo (o
que faz com que as investigacdes sejam rasas, cujos pontos falhos podem ser
descobertos com maior aprofundamento sobre as questdes).

Por essa razdo, os cientistas ficam limitados as exigéncias dos 06rgaos
financiadores, do que se conclui que os cientistas passam a ajudar o capital a obter
maior lucro. Como diz Lyotard (2002), o saber é/sera elemento fundamental na
competicdo mundial pelo poder, numa espécie de “guerra intelectual” dos paises.

Essa “guerra intelectual” ja é percebida pela ONU (NACOES UNIDAS, 2010):

[...] a falta de uma innovacién y um aprendizaje constantes, la economia
permanece anquilosada em métodos de produccién que utilizan uma
tecnologia menos avanzada y no consegue diversificarse hacia atividades
mas dinamicas. Habida cuenta de que el mayor conocimiento tecnolégico a
menudo se materializa em bienes de capital, un rapido ritmo de formacion
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de capital y el prograso tecnoldogico son, com frecuencia, altamente
complementarios (Salter, 1969). Por conseguinte, se requiere uma politica
macroeconOmica favorable a las inversiones para fortalecer el desarrollo
tecnoldgico.

Por tal razdo, os paises em processo de desenvolvimento estdo tao
preocupados com esse novo fendmeno, pois, para poderem avangar na competicao
mundial, sera necessario um grande apoio politico para fomentar a sua capacidade
cientifica de inovacdo e de desenvolvimento tecnoldgico, a partir de uma rede de

politicas publicas que fomentem esse processo.

2.4 Reflexos naincluséo social, do desenvolvimento econémico e tecnolégico,

a partir da protecado dos direitos intelectuais

De acordo com o disposto na Declaracao sobre o Direito ao Desenvolvimento,
adotada pela Resolucdo n° 41/128 da Assembleia Geral das Na¢des Unidas, de 04

de dezembro de 1986, conceituou-se o desenvolvimento como:

[...] um processo econdmico, social, cultural e politico abrangente, que visa
a melhoria constante do bem-estar de toda a populacdo e de todos os
individuos com base na sua participacdo activa, livre e significativa no
processo de desenvolvimento e na justa distribuicdo dos beneficios dele
derivados [...] (NACOES UNIDAS, 1986).

Baseado neste conceito do desenvolvimento como processo que visa a
melhoria do bem-estar da populacdo, percebe-se que o ser humano é algcado a
posicao central (de ator principal e beneficiario) desse processo. Cabe aos Estados
nacionais a responsabilidade pela criacdo de condi¢des favoraveis (seja a partir da
protecdo dos direitos intelectuais, seja a partir da implementacdo de politica de
incremento a inovagao, etc.) ao desenvolvimento nacional, sem descurar dos direitos
da populacéo a igualdade de oportunidades para o seu desenvolvimento, bem como
a uma justa distribuicdo dos seus beneficios.

Nesse sentido, o artigo 1° da referida Declaragcdo considera o direito ao
desenvolvimento como um direito humano inalienavel de participacéo, contribuicédo e
gozo do desenvolvimento econdmico, social, cultural e politico, com vistas a
realizacdo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, cabendo aos
Estados nacionais a implementacdo de politicas publicas que eliminem eventuais

obstaculos ao desenvolvimento (sejam os obstaculos resultantes da inobservancia
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dos direitos civis, politicos, econémicos, sociais e culturais). O artigo 8°, niumero 1,

dessa Declaracao é enfatico:

Os Estados devem pér em pratica, a nivel nacional, todas as medidas
necessdrias para a realizacdo do direito ao desenvolvimento e deveréo
assegurar, nomeadamente, a igualdade de oportunidades para todos no

acesso aos recursos basicos, a educacdo, aos servicos de salde, a
alimentacdo, a habitacdo, ao emprego e a uma justa distribuicdo dos
rendimentos. Devem ser adotadas medidas eficazes para garantir que as
mulheres desempenhem um papel ativo no processo de desenvolvimento.
Devem ser levadas a cabo reformas econdmicas e sociais adequadas a fim
de erradicar todas as injusticas sociais (NACOES UNIDAS, 1986).

Impde-se aos Estados nacionais que formulem, adotem e implementem
medidas politicas, legislativas e juridicas capazes de encorajar a participacao
popular no desenvolvimento nacional®®, em todas as areas (civil, politica, econémica,
social e cultural), com os objetivos de garantir o enforcement do desenvolvimento e
realizar plenamente os direitos humanos.

Segundo dados constantes no Mapa estratégico da Indastria: 2007-2015, da
Confederacdo Nacional da Industria (CNI), o desenvolvimento econémico e a
capacidade inovativa das empresas sao reflexos de um nivel apropriado de protecéo
dos direitos intelectuais:

A auséncia de um sistema adequado de protecdo da propriedade intelectual
desvaloriza ativos, inibe investimentos e eleva os custos das empresas que
tentam superar as deficiéncias de protecdo do Estado. A acertada protecao
as marcas e as patentes incentiva 0s investimentos de empresas
inovadoras. A seguranga institucional, evita a concorréncia desleal e
protege o0s investimentos realizados no aperfeicoamento de produtos e
processos (CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA, 2015).

De acordo com a CNI, a seguranca decorrente da protecdo dos direitos
intelectuais, além de evitar a concorréncia desleal e a pirataria, também gera
investimentos (internos e externos) em inovacgéo industrial, criacdo de empresas no
setor formal da economia e consequentemente, empregos formais, gerando
igualdade de oportunidades para o desenvolvimento da populacdo, bem como a
uma justa distribuicdo dos seus beneficios. Conforme explicacdo de Chamas (2001,
p. 144).

28 A Lei de Propriedade Industrial, bem como a Lei do Bem visaram esse encorajamento.
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[...] a apropriagéo intelectual gera uma garantia e uma tranquilidade aos
seus detentores, ja que também é vista como um instrumento de controle de
mercados e uma forma de reduzir as incertezas dos inovadores,
pesquisadores, centros de pesquisa, indUstrias etc. que dela se valem. Isto
se reverte, pois, em beneficios para sociedade, dai a sua influéncia e
importancia nos ramos empresarial e técnico-cientifico.

Por esse motivo, a CNI (2015) defende que deve ser elevada a qualidade da
educacdo basica (universalizando-se o seu acesso) como forma de aumentar o
namero de trabalhadores com escolaridade média superior a cinco anos e, com isso,
melhorar a produtividade e a capacidade inovativa desses trabalhadores; e da
educacdo superior, de forma a incluir novas habilidades e competéncias nos
contetdos académicos para fins de aumentar a empregabilidade e atender algumas
demandas sociais.

Para reforcar o disposto na Declaracdo sobre o Direito ao Desenvolvimento,
adotada pela Resolucédo 41/128 da Assembleia Geral das Nacfes Unidas, de 04 de
dezembro de 1986, a Organizacdo das NacOes Unidas, no ano de 2000,
desenvolveu as Metas de Desenvolvimento do Milénio, as quais compreendem
desde a eliminacdo da fome e da pobreza, defesa do meio ambiente, combate a
AIDS, até o estabelecimento colaborativo para o desenvolvimento econdmico e
social, incluindo nessas metas objetos relacionados com a protecdo dos direitos
intelectuais.

Mais recentemente, essas metas foram atualizadas e em 2004, a OMPI langou
a Agenda para o Desenvolvimento, visando a preservacdo e a exploracdo dos
espacos para elaboracdo de politicas de interesse publico em matéria de
propriedade intelectual sem excluir outras iniciativas dos paises em desenvolvimento
em ambito internacional. Em uma dessas “outras” iniciativas, a Ill Reunido da
Comisséo Mista Trilateral do Férum de Dialogo: india, Brasil e Africa do Sul (ocorrida
em 30 de marco de 2006), os representantes dos paises participantes entenderam
que o desenvolvimento (civil, politico, econdémico, social e cultural) deveria entrar
para a pauta das discussdes internacionais sobre a propriedade intelectual,
garantindo-se assim, a preservacdo dos espacos politicos nacionais com vistas a
garantir os direitos culturais (por meio do acesso ao conhecimento), o direito a saude
(por meio do acesso aos medicamentos e tratamentos) e a preservacdo do meio
ambiente e seu bioma (através da vedacdo de determinadas patentes que se

utilizem de material genético de plantas e microorganismos vivos).
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Em virtude do langcamento, via OMPI, da Agenda para o Desenvolvimento,
houve incremento nas discussodes internacionais sobre a finalidade da protecdo em
matéria de direitos intelectuais: ser uma forca motriz para o desenvolvimento dos
paises menos favorecidos; ou servir de barreira para a entrada de novos
competidores no mercado dos paises desenvolvido.

Houve, também, o estabelecimento de areas tematicas para implementacao da
referida Agenda (ORGANIZACAO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL,
2004): a) Mandato e governanca da OMPI: para legitimar as suas acfes e dar mais
transparéncia para as discussdes de sua competéncia, ampliou-se a participacao de
organizagOes da sociedade civil; b) Normatividade dos novos tratados da OMPI: toda
negociacdo realizada no ambito da OMPI, devera ser amplamente discutida, e
deverdo ser considerados 0s impactos que 0 estabelecimento de um novo
paradigma em matéria de direitos intelectuais causara para o desenvolvimento dos
signatarios, salvaguardando politicas de desenvolvimento compativeis com as
necessidades dos seus paises; c) Cooperacao técnica entre a OMPI e os paises
membros; d) Transferéncia de tecnologia e praticas desleais de concorréncia:
visando a capacitar os paises em desenvolvimento para a utilizacdo do estado de
técnica contido na descricdo dos pedidos de patentes, facilitando o acesso ao
estado da técnica financiado por 6rgdos de fomento publico; e evidéncias praticas
desleais que embarreram a transferéncia de tecnologia para 0s paises em
desenvolvimento.

Na medida em que, internacionalmente, incorporou-se a discussdo sobre as
dimensdes do desenvolvimento e a finalidade da protecdo dos direitos intelectuais
por meio de tratados, desvelaram-se diferencas relacionadas com o estagio de
desenvolvimento dos paises signatarios, como no caso do Brasil, e que repercutem
no planejamento e na integracao de politicas publicas nacionais e no escopo da
protecdo do Direito da Propriedade Industrial, conforme se vera no proximo capitulo.
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3 UM PANORAMA DA PROTECAO JURIDICA DOS DIREITOS INDUSTRIAIS NO
BRASIL E OS REFLEXOS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Um dos efeitos mais relevantes da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) sobre
a economia brasileira foi 0 escasseamento de produtos que ndao eram produzidos no
Brasil. Esse escasseamento, desencadeou a necessidade de desenvolvimento da
producao interna desses produtos, por meio da instalacéo de fabricas de tecidos, de
metallrgicas, de moinhos, refinarias, destilarias, olarias, serrarias e outras.

Conforme lanni (1986), entre os anos 20 e 30, o Brasil era visto como detentor
de importantes recursos naturais, tinha méo de obra disponivel (em virtude do éxodo
rural) e adotava medidas econémicas cujo objetivo era fomentar o desenvolvimento
industrial. Por isso € possivel identificar um incremento da economia industrial
brasileira durante esse periodo.

Como reflexo do incremento ocorrido nos anos anteriores, entre 1930-1945, o
governo federal reformulou/ redimensionou érgdos e estruturas governamentais,

criando varias empresas estatais, conforme descreve lanni (1986, p. 35):

[...] 1930: Ministério do Trabalho, Indlstria e Comércio. 1931: Conselho
Nacional do Café, Instituto do Cacau da Bahia. 1932: Ministério da
Educacédo e Saude Publica. 1933: Departamento Nacional do Café, Instituto
do Aglcar e do Alcool. 1934: Conselho Federal do Comércio Exterior,
Instituto Nacional de Estatistica, Codigo de Minas, Cédigo de Aguas, Plano
Geral de Viacdo Nacional, Instituto de Biologia Animal. 1937: Conselho
Brasileiro de Geografia, Conselho Técnico de Economia e Finangas. 1938:
Conselho Nacional de Petroleo, Departamento Administrativo do Servigo
Publico, Instituto Nacional do Mate, Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica (IBGE). 1939: Plano de Obras Publicas e Aparelhamento de
Defesa. 1940: Comissdo de Defesa da Economia Nacional, Instituto
Nacional do Sal, Fabrica Nacional de Motores. 1941: Companhia
Siderurgica Nacional, Instituto Nacional do Pinho. 1942: Missdo Cooke,
Servigo Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). 1943: Coordenacao
da Mobilizagdo Econdmica, Companhia Nacional de Alcalis, Fundac&o
Brasil Central, Usina Siderurgica de Volta Redonda, Consolidacdo das Leis
do Trabalho, Servico Social da Induastria (SESI), Plano de Obras e
Equipamentos, | Congresso Brasileiro de Economia. 1944: Conselho
Nacional de Politica Industrial e Comercial, Servico de Expansao do Trigo.
1945: Conferéncia de Teresopolis, Superintendéncia da Moeda e Crédito
(Sumoc), Decreto-Lei 7.666, sobre atos contrarios a Ordem Moral e
Econbmica.

Com o redimensionamento de 6rgdos e estruturas governamentais, as
indUstrias estrangeiras e nacionais sentiram-se seguras para investir no Brasil, fato

gue gerou mudancas consideraveis na sua estrutura produtiva. Em decorréncia do
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crescimento e da diversificagdo da economia industrial brasileira, o governo foi
forcado a repensar as relacbes entre o Estado e os sistemas socioeconémico e
politico, vigentes a época, alterando suas politicas publicas, para atender as novas
demandas geradas pelo crescimento industrial.

Diferentemente do que ocorreu durante a Primeira Guerra, na Segunda Guerra
Mundial (1939-1945), o Brasil ndo foi surpreendido com a escassez de produtos,
pois 0 desenvolvimento industrial do pais e a producdo interna superavitaria
permitiram que muitas industrias brasileiras exportassem seus produtos para suprir a
demanda externa. Entretanto, problemas decorrentes desse desenvolvimento
industrial que acontecia no Brasil, durante esse periodo, evidenciaram a
necessidade de implementacdo de novas formas de gestdo do setor industrial, como
explica Lima (2009, p. 30):

O modelo de substituicho de importacbes, no entanto, criava novas
necessidades relacionadas a complementaridade da produgdo com
gualidade, tais como maquinario, implementos, acessérios, know-how e
matérias-primas para a instalagdo das novas inddstrias, como também
incrementar as que estavam em funcionamento. Essa necessidade da
industrializacdo provocou um estagio de desenvolvimento no processo de
internacionalizacdo da economia brasileira implicando integragdo do setor
industrial a estrutura econémica mundial.

Conforme essa explicacdo, o0 processo de internacionalizacdo da economia
brasileira fez com que as decisfes sobre politica industrial, que antes eram
resolvidas no ambito politico nacional, dependessem de uma complexa rede de
interacOes de decisdes econdmicas internacionais.

De acordo com Lima (2009), entre 1946-1950 ocorreu o aprofundamento dessa
dependéncia, quando se adotou uma politica econémica inspirada no liberalismo
econdmico e na livre iniciativa das empresas privadas, reduzindo-se as intervencdes
econdmicas do Estado.

As politicas publicas adotadas nos anos 46-50, segundo lanni (1986, p. 101),
motivaram “[...] a reintegracdo do subsistema econdmico brasileiro, no ambito do
sistema econdmico mundial, sob a hegemonia dos Estados Unidos”, pois ndo houve
preocupacdo com politicas de fomento na area industrial, durante este governo.

Esses investimentos, s6 voltaram a acontecer em 1951

Em 1951, quando se iniciou o0 governo Vargas, a sociedade brasileira ja se
encontrava diferenciada, devido ao crescimento do setor industrial, a



50

expansdo do setor terciario e ao rapido crescimento dos centros urbanos
dominantes (Rio de Janeiro, S&o Paulo, Porto Alegre, Recife, Belo
Horizonte, Salvador e alguns outros) (IANNI, 1986, p. 120).

Como explica Lima (2009), uma das preocupacdes do governo Vargas foi
diminuir a dependéncia internacional, o que motivou o governo a elaborar politicas
publicas para tentar emancipar o setor terciario, por meio da facilitacdo da
importacdo de maquinarios industriais, implementos e acessorios para incrementar
as industrias que estavam em funcionamento, além de fomentar a instalagdo de
novas induastrias.

Em 1956, o novo governo implementou o “Plano de Metas”, que continha 30
metas, compreendendo o setor energético (metas 1-5), o setor de transporte (metas
6-12), o setor alimenticio (metas 13-18), as industrias de base (metas 19-29) e o
setor educacional (meta 30). Esse Plano, estava alicergado na ideologia

desenvolvimentista, a qual previa:

[...] que a industrializacdo, per se, levaria o pais a um estagio de
desenvolvimento no qual seriam superados os problemas de desigualdades
tanto sociais quanto regionais ... que a agéo estatal far-se-ia pautada em
critérios de racionalidade técnica ... que através das técnicas e
conhecimentos produzidos pela ciéncia econbmica chegar-se-ia ao
reconhecimento das necessidades do desenvolvimento e dos meios pelos
guais o atingir (SILVA, 2000, p. 78).

Com o referido plano, e o0 uso das técnicas e conhecimentos produzidos pela
ciéncia econdbmica, o Estado atuaria fomentando investimentos em areas que
estagnavam 0 crescimento econdmico  brasileiro, criando condi¢cdes
socioeconbmicas e politicas publicas para estimular a livre iniciativa e modernizar o
sistema produtivo. lanni (1986, p. 166) relata que: “Durante os anos de execugao
das metas do programa governamental, criaram-se setores industriais novos e
expandiram-se e modernizaram-se outros mais, nas areas de energia, transportes,
alimentacao e industria de base”.

Para transformar a estrutura econdmica do pais, o Plano previa um
investimento de 93,4% do orcamento publico, distribuido da seguinte forma: 29,6%
para o setor de transportes (visando ao reaparelhamento e a construcdo de
ferrovias, construcdo de rodovias, estabelecimento de servicos portuarios,
incremento do transporte maritimo e aeroviario); 20,4% para o setor industrial (com

investimentos nas industrias siderdrgicas, produgdo de aluminio e outros metais
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ferrosos/néo ferrosos, nas inddstrias: automobilistica, mecénica e naval); 43,4% para
o setor de energia (fomentando o desenvolvimento da energia elétrica, nuclear,
producdo de carvdo mineral, producéo e refino de petréleo); 6,6% para os setores
alimenticio (investindo em silos e outros métodos de armazenagem de graos,
matadouros e frigorificos industriais, mecanizacdo dos equipamentos agricolas) e
educacional (fomentando a formacao de técnicos).

Essa modernizacdo do sistema produtivo, realizada por meio do impulso dos
setores privados nacionais, ndo atingiu pequenos e médios empresarios, pois suas
industrias ndo reuniam as condi¢cdes para acessar os beneficios governamentais,
mas atingiu grandes empresarios brasileiros e, principalmente, estrangeiros,
ampliando a dependéncia econbmica do capital internacional, ao contrario da
emancipacao pretendida.

Entre 61-64, uma queda na taxa de crescimento da economia industrial
brasileira e o aumento exponencial na taxa de inflagdo, em virtude da crise
socioeconbmica e politica, acabaram afetando o desenvolvimento/expanséo do setor
industrial, devido a inseguranca latente, o que levou o governo a cortar 30% das
despesas ministeriais e autarquicas, a reduzir os gastos com as For¢cas Armadas, a
diminuir os vencimentos de diplomatas e, por fim, a propor uma reforma cambial:
“Implementada pela Instrugdo n° 204 da Superintendéncia da Moeda e do Crédito
(SUMOC), a Reforma eliminou o sistema de taxas multiplas de cambio e instituiu
uma taxa unica de mercado para todas as transagdes comerciais [...]" (SILVA, 2000,
p. 87).

Em 64, com o Golpe Militar, adotaram-se diretrizes econdmicas que se
caracterizaram pela interferéncia estatal em praticamente todos o0s setores da
economia nacional - resultado do autoritarismo politico e do predominio da
estagnacdo econdmica (decorrente das politicas anti-inflacionarias adotadas pelo
governo).

As frequentes alteracbes mercadologicas ocorridas apdés a Segunda Guerra
Mundial exigiram uma legislagdo internacional mais harménica para proteger os
Direitos de Propriedade Intelectual, proporcionando maior seguranca para O0S
operadores do comeércio internacional. Foi por esse motivo que, em 1967, foi criada
a Organizacdo Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI); que tem como fungbes

principais:



52

Estimular a prote¢éo da Propriedade Intelectual em todo o mundo mediante
a cooperacdo entre os Estados; Estabelecer e estimular medidas
apropriadas para promover a atividade intelectual criadora e facilitar a
transmissao de tecnologia relativa a propriedade industrial para os paises
em desenvolvimento, com o objetivo de acelerar os desenvolvimentos
econdmicos, sociais e culturais; Incentivar a negociacédo de novos tratados
internacionais e a modernizacdo das legislacbes nacionais (NACOES
UNIDAS, 2010).

Para alavancar a indastria nacional e incentivar as areas de pesquisa
tecnoldgica, em 1971, o governo militar criou o Plano Nacional de Desenvolvimento
(PND), que conforme denuncia lanni (1986, p. 269) “[...] acelerou o processo de
concentracdo de capital, em nivel nacional e internacional.” Para esse autor, as
condicbes econdbmicas estabelecidas nesse Plano, aliadas as condi¢cdes politicas
vividas na época, alavancaram grandes empresas (geralmente ligadas ao capital
estrangeiro).

Politicas expansionistas, adotadas entre os anos de 68-73, criaram condi¢cfes
para o0 aumento da producdo industrial, bem como o aumento de gastos publicos
com obras de infraestrutura béasica. A demanda dos paises desenvolvidos
proporcionou o crescimento da economia brasileira (conhecido como milagre
econdmico). Mas esse milagre acabou quando houve o aumento do preco do
petréleo (1973 e 1979), que gerou instabilidade econémica (variacdo na balanca

comercial, desvalorizacdo do dolar, inflacdo em paises desenvolvidos, etc.):

[...] No inicio, ocorreu um choque do petréleo, com elevagédo substancial
dos precos do elemento fundamental da matriz energética mundial, e
também foi rompido o acordo internacional firmado ainda durante a
Segunda Guerra Mundial que procurava estabilizar as taxas de cambio
internacional. A maior parte do mundo reagiu de maneira recessiva a esse
quadro (GREMAUD; VASCONCELLOS; TONETO JUNIOR, 2013, p. 398).

No Brasil, assim como em muitos outros paises, o efeito do preco do barril de
petréleo (quadruplicado pelos paises membros da Organizacdo dos Paises
Exportadores de Petroleo - OPEP) foi o desaguecimento nos setores econémico e
industrial, em virtude do déficit decorrente do valor das importacbes de bens e
iNnsumos necessarios para a manutencao do setor produtivo.

Com as opcdes do governo, nessa situacdo, resumidas a ajustar a demanda
por importacdes para evitar a inflacdo crescente, ou financiar o crescimento
realizando ajuste dos precos, no final do ano de 1974 foi feita a opcdo pelo

financiamento.
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Lancou-se o Il PND (Il Plano Nacional de Desenvolvimento), em fins de
1974, como uma alternativa a dicotomia de ajustamento ou financiamento,
colocando-o como uma estratégia de financiamento, mas promovendo-se
um ajuste na estrutura de oferta de longo prazo, simultaneamente a
manutengdo do crescimento econdmico. Assim, mantinha a economia
funcionando em ritmo de marcha forcada (GREMAUD; VASCONCELLOS;
TONETO JUNIOR, 2013, p. 401).

Essa opcao representava um investimento nos bens de capital e insumos

basicos (siderurgia, energia, inddstria carvoeira), para tentar conter as importacoes e

aumentar as exportacfes, superando o déficit da balanca comercial; entretanto a

crise ja estava instalada e em 1979, a inflagdo chegou a 100% ao ano.

Em 1980, o governo adotou uma politica de ajustamento externo, em busca de

superavits, o que

relevantes, a saber:

desencadeou, segundo Pereira, mudancas mercadoldgicas

As empresas multinacionais, a partir daquela pentltima década do século
XX, intensificam suas estratégias de globalizacdo do mercado. Isso foi
responsavel pelo aumento dos gastos em investimentos de pesquisa e
desenvolvimento (P&D) em setores relacionados as novas tecnologias. A
internacionalizacdo dos mercados passa a exigir tanto a liberalizacdo dos
fluxos de mercadorias, servigos e capitais, por um lado, como um nivel mais
elevado de harmonizacdo nas normas que definem o ambiente institucional
no ambito da concorréncia, com destaque para o sistema de propriedade
industrial (PEREIRA, 2011, p. 572).

A internacionalizacdo dos mercados fez com que os paises desenvolvidos

pressionassem 0s outros paises (em desenvolvimento e subdesenvolvidos) a

promoverem reformas socioecondémicas e juridico-politicas, com a finalidade de

fortalecer a dindmica produtiva do mercado, como explica Bercovitz (2010, p. 60):

En ecfecto, al no estar protegidos los derechos de propiedad intellectual en
un pais determinado, esto significaba que las creaciones intelectuales
protegidas en el pais de origen por derechos de propiedad intellectual
podian ser, sin embargo, libremente copiadas en el pais en que esa
proteccion intelectual no existia?®.

Segundo a OMPI, os Direitos de Propriedade Intelectual: “[...] tiene que ver con

las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias y artisticas, los

29 Traducdo livre da autora: Em efeito , ndo sendo protegido pelos direitos de propriedade intelectual
em um pais em particular, isso significava que as cria¢c@es intelectuais protegidas no pais de origem
por direitos de propriedade intelectual poderiam ser, no entanto, copiados livremente no pais que a
protecdo da propriedade intelectual ndo existia.
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simbolos, los nombres, las imagenes y los dibujos y modelos utilizados en el
comercio”.*°

A definicdo da OMPI, permite afirmar que o Direito da Propriedade Intelectual é
entendido como um género juridico que compreende diversas espécies de
inovacdes criativas (autoral, software, industrial, etc.), que tém protecao territorial.
Por isso, as espécies de Direitos de Propriedade Intelectual que ndo estivessem
protegidas fora do pais de origem podiam ser copiadas livremente em paises sem
protecao, e isso afetava a balanca comercial dos paises desenvolvidos. De acordo
com Bercovitz (2010, p. 60):

[...] los titulares de los derechos de propiedad intelectual en los paises
desarrollados no podian competir con los precios ofrecidos por las
empresas locales no solo en pais donde se producian los objetos en
cuestion, sino tampoco en los paises donde no habia proteccion de la
propiedad intelectual y a los que se podia exportar por tanto liboremente.3!

Esse autor, relata que nos paises onde a protecdo intelectual ndo existia, ou
era fraca (paises em desenvolvimento ou subdesenvolvidos): a) o custo de producao
era mais baixo; b) ndo havia a cultura do investimento em pesquisa e
desenvolvimento do produto/processo; c¢) o produto/processo objeto de protecéo
intelectual somente no pais de origem, podia ser livremente copiado por
concorrentes; d) os salarios eram muito mais baixos do que os salarios pagos nas
industrias de paises desenvolvidos. Além de todos esses fatores, os impostos sobre
a circulacdo de mercadorias internas, eram mais baixos do que os impostos relativos
a produtos importados (BERCOVITZ, 2010, p. 61-62).

Como forma de fomentar o desenvolvimento do setor produtivo brasileiro
(superando os problemas relatados acima), a Assembleia Nacional Constituinte
inseriu a protecdo a propriedade intelectual no titulo referente aos Direitos e
Garantias Fundamentais no capitulo que trata sobre os Direitos e Deveres

Individuais e Coletivos, como se vera no préximo item.

30 Disponivel em: <http://www.wipo.int/about-ip/es/>. Acesso em: 20 ago. 2015.
31 Traducdo livre da autora: os titulares de direitos de propriedade intelectual nos paises
desenvolvidos ndo podiam competir com 0s precos oferecidos por empresas locais ndo s6 no pais
onde eram produzidos os objetos em questdo , mas tampouco nos paises onde nédo havia protecédo
da propriedade intelectual e que , por conseguinte, poderia exportar livremente.
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3.1 O Sistema Constitucional da protecéo juridica dos direitos intelectuais no
Brasil: o reconhecimento do direito fundamental da propriedade intelectual

Antes de abordar a protecédo juridica dos direitos intelectuais, far-se-a breve
andlise do sistema constitucional brasileiro, o qual conforma, hierarquicamente, o
ordenamento juridico patrio, orientando-o para a consecucdo do bem comum. Nesse

sentido, explica Canotilho (2010, p. 24) que:

Embora as teorias autorreferenciais tenham obrigado a revisdo (por vezes
dramatica) dos esquemas de direccdo do estado e do direito, entendemos
gue é possivel manter tendencialmente a ideia de direc¢do: comando
dirigido a conformacéo, regulagdo, alteracdo intencional e finalistica de
situagbes politicas, econdmicas, sociais e culturais por meio dos
instrumentos juridicos.

Esse autor defende a importancia do direcionamento politico, econémico e
social, centralizado no Estado Democratico de Direito, que, pela Constituicao,
apresenta um sistema intencional e comunicativo de normas programaticas
orientadas para que sejam alcancados os fins desejados. Partindo-se desse
pressuposto, constata-se que a Constituicdo brasileira adotou como valores
fundamentais para a manutencédo do Estado Democrético de Direito (vide art. 1°, da
CF/88%): a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores
sociais do trabalho e da livre iniciativa.

Para entender o que representa a soberania para a manutencdo do Estado
Democratico de Direito, traz-se a lume os dizeres de Kelsen (1998, p. 544-545), que
defende que, se a “soberania é uma qualidade essencial do Estado”, entdo o
‘Estado € uma autoridade suprema”, que recebeu, por meio de uma ordem
normativa, o direito de poder emitir comandos obrigatorios. Isso significa que a
soberania condiciona e cria o ordenamento juridico, permitindo que o Estado
determine suas competéncias, em conformidade com os critérios e necessidades

internas, sem se submeter ao poder de outros Estados.

32 Art. 1° A Republica Federativa do Brasil, formada pela unido indissoltvel dos Estados e Municipios
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democratico de Direito e tem como fundamentos:

| - a soberania;

Il - a cidadania;

Il - a dignidade da pessoa humana;

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.



56

Ressalta-se que o principio da dignidade da pessoa humana, enquanto valor
fundamental, deve ser entendido como balisador do ordenamento juridico, servindo
de paradigma para os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciario, como explica
Piovesan (2010, p. 54):

O valor da dignidade da pessoa humana, como fundamento do Estado
Democratico de Direito (art. 1°, lll, da Constituicdo) impde-se como nlcleo
basico e informador de todo ordenamento juridico, como critério e
pardmetro de valoracdo a orientar a interpretacdo do sistema constitucional.

Com isso, a Constituicao direciona a acado de todos os poderes estatais.
Outros balisadores estdo propostos no artigo 3° da Constituicdo, e dizem respeito

aos seus objetivos fundamentais:

Art. 3° Constituem objetivos fundamentais da Republica Federativa do
Brasil:

| - construir uma sociedade livre, justa e solidéria;

Il - garantir o desenvolvimento nacional;

lll - erradicar a pobreza e a marginalizacéo e reduzir as desigualdades
sociais e regionais;

Enquanto objetivos fundamentais, cabe ao Estado planejar e implementar
politicas publicas de desenvolvimento, que reduzam a discrepancia socioeconémica
e minimizem os impactos que essa ma distribuicdo de renda causam, buscando uma
justica distributiva e proporcional visando ao bem comum.

Quanto ao artigo 5° da Constituicdo®3, considerado clausula pétrea - vide seu
art. 60, § 4°, IV -, sdo garantidos alguns direitos (a inviolabilidade do direito a vida, a
liberdade, a igualdade, a seguranca e a propriedade), dentre 0s quais se destacara o

item que guarda relacdo com os direitos intelectuais:

Art. 5° Todos sao iguais perante a lei, sem distingdo de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a
inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca e a
propriedade, nos termos seguintes:

Il - ninguém sera obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senao
em virtude de lei;

No caso dos direitos intelectuais, legislagbes infraconstitucionais regulam o

mercado, estabelecendo quem é o titular dos direitos, como fazer para obter o

privilégio temporario das criagcbes/a propriedade das marcas, restringindo a
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concorréncia. Ressalta-se que os direitos referentes a propriedade industrial sao
atributivos e dependem de registro perante o INPI, e que o depdsito do pedido deve
conter o escopo do que se pretende proteger, pois o que nao for solicitado estara em
dominio publico (podendo ser livremente utilizado pelos concorrentes).

Quanto a garantia do direito de propriedade (art. 5° inciso XXIl da
Constituicdo) e sua necessaria observancia a funcdo social (art. 5°, inciso XXIIl da
Constituicdo), cita-se Comparato (2000), o qual defende que os direitos
fundamentais protegem a dignidade da pessoa humana como forma de alcancar a
justica social, vinculando a protecdo a propriedade ao atendimento da sua funcgéo

social:

Quanto a propriedade ndo se apresenta, concretamente, como uma
garantia da liberdade humana, mas, bem ao contrario, serve de instrumento
ao exercicio de poder sobre outrem, seria rematado absurdo que se lhe
reconhecesse 0 estatuto de direito humano, com todas as garantias
inerentes a essa condigdo [...] (COMPARATO, 2000, p. 132).

No caso dos direitos intelectuais, estdo diretamente relacionados com a sua
submissdo aos valores e objetivos constitucionais, e por consequéncia, submetem-
se a uma funcdo social, pois sua protecdo visa ao desenvolvimento cultural,
econdmico e tecnolégico do pais. Essa submissdo autoriza que, em alguns casos,
haja desapropriacdo (licenca compulséria de patentes3* ou caducidade de marcas®),
atendendo-se o disposto no artigo 5°, inciso XXIV3¢ da Constituicéo.

Cabe ressaltar que os direitos intelectuais foram incorporados no texto

constitucional brasileiro, em dispositivos autbnomos, havendo um direito exclusivo

33 Localizado no Titulo Il, que trata sobre os Direitos e Garantis Fundamentais.

34 Atendendo o disposto no artigo 31 do Acordo TRIPS, esta previsto que em casos de emergéncias
nacionais, circunstancias de extrema urgéncia e praticas anticompetitivas, o pais membro da OMC
(Organizacéo Mundial do Comércio) podera permitir o uso da patente sem a autorizagdo do detentor
do direito. Razéo pela qual o artigo 68, paragrafo 2° da Lei n® 9.279/96 prevé que essa licenca seja
concedida apenas a pessoa com legitimo interesse e que tenha capacidade técnica e econdmica
para realizar a exploracao eficiente da patente, no mercado interno.

35 Conforme o artigo 143 da Lei n® 9.279/96: Art. 143. Caducara o registro, a requerimento de
qualquer pessoa com legitimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessdo, na data do
requerimento:

| - 0 uso da marca néo tiver sido iniciado no Brasil; ou

Il - 0 uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, N0 mesmo
prazo, a marca tiver sido usada com modificacdo que implique alteragdo de seu carater distintivo
original, tal como constante do certificado de registro.

36 XXIV - a lei estabelecera o procedimento para desapropriagdo por necessidade ou utilidade
publica, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenizagdo em dinheiro, ressalvados os
casos previstos nesta Constituicao;
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para o autor, um privilégio temporério para as criagdes industriais e a propriedade

das marcas:

Art. 5°1[...]

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilizagcéo, publicacdo ou
reproducéo de suas obras, transmissivel aos herdeiros pelo tempo que a lei
fixar;

[...]

XXIX - a lei assegurara aos autores de inventos industriais o privilégio
temporario para sua utilizagdo, bem como protecéo as criagdes industriais,
a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos
distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnoldgico e econdmico do Pais.

Ao assegurar um direito exclusivo para o autor, um privilégio temporario para
as “criacdes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas € a
outros signos distintivos”, garante-se ao titular desses direitos “a recuperagao de
investimentos na pesquisa e desenvolvimento (P&D) tecnoldgico [...] uma posigao
econbmica privilegiada e licita nos mercados regionais ou nacional” (PIMENTEL;
BARRAL, 2006, p. 12). Com essa protecao juridica, o titular dos direitos intelectuais
obtera uma vantagem competitiva no mercado.

Considerando-se o disposto no artigo supramencionado sobre o privilégio
temporario das criacdes industriais e a propriedade das marcas, afirma-se que o seu
conteldo sera assegurado em lei infraconstitucional — “a lei assegurara [...]" — e que
sua protecdo esta submetida a uma funcéo social — “tendo em vista [...]” —, a qual
visa a implementacdo do interesse social e ao desenvolvimento tecnolégico e
econdmico do pais.

Sobre o desenvolvimento tecnoldgico, a propria Constituicdo prevé, no artigo
219%7, que o mercado interno integra o patrimonio nacional e deve ser incentivado
para gerar autonomia tecnolégica e, com isso, viabilizar o desenvolvimento
socioeconémico do Pais. Por isso, a legislacao referente as criacbes industriais
prevé um privilégio temporario para sua exploracdo desde que seu titular revele o
estado de técnica do processo/produto perante o INPI.

Se o privilégio temporario das criagdes industriais e a propriedade das marcas

visa, também, ao desenvolvimento econdémico do Pais, € necessario compreender a

87 Art. 219. O mercado interno integra o patriménio nacional e sera incentivado de modo a viabilizar o
desenvolvimento cultural e sdcio-econémico, o bem-estar da populagdo e a autonomia tecnologica do
Pais, nos termos de lei federal.
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estrutura econOmica prevista na Constituicdo, pois, conforme explicagcdo de Vital
Moreira (1979, p. 35), essa estrutura compreende:

[...] o conjunto de preceitos e instituicbes juridicas que, garantindo os
elementos definidores de um determinado sistema econdmico, instituem
uma determinada forma de organizacdo e funcionamento da economia e
constituem, por isso mesmo, uma determinada ordem econdmica; ou, de
outro modo, aquelas normas ou instituicdes publicas que, dentro de um
determinado sistema e forma econdmicos, que garantem e/ou instauram,
realizam uma determinada ordem econdmica concreta.

Todas as atividades econOmicas, incluindo a exploragdo do privilégio
temporario das criacdes industriais e a propriedade das marcas, submetem-se,
portanto, a Ordem Econdmica, motivo pelo qual se arrola explicagdo complementar,
de Vital Moreira (1973 citado por GRAU, 2003, p. 55-56), sobre a natureza juridica
da Ordem Econdmica constitucional, para que se entenda o0 seu alcance como

regulador dessas atividades:

[...] em um primeiro sentido, “ordem econdmica” € o modo de ser empirico
de uma determinada economia concreta; a expressao, aqui, é termo de um
conceito de fato e ndo de um conceito normativo ou de valor (é conceito do
mundo do ser, portanto); o que o caracteriza é a circunstancia de referir-se
ndo a um conjunto de regras ou normas reguladoras de relacdes sociais,
mas sim a uma relacdo entre fenbmenos econémicos e materiais, ou seja,
uma relagdo entre fatores econémicos concretos; conceito do mundo do ser,
exprime a realidade de uma inerente articulagdo do econémico como fato;
em um segundo sentido, “ordem econOmica” é a expressdo que designa o
conjunto de todas as normas (ou regras de conduta), qualquer que seja a
sua natureza (juridica, religiosa, moral, etc.), que respeitam a regulagédo do
comportamento dos sujeitos econémicos; € o sistema normativo (no sentido
sociolégico) da agdo econbmica; em um terceiro sentido, “ordem
econdmica” significa ordem juridica da economia.

Considerando a sua natureza juridica, o legislador constitucional, ao abordar
sobre a Ordem Econdmica e Financeira, elencou como fundamentos a valorizacao
do trabalho e a livre iniciativa como forma de garantir uma existéncia digna
(repetindo os fundamentos da Republica Federativa do Brasil, o qual constitui o
Estado Democratico de Direito — vide art. 1°, incisos Ill e IV da CF/88), e apresenta

0s principios a serem observados pelo Estado e pelo setor privado:

Art. 170. 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 0s seguintes principios:

| - soberania nacional;

Il - propriedade privada;
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Il - funcédo social da propriedade;

IV - livre concorréncia;

V - defesa do consumidor;

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado
conforme o impacto ambiental dos produtos e servigos e de seus processos
de elaboracéo e prestacao;

VII - reducéo das desigualdades regionais e sociais;

VIII - busca do pleno emprego;

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituidas
sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administragdo no Pais.

Mas o0 que representam esses principios para o ordenamento juridico? Para
responder essa questdo, arrola-se o entendimento de Canotilho (1992), o qual
defende que os principios devem ser vistos como programas de acdo a serem
implementadas da melhor forma pelo Estado, mas que devem estar em
conformidade com a possibilidade juridica e fatica. Ele diz: “Os principios nao
proibem, permitem ou exigem algo em termos de ‘tudo ou nada’; impde a
optimizacdo de um direito ou de um bem juridico, tendo em conta a ‘reserva do
possivel’, factica ou juridica” (CANOTILHO, 1992, p. 56).

E o direito que deve ser otimizado, nesse caso, diz respeito a dignidade da
pessoa humana, que é valor fundante do Estado Democrético de Direito e deve ser
concretizado tanto pelo ordenamento juridico, quanto pelo sistema econdémico
brasileiro. De acordo com Silva (2007, p. 119), no Estado Democratico de Direito, a

democracia;

[...] ha de ser um processo de convivéncia social numa sociedade livre,
justa e solidaria (art. 3., 1), em que o poder emana do povo, e deve ser
exercido em proveito do povo, diretamente ou por representantes eleitos
(art. 1., paragrafo 0nico); participativa, porque envolve a participagdo
crescente do povo no processo decisério e na formacdo dos atos do
governo, pluralista, porque respeita a pluralidade de idéias, culturas e etnias
[...]; h&a de ser um processo de liberacdo da pessoa humana das formas de
opressdo que ndo depende apenas do reconhecimento formal de certos
direitos individuais, politicos e sociais, mas especialmente da vigéncia de
condicdes econdmicas suscetiveis de favorecer o0 seu pleno exercicio.

Seus principios sdo, portanto, diretrizes do ordenamento juridico, que devem
ser obedecidos pelo setor privado da sociedade e perseguido pelo Estado, pois
refletem sua estrutura ideoldgica.

Entre os principios, encontram-se:

a) a soberania nacional - inobstante a explicagao ocorrida quando da abordagem
de um dos fundamentos da Republica Federativa do Brasil - vide art. 1°, inciso

I, da CF/88 -, cita-se Figueiredo o qual explica, tratar-se da autoridade
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d)

f)

)

h)
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governamental nacional, cujo poder decisério independe de pressdes externas
para resolver com supremacia as questdes internas. Ele diz textualmente:
“‘Ressalte-se que, a Soberania Politica € assegurada na medida em que o
Estado goza e defruta de soberania econémica” (FIGUEIREDO, 2006, p. 41);
propriedade privada - vinculada a livre iniciativa de forma a assegurar aquele
que exerceu uma atividade econdmica uma retribuicdo econdmico-financeira
capaz de permitir a aquisicado e o exercicio do direito de propriedade;

funcdo social da propriedade - sob a ordem econbmica, se converte em
controle do exercicio do direito de propriedade, para viabilizar a existéncia
digna, pois esta correlacionada com o uso racional da propriedade privada,
com a valorizacéo do trabalho humano, com a defesa do meio ambiente, etc.;
livre concorréncia - como forma de reprimir o abuso do poder econdémico por
meio dos monopdlios (que ocorrem quando ha auséncia de concorréncia/
existéncia de fornecedor unico), dos oligopdlios (cuja caracteristica é a
existéncia de poucos fornecedores, os quais detém grande parcela do
Mercado), dos cartéis (que se caracterizam pelo convénio ilicito de membros
do setor privado, com o objetivo de controlar o Mercado), do truste (que ocorre
quando ha um controle total da producdo — de matérias-primas ao produto final
— com o objetivo de controlar oferta/preco), e de outras atuacdes que restrinjam
a liberdade do exercicio de atividades econdmicas;

defesa do consumidor - vinculado com o principio anterior, busca dirimir a
hipossuficiencia do consumidor perante o fornecedor, como apregoa
Figueiredo: “Por estar em relagdo de hipossuficiéncia e desvantagem em
relacdo aos detentores dos fatores de producdo o consumidor merece defesa
especial por parte do Estado, contando com legislacéo prépria (Lei n° 8.078/90)
(FIGUEIREDO, 2006, p. 42);

defesa do meio ambiente - regula a sustentabilidade da exploracdo dos
recursos naturais, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o
impacto ambiental dos produtos/servi¢os e de seus processos de elaboragéo e
prestacéo, tendo em vista a preservagcao ambiental;

reducdo das desigualdades regionais e sociais - sua explicacdo se dispensa
por ja ter ocorrido quando da abordagem de um dos objetivos fundamentais da
Republica Federativa do Brasil — vide Art. 3°, inciso Ill, da CF/88;

busca do pleno emprego - relacionada com o principio anterior, pois as
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politicas de desenvolvimento devem fomentar a criagcdo de oportunidades de

trabalho, para que haja uma distribuicdo adequada de renda que permita ao

trabalhador sustentar-se e a sua familia;

i) tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte - ao implementar
esse tratamento diferenciado®, o Estado incentiva a criacdo e a manutencéo
dessas empresas, favorecendo-as tributariamente nas licitacdes (art. 48, Ill, da
Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006), criando linhas de
crédito especificas (arts. 57, 58, 59 e 61 da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006) nos valores dos procedimentos administrativos exercidos
perante o INPI, etc.

Reforcando a necessidade de observancia do principio da livre concorréncia, a
Constituicdo ainda dispde (vide Art. 173, paragrafo 4°), que a lei deve reprimir o
abuso do poder econdmico que objetive dominar os mercados, eliminar a
concorréncia e aumentar arbitrariamente os lucros.

Essa observancia devera permear todas as atividades econémicas, incluindo
as atividades que decorrem da exploracao dos privilégios temporarios para criacées
industriais, razdo pela qual a Lei n°® 9.279/96 prevé, por exemplo, a concesséo de
licenca compulséria caso o privilégio da exploracdo patentaria seja utilizado em
desacordo com o previsto na Constituicdo (como se depreende da leitura do artigo
68%°); bem como, prevé, no Capitulo VI, no artigo 1954°, os atos considerados como

crimes de concorréncia desleal.

38 Art. 179. A Unido, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios dispensardo as microempresas e
as empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento juridico diferenciado, visando a
incentiva-las pela simplificagdo de suas obrigacdes administrativas, tributarias, previdenciarias e
crediticias, ou pela eliminacao ou reducao destas por meio de lei.

39 Art. 68. O titular ficara sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos
dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econdmico,
comprovado nos termos da lei, por decisdo administrativa ou judicial. § 1° Ensejam, igualmente,
licenga compulsoria:

| - a ndo exploracdo do objeto da patente no territério brasileiro por falta de fabricacdo ou fabricacao
incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os
casos de inviabilidade econémica, quando sera admitida a importacéo; ou

Il - a comercializagdo que nao satisfizer as necessidades do mercado.

40 Art. 195. Comete crime de concorréncia desleal quem: | - publica, por qualquer meio, falsa
afirmacédo, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;

Il - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informacéo, com o fim de obter vantagem;

Il - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito préprio ou alheio, clientela de outrem;

IV - usa expressdo ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confus@o entre os
produtos ou estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, titulo de estabelecimento ou insignia alheios ou vende,
exp0be ou oferece a venda ou tem em estoque produto com essas referéncias;
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Em conformidade com o disposto nos artigos supra descritos, assegura-se ao
setor privado a exploracdo das mais variadas atividades econOémicas, sendo da
competéncia do Estado, além do exercicio das atividades com relevante interesse
social ou de seguranca nacional, regular e normatizar essas atividades. E o que se

depreende da leitura do artigo 174 da Constituicao:

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econbémica, o
Estado exercera, na forma da lei, as fungBes de fiscalizacdo, incentivo e
planejamento, sendo este determinante para o setor publico e indicativo
para o setor privado.

8 1° A lei estabelecera as diretrizes e bases do planejamento do
desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporard e compatibilizara
0s planos nacionais e regionais de desenvolvimento.

E importante ressaltar que essa atuagdo do Estado visa a concretizar a Ordem
Econdmica constitucional, que tem como finalidade assegurar a todos uma
existéncia digna, conforme os ditames da justica social. Isso, segundo Grau (2003,

p. 177), importa em:

[...] comprometer todo o exercicio da atividade econbmica, em sentido
amplo — e em especial, o exercicio da atividade econ6mica em sentido
estrito — com o programa de promoc¢ao da existéncia digna, de que, repito,
todos devem gozar. Dai porque se encontram constitucionalmente
empenhados na realizacdo desse programa — dessa politica publica maior —
tanto o setor publico quanto o setor privado. Logo, o exercicio de qualquer

VI - substitui, pelo seu préprio nome ou razao social, em produto de outrem, 0 nome ou razao social
deste, sem o seu consentimento;

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distingdo que ndo obteve;

VIII - vende ou exp8e ou oferece a venda, em recipiente ou invélucro de outrem, produto adulterado
ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora nao
adulterado ou falsificado, se o fato ndo constitui crime mais grave;

IX - da ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado,
faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao
dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;

Xl - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizagdo, de conhecimentos, informacdes ou dados
confidenciais, utilizaveis na inddstria, comércio ou prestacdo de servicos, excluidos aqueles que
sejam de conhecimento publico ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve
acesso mediante relagdo contratual ou empregaticia, mesmo apos o término do contrato;

XIlI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizacdo, de conhecimentos ou informacfes a que se
refere o inciso anterior, obtidos por meios ilicitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou

XIll - vende, expde ou oferece a venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou
concedida, ou de desenho industrial registrado, que ndo o0 seja, ou menciona-o, em anuncio ou papel
comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizacdo, de resultados de testes ou outros dados néo
divulgados, cuja elaboragdo envolva esforco considerdvel e que tenham sido apresentados a
entidades governamentais como condi¢do para aprovar a comercializacéo de produtos.
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parcela da atividade econdmica de modo ndo adequado aquela promogéao
expressara violagao do principio duplamente contemplado na Constituigcao.

Assim, o exercicio de qualquer atividade econdmica deve ser planejado
visando ao desenvolvimento nacional equilibrado, a reducdo das desigualdades
sociais e regionais, para que se alcance a justica social. Dai decorre, a necessidade
da presenca do Estado como agente normativo e regulador. Nesse sentido € o

julgado:

A defesa da livre concorréncia é imperativo de ordem constitucional (art.
170, 1IV) que deve harmonizar-se com o principio da livre iniciativa (art. 170,
caput). Lembro que ‘livre iniciativa e livre concorréncia, esta como base do
chamado livre mercado, ndo coincidem necessariamente. Ou seja, livre
concorréncia nem sempre conduz a livre iniciativa e vice-versa (cf. Farina,
Azevedo, Saes: Competitividade: Mercado, Estado e Organizacdes, S&o
Paulo, 1997, cap. IV). Dai a necesséria presen¢ca do Estado regulador e
fiscalizador, capaz de disciplinar a competitividade enquanto fator relevante
na formacgéo de pregos... ' Calixto Salomao Filho, referindo-se a doutrina do
eminente Min. Eros Grau, adverte que ‘livre iniciativa ndo & sindnimo de
liberdade econdmica absoluta [...]. O que ocorre € que 0 principio da livre
iniciativa, inserido no caput do art. 170 da CF, nada mais € do que uma
clausula geral cujo contetido é preenchido pelos incisos do mesmo artigo.
Esses principios claramente definem a liberdade de iniciativa ndo como uma
liberdade anéarquica, porém social, e que pode, consequentemente, ser
limitada (AC 1.657-6MC, voto do rel. p/ o ac. min. Cezar Peluso, julgamento
em 27-6-2007, Plenario, DJ de 31-8-2007.)

O julgado acima refere-se a um caso em que a requerente contesta a exigéncia
de registro especial (com base na situacdo fiscal do contribuinte) para a
continuidade do exercicio da sua atividade econémica, alegando os principios da
livre concorréncia e iniciativa. Na decisao, o relator explica que o Estado tem o
poder/dever de interferir em atividades que se apresentem como danosas a saude
publica (producéo de cigarro) regulando-as.

Confirma-se a finalidade da Ordem Econbmica, aplicando-se os seus principios
(cujo conteudo é programatico), os quais indicam valores que devem ser
empregados pelo Poder Publico para otimizar os bens juridicos do Estado
Democrético de Direito, valorizando o trabalho e assegurando uma existéncia digna,
conforme os ditames da justica social.

Dessa forma, a Constituicdo (alicerce do ordenamento juridico do Estado
Democratico de Direito) deve ser interpretada como norma fundamental dirigente,
condicionando a validade das normas infraconstitucionais, as quais tém o dever de

concretizar a Constituicdo Federal. Considerando-se a ConstituicAo como norma
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fundamental dirigente, apresentar-se-ao as categorias de direitos intelectuais e as

leis infraconstitucionais que as regulam.

3.2 Categorias de direitos intelectuais e sua normatizacéo infraconstitucional

O enforcement dos Direitos de Propriedade Intelectual (decorrente do disposto
no Sistema Constitucional Brasileiro, do Acordo TRIPs e da criagcdo da OMC) afetou
0s sistemas: juridico, politico e econdémico do Brasil; gerando normatizacfes
especificas, dependendo do ramo da criacdo intelectual e da exploragédo
mercadoldgica da apropriacdo do conhecimento para a geracdo de riqueza, como se

vera nos itens abaixo.

3.2.1 Propriedade industrial

No Brasil pode-se dizer que o tema da Propriedade Industrial comecou a ter
relevancia, indireta, com o Decreto de Abertura dos Portos as Nacdes Amigas,
promulgado em 28 de janeiro de 1808 por Dom Joado de Braganca (principe regente
da coroa Portuguesa). No Decreto, o principe regente determinava que se
admitissem nas Alfandegas brasileiras todos e quaisquer géneros, fazendas e
mercadorias que fossem transportadas em navios portugueses ou estrangeiros dos
paises que nao estivessem em Guerra com a Coroa Portuguesa; e permitia, a
exportacdo de produtos brasileiros (BRASIL, 1808b) - até entdo, referidas
mercadorias deveriam ingressar na Alfandega de Portugal e ser transportadas em
navios portugueses.

Com o fito de “promover, e adiantar a riqueza nacional”’, em 1° de abril de 1808,
0 mesmo principe regente autoriza a criagcdo de toda forma de manufaturas
(BRASIL, 1808a), revogando o alvara de 05 de janeiro de 1785 (que proibia a
colénia de realizar uma producdo manufatureira que substituisse parte do comércio
obrigatério com Portugal).

Foi, entretanto, com o Alvara de 28 de abril de 1809 (BRASIL, 1809) que se
inaugura a primeira lei brasileira que tratava da concessao de privilégio exclusivo de
14 anos para inventores nacionais, concedida pela Real Junta do Comércio (que

realizava a analise de veracidade e fundamento do plano do novo invento). ApGs
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esse prazo, esse plano deveria ser publicado (dominio publico), para que a Nagéo
pudesse se beneficiar desse invento.

Em 20 de agosto de 1830 foi criada, por Dom Pedro |, a Carta de Lei sem
numero (BRASIL, 1830), concedendo privilégio a pessoa que descobrir, inventar ou
melhorar uma industria Gtil e um prémio ao que introduzir uma industria estrangeira,
e regular a sua concesséao. Referida lei, assegurava para o inventor a propriedade e
0 uso exclusivo da descoberta/invencdo. Revogada, em 14 de outubro de 1882, pela
Lei n°® 3.129, a qual regulava concessao de patentes aos autores de invencao e
descoberta industrial, prevendo privilégio exclusivo e temporario, mas admitindo a

possibilidade de desapropriacdo por interesse publico, nos seguintes termos:

Art. 1° A lei garante pela concessdo de uma patente ao autor de qualquer
invencdo ou descoberta a sua propriedade e uso exclusivo:

[...]

§ 4° - O privilegio exclusivo da invencéo principal s6 vigorara até 15 annos,
e o do melhoramento da invencdo concedido ao seu autor, terminara ao
mesmo tempo que aquelle. Si durante o privilegio, a necessidade ou
utilidade publica exigir a vulgarizagdo da invencdo, ou 0 seu uso exclusivo
pelo Estado, poderd ser desapropriada a patente, mediante as formalidades
legaes.

Referida patente era concedida pelo Poder Executivo, desde que o inventor
depositasse, na reparticdo que o Governo designasse, um relatério em portugués,
em envolucro fechado e lacrado, no qual deveria descrever com precisdo e clareza a
invencdo, a sua finalidade e o modo de uso, anexando as plantas, desenhos,
modelos e amostras, de maneira que qualquer pessoa competente na matéria
pudesse obter ou aplicar o resultado, meio ou produto de que se tratasse o pedido.
Para regular o procedimento administrativo de concessdo, em 19 de dezembro de
1923, é promulgado o Decreto n° 16.254, que criava a Diretoria Geral de
Propriedade Industrial, a qual tinha a seu cargo os servi¢cos de patentes de invencéo
e de marcas de industria e de comeércio.

Nova alteracédo legislativa ocorreu com o Decreto n° 24.507, de 29 de junho de
1934, que aprovava o regulamento para a concessado de patentes de desenho ou
modelo industrial, para o registro do nome comercial e do titulo de estabelecimentos
e para a repressdo a concorréncia desleal, além de prever outras providéncias
relativas ao tema. Mas foi somente em 27 de agosto de 1945 que, por meio do

Decreto Lei n° 7.903, foi criado um cédigo regulando os direitos e as obrigacdes
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concernentes a propriedade industrial, o qual foi alterado, substancialmente, pelo
Decreto-Lei n° 8.481, de 27 de dezembro de 1945.

Durante a ditadura militar foi instituido o Decreto-Lei n® 1.005, de 21 de outubro
de 1969,
determinando a reestruturacdo do Departamento Nacional da Propriedade Industrial

criando um novo coédigo de propriedade Intelectual, bem como
— DNPI, e anexando uma tabela de retribuicGes pelos servigcos prestados pelo DNPI.
Tal codigo, foi alterado em 21 de dezembro de 1971, quando foi promulgada a Lei n®
5.772, que instituiu um novo Cadigo da Propriedade Industrial.

Atualmente a protecdo das criagdes industriais, oriunda da concessédo de
Patentes de Invento/Modelos de Utilidade, dos registros de Marcas, Desenhos
Industriais, e Indicacbes Geograficas esta prevista na Lei n°® 9.279, de 14 de maio de

1996, a qual prevé o conceito, o tipo de protecdo, a sua vigéncia e a quem cabe a

titularidade das criagbes, como se depreende da leitura da Tabela 3.

Tabela 3 — Protecédo das criagbes industriais

Objeto Conceito legal Protecéo conferida Vigéncia Titularidade
Invento A invencéo deve A patente confere A patente de Ao autor de
atender aos ao seu titular o invencao invencéo sera
requisitos de direito de impedir vigorara pelo assegurado o
novidade, atividade | terceiro, sem o seu | prazo de 20 direito de obter a
inventiva e ter consentimento, de (vinte) anos da | patente que lhe
aplicacédo industrial. | produzir, usar, data de garanta a
colocar a venda, deposito propriedade,
vender ou importar perante o INPI.
produto objeto de
patente; ou
processo ou produto
obtido diretamente
por processo
patenteado.
Modelo de O modelo de A patente confere A patente de Ao autor de modelo
utilidade utilidade deve tratar | ao seu titular o modelo de de utilidade seréa
de objeto de uso direito de impedir utilidade assegurado o
pratico (ou parte terceiro, sem o seu | vigorara pelo direito de obter a
deste), suscetivel de | consentimento, de prazo 15 patente que lhe
aplicacdo industrial, | produzir, usar, (quinze) anos garanta a
que apresente nova | colocar a venda, contados da propriedade,
forma ou disposi¢céo, | vender ou importar | data de
envolvendo ato produto objeto de depésito
inventivo, e resulte patente; ou perante o INPI.
em melhoria processo ou produto
funcional no seu uso | obtido diretamente
ou em sua por processo
fabricacéo. patenteado.
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Desenho A forma plastica A propriedade do O registro Ao autor sera

Industrial ornamental de um desenho industrial vigorara pelo assegurado o
objeto ou o conjunto | adquire-se pelo prazo de 10 direito de obter
ornamental de registro validamente | (dez) anos registro de desenho
linhas e cores que concedido e confere | contados da industrial que lhe
possa ser aplicado a | ao seu titular o data do confira a
um produto, direito de impedir depésito, propriedade.
proporcionando terceiro, sem o seu | prorrogavel por
resultado visual consentimento, de 3 (trés)
novo e original na produzir, usar, periodos
sua configuracéo colocar a venda, sucessivos de
externa e que possa | vender ou importar | 5 (cinco) anos
servir de tipo de produto objeto de cada.
fabricacéo industrial. | desenho industrial.

Marca Sao suscetiveis de A propriedade da O registro da Podem requerer
registro como marca | marca adquire-se marca vigorara | registro de marca
0s sinais distintivos | pelo registro pelo prazo de as pessoas fisicas
visualmente validamente 10 (dez) anos, | ou juridicas de
perceptiveis, nao expedido, sendo contados da direito publico ou de
compreendidos nas | assegurado ao data da direito privado.
proibicées legais. titular seu uso concessao do

exclusivo em todo o | registro,
territério nacional, prorrogavel por
bem como o direito | periodos iguais
a ceder seu registro | e sucessivos.
ou pedido de

registro; licenciar

seu uso; zelar pela

sua integridade

material ou

reputacéo.

Indicacéo Considera-se O uso da indicacdo | N&o Além do

geografica— | denominacéo de geografica é restrito | estabelecido produtor/prestador

denominacéo | origem o0 nome aos produtores e em lei. de servico

de origem geografico de pais, prestadores de independente,
cidade, regiao ou servico podem requerer o
localidade de seu estabelecidos no registro de uma
territério, que local (garantindo indicacéo
designe produto ou aos seus titulares geografica:
servico cujas o direito de proibir as associagoes,
qualidades ou gue terceiros institutos e pessoas
caracteristicas se utilizem sua juridicas
devam exclusiva ou | denominacao), representativas da
essencialmente ao exigindo-se, em coletividade, desde
meio geogréfico, relacédo gue estabelecidas
incluidos fatores as denominagfes no territério que
naturais e humanos. | de origem, o visam a identificar.

atendimento de
requisitos de
qualidade.

Indicacéo Considera-se O uso da indicacdo | N&o Além do

geogréfica - | indicacdo de geografica é restrito | estabelecido produtor/prestador
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indicacao de
procedéncia

procedéncia o nome
geogréafico de pais,
cidade, regiao ou
localidade de seu
territorio, que se
tenha tornado
conhecido como
centro de extracgéo,
producéo ou
fabricacéo de
determinado produto
ou de prestacéo de
determinado
servigo.

aos produtores e
prestadores de
servico
estabelecidos no
local, garantindo
aos seus titulares

o direito de proibir
gue terceiros
utilizem sua
denominacao,
inclusive agregando
termos que mostrem
nao se tratar o
produto/servico

em lei.

de servico
independente,
podem requerer o
registro de uma
indicacéo
geogréfica,

as associagoes,
institutos e pessoas
juridicas
representativas da
coletividade, desde
gue estabelecidas
no territério que
visam a identificar.

daquela regido.

Fonte: organizado pela autora.

N&o se pode esquecer, que obedecendo 0s principios constitucionais, o atual
Caodigo de Propriedade Industrial, também previu os procedimentos e prazos para
depodsito/concessdo de patentes e de registros industriais, previu que o0s objetos
protegidos devem estar acessiveis ao publico (caindo em dominio publico ao final do
prazo de vigéncia); previu casos em que o titular pode perder seus direitos, além de
ter definido os crimes cometidos contra as criagcdes industriais e os crimes de

concorréncia desleal que afetam essas criagdes.

3.2.2 Direitos de autor

Por uma questdo de ordem, elencam-se acontecimentos histéricos relevantes
para a constituicdo da legislacdo protetiva autoral cujo inicio, no Brasil, decorre da
promulgacdo do decreto de 13 de maio de 1808 que revogou a proibicdo da
instalacdo de tipografias no Brasil-col6nia. Através deste decreto, instalou-se a
Impressdo Régia, érgao responsavel pela impressdo de legislacdo, documentos
reais e outras obras que serviam para instruir a populacéo; e pela censura régia dos
livros sob encomenda (0os quais ndo podiam versar sobre assuntos contrarios a
religido, governo e bons costumes). O monopdlio sobre a impressao durou até 1821,
qgquando se regulamentou a imprensa e autorizou-se a instalacdo de tipografias
particulares.

No mesmo sentido, em 27 de junho de 1810, um decreto determinou que a

Real Biblioteca fosse instalada junto ao Gabinete de Instrumentos de Fisica e
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Matematica, no Hospital da Ordem Terceira do Carmo. Devido a falta de espaco
para acomodar os livros (religiosos, historicos, filosoficos, atlas e cartas geograficas,
de belas-artes, de ciéncias, de gravuras, etc.), em 29 de outubro de 1810, um
decreto revogou a legislacdo anterior e determinou que a Real Biblioteca fosse
instalada junto & Real Capela.

Dando continuidade a uma série de acgbes voltadas a promogcdo e ao
desenvolvimento de areas como agricultura, indastria e comércio, foi criada, pelo
Decreto de 12 de agosto de 1816, a Escola Real de Ciéncias, Artes e Oficios. Outro
importante fomento para o cenério cultural, ocorreu em 1831 (por meio do decreto
de 30 de dezembro) com a regulamentacdo da Academia Imperial de Belas Artes,
onde se ensinava pintura historica, paisagem, arquitetura e escultura.

Em virtude da necessidade de protecdo das obras autorais produzidas na
época, introduziu-se no Cdodigo Criminal (Lei de 16 de dezembro de 1830) o seguinte

artigo:

Art. 261. Imprimir, gravar, lithographar ou introduzir quaisquer escriptos ou
estampas, que tiverem sido feitos, compostos ou traduzidos por cidadaos
brazileiros, em quanto estes viverem, e dez annos depois da sua morte, se
deixarem herdeiros.

Penas:

Perda de todos os exemplares para o autor ou traductor, ou seus herdeiros,
ou, na falta d'eles, do seu valor e outro, e de multa igual ao tresdobro do
valor dos exemplares.

Se 0s escriptos ou estampas pertencerem a corporacdes, a prohibicdo de
imprimir, gravar, lithographar ou introduzir durara somente por espago de
dez annos.

Esse artigo, além de tipificar um ilicito (imprimir, gravar, litografar ou introduzir
escritos/estampas criados por cidadaos brasileiros), estabeleceu que a protecao
autoral dependeria do titular dos direitos, a saber: caso o titular seja o autor, duraria
toda sua vida, mais 10 anos apés sua morte se deixar herdeiros; caso o titular fosse
alguma corporacéo, a protecao duraria 10 anos ap0s a impressao. Esgotado esse
prazo, a obra caia em dominio publico, podendo ser impressa, gravada litografada e
introduzida por qualquer pessoa, independente de autorizacgéo.

Em 1° de agosto de 1898, é criada a Lei n® 496, a qual amparava os criadores
de obras literarias, cientificas e artisticas, determinando, no artigo 13, um regime
atributivo de direitos autorais, a saber: "E formalidade indispensavel para entrar no
gozo dos Direitos do autor o registro na Biblioteca Nacional [...]". Isso significava

gue, para que o autor fosse protegido juridicamente, tinha que registrar suas obras
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na Biblioteca Nacional, sob pena de ndo ser considerado titular do direito de uso, de
reproducdo, e de autorizacdo dos direitos referentes a publicacdo, representacéo,
execucao ou expressao da obra criada.

A Lei n°® 496 foi revogada, em 1° de janeiro de 1916, pela Lei n° 3.071, a qual
instituiu o Cdédigo Civil dos Estados Unidos do Brasil e determinou sobre a

propriedade literaria, cientifica e artistica:

a) serem bens moveis — artigo 48, inciso lll;

b) serem bens principais — artigo 62, incisos I, Il e llI;

c) que o titular da obra divulgada por tipografia, litografia, gravura,
moldagem, ou qualquer outro sistema de reproducéo, deveria registrar sua
propriedade na Biblioteca Nacional, no Instituto Nacional de Musica ou na
Escola Nacional de Belas-Artes do Distrito Federal — artigo 673;

d) que o direito de reproducdo € exclusivo do autor, transmitindo-se aos
herdeiros por ocasido de sua morte pelo prazo de 60 anos - artigo 649;

e) que o editor tem direitos autorais — artigo 650 e 651;

f) que as obras indivisiveis, feitas em colaboracdo, para serem reproduzidas
dependem da autorizagdo dos colaboradores — artigo 653 e 654;

g) que a obra podera ser desapropriada por utilidade publica; as obras que
pertencem a Unido, estados e municipios; e o tempo de sua prote¢do —
artigos 660, 661 e 662;

h) que é necessaria a permissao prévia e expressa do autor para o0 uso da
obra — artigos 663, 664 e 665;

i) que determinados usos sdo autorizados, ndo constituindo ofensa aos
direitos autorais — artigo 666;

j) as puni¢des para quem desrespeitar os direitos autorais — artigo 667 a
672.

Essas regras sobre a propriedade literaria, cientifica e artistica (previstas no
Cadigo Civil/1916) foram revogadas pela Lei n°® 5.988, de 14 de dezembro de 1973,
a qual entrou em vigor no janeiro dia 1° de 1974. Considerando as orientacdes da
Convencao Relacionada a Distribuicdo de Programas Transmitidos por Satélite (The
Satellites Convention) e ao Tratado da Organizacdo Mundial da Propriedade
Intelectual sobre Copyright, que resultou da Conferéncia Diplomatica sobre
Questdes Relativas aos Direitos de Autor e Direitos Conexos, houve a necessidade
de novas alteracOes legislativas, que culminaram, em 19 de fevereiro de 1998, com
a aprovacdo da Lei de Direitos Autorais (Lei n°® 9.610/98) e da Lei de Propriedade
Intelectual de Programa de Computador (Lei n° 9.609/98).

Em tramitagdo no ano de 2016, o Projeto de Lei n° 3.133/2012 propbe
alteracbes na Lei de Direitos Autorais para adapta-la as novas tecnologias
empregadas na veiculagdo e no armazenamento de obras literarias, artisticas e

cientificas.
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Ainda existem outros mecanismos sui generis de protecdo, que tangenciam 0s
direitos intelectuais, como, por exemplo: os direitos relativos a propriedade
intelectual referente a cultivar (Lei n°® 9.456/07); os direitos referentes as pesquisas
de organismos geneticamente modificados (OGM) e seus derivados (Lei n°
11.105/05); sobre o acesso ao patrimdnio genético, a protecdo e 0 acesso ao
conhecimento tradicional associado, a reparticdo de beneficios, e o acesso a
tecnologia e transferéncia de tecnologia para sua conservacao e utilizacdo (Medida
Provisoria 2.186-16/01).

3.3 Gestdo dos direitos intelectuais

Nas leis infraconstitucionais (acima citadas) evidenciam-se direitos intelectuais
gerados a partir da criacdo de obras culturais/industriais cuja funcédo social é o
desenvolvimento econdmico e tecnoldgico, como foi descrito no item 3.1. Mas como
é feita a gestdo desses direitos? Para responder essa pergunta, arolar-se-80 0s

principais gestores dos direitos intelectuais.

3.3.1 Escritério Central de Arrecadacgéao e Distribuicdo — ECAD

A Lei n° 5.988, de 14 de dezembro de 1973 - Lei de Direitos Autorais, em seu
artigo 115, exigiu das associacbes de exercicio e defesa dos direitos de autor
existentes no Brasil*! a criacdo do Escritério Central de Arrecadacgéo e Distribuicdo —
ECAD, cuja finalidade era: arrecadar e distribuir os direitos relativos a execuc¢éo
publica de obras autorais e conexas.

Referida concentracdo de arrecadacao/distribuicdo no ECAD, decorreu do fato
de que muitos usuéarios de obras autorais alegavam que a arrecadacao recolhida
para uma associacao de direitos de autor, ndo os eximia de nova cobranga por outra

associacdo autoral, gerando uma inseguranca sobre o valor do pagamento dos

41 1917 - Sociedade Brasileira de Autores Teatrais (que posteriomente passou a se chamar
Sociedade Brasileira de Autores) — SBAT; 1942 - Unido Brasileira de Compositores (UBC), 1946 -
Sociedade Brasileira de Autores, Compositores e Editores (Sbacem), 1956 - Sociedade Arrecadadora
de Direitos de Execugdes Musicais no Brasil (Sadembra), 1960 - Sociedade Independente de
Compositores e Autores Musicais (Sicam), 1962 - Sociedade Brasileira de Administracdo e Protecéo
de Direitos Intelectuais (Socinpro).
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direitos autorais para a execucdo publica de obras e sobre o titular do direito de
arrecadacao.

Novamente, encontra-se na ConstituicAo a protecdo autoral para todos os
participantes das obras, bem como o direito de fiscalizarem o aproveitamento
econdmico da obra. Para a fiscalizacdo, foram criadas associagcbes (a saber:
Associacdo Brasileira de Autores, Compositores, Intérpretes e Musicos - Abrac;
Associacdo Brasileira de Musica e Artes - Abramus; Associacdo de Musicos,
Arranjadores e Regentes - Amar; Associacdo de Intérpretes e Muasicos - Assim;
Sociedade Administradora de Direitos de Execucdo Musical do Brasil - Sadembra;
Sociedade Brasileira de Autores, Compositores e Escritores de Musica - Sbacem;
Sociedade Independente de Compositores e Autores Musicais - Sicam; Sociedade
Brasileira de Administracdo e Protecdo de Direitos Intelectuais - Socinpro e Unido
Brasileira de Compositores - UBC) de gestéo coletiva, que integram as Assembleias
Gerais do ECAD, e outras associacgoes:

Art. 5°1...]

XXVIII - sdo assegurados, nos termos da lei:

a) a protecao as participacdes individuais em obras coletivas e a reproducéo
da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;

b) o direito de fiscalizacdo do aproveitamento econdmico das obras que
criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e as
respectivas representacdes sindicais e associativas.

Com a entrada em vigor da Lei n® 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, manteve-
se a exigéncia de um anico escritorio central para a arrecadacéo e distribuicdo dos
direitos relativos a execucédo publica das obras autorais. Manteve-se, também, a sua
finalidade n&o lucrativa (em virtude da qual, o recolhimento dos valores devidos
deveria ser feito por depdsito bancario e ndo pelo pagamento direto aos fiscais do
ECAD), exigindo-se que o referido escritério fosse dirigido e administrado pelas

associacées de gestdo coletiva que o integrassem??.

42 Atualmente, o ECAD é administrado por nove associagfes de gestéo coletiva musical e representa
todos os titulares de obras musicais filiados as seguintes associacfes: Abramus - Associacio
Brasileira de Mdusica e Artes; Amar - Associacdo de Musicos, Arranjadores e Regentes; Assim -
Associacao de Intérpretes e MuUsicos; Shacem - Sociedade Brasileira de Autores, Compositores e
Escritores de Mdusica; Sicam - Sociedade Independente de Compositores e Autores Musicais;
Socinpro - Sociedade Brasileira de Administracdo e Protecdo de Direitos Intelectuais; UBC - Uniédo
Brasileira de Compositores - associacdes consideradas efetivas pois, integram a Assembléia Geral.
E, por duas associa¢cdes que ndo integram a Assembléia Geral, a saber. Abrac - Associacdo
Brasileira de Autores, Compositores, Intérpretes e Mdsicos, e Sadembra - Sociedade Administradora
de Direitos de Execuc¢éo Musical do Brasil.
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Por meio do § 2° do artigo 99 da Lei autoral em vigor, tanto o ECAD, quanto as
associacfes poderdo atuar em juizo e fora dele (em seus proprios homes) como
substitutos processuais dos autores e titulares de direitos conexos a eles vinculados,
na defesa dos direitos autorais e conexos de titularidade dos seus associados. Em
virtude dessa autorizagdo legal, foram interpostas duas AcOes Diretas de
Inconstitucionalidade — Agéo Direta de Inconstitucionalidade n® 50624 e A¢éo Direta
de Inconstitucionalidade n° 5065%* que foi apensada a Acdo Direta de
Inconstitucionalidade n® 5062 - conclusas desde 29 de outubro de 2015, ao relator
Min. Luiz Fux. Elas questionaram os dispositivos alterados e acrescentados a Lei n°
9.610/98 (Lei de Direitos Autorais) pela Lei n° 12.853/13 sobre o modo de
aproveitamento econdmico dos direitos autorais incidentes na execucao publica de
obras musicais e a organizacdo das associacbes e do ECAD, alegando
incompatibilidade com os principios constitucionais da livre iniciativa, da propriedade
privada, da liberdade de associacao, com o direito a intimidade, a proporcionalidade,
ao devido processo legal, a separagao entre os Poderes “e as respectivas regras
gue materializam, na ordem constitucional, tais principios”.

O ECAD, enquanto 6rgdo gestor, procede na distribuicdo e arrecadacédo dos
resultados econémicos do uso patrimonial das obras literarias, artisticas e cientificas.
Visando a assegurar o aproveitamento econdmico para o autor, fomentando a
criacao de novas obras culturais, por meio da contraprestacéo patrimonial alcancada
ao autor (pelo uso da sua obra em quaisquer das modalidades previstas no artigo 29
da Lei n®9.610/98).

3.3.2 Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI
Quando as criagdes tém cunho industrial, a gestdo é de responsabilidade do

INPI, que surgiu juridicamente como Diretoria Geral da Propriedade Industrial,

subordinada ao Ministério da Agricultura, Industria e Comércio (Decreto n° 19.433 de

43 Ajuizada em nome do Escritério Central de Arrecadacéo e Distribuicao (ECAD), da Associagao
Brasileira de Mdusica e Artes (ABRAMUS), da Associacdo de Mdusicos, Arranjadores e Regentes
(AMAR — SOMBRAS), Sociedade Musical Brasileira, da Associagdo de Intérpretes e Musicos
(ASSIM), da Sociedade Brasileira de Autores, Compositores e Escritores de Mdsica (SBACEM), da
Sociedade Independente de Compositores e Autores Musicais (SICAM), e da Sociedade Brasileira de
Administracao e Protecdo de Direitos Intelectuais (SOCINPRO).

44 Ajuizada em nome da Unido Brasileira de Compositores — UBC.
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26 de novembro de 1930). Essa Diretoria regia-se pelo Decreto n°® 19.495, de 17 de
dezembro de 1930.

Tal Diretoria foi extinta em 4 de fevereiro de 1931, através do Decreto n°
19.667, transferindo os servicos do seu encargo para o Departamento Nacional da
IndUstria, do Ministério do Trabalho. O Decreto n° 22.301, de 04 de janeiro de 1933,
alterou o Decreto n° 19.667, quando reuniu o Departamento Nacional da Industria e
o Departamento Nacional do Comércio sob a denominacdo de Departamento
Nacional de Industria e Comércio e criou o Departamento Nacional da Propriedade
Industrial como o6rgdo responsavel pelos servigcos relativos aos privilégios de
invencao e marcas de fabrica e de comércio.

Atualmente (ano de 2016), o INPI, esta vinculado ao Ministério do
Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior (MDIC), tendo sido criado na década
de 1970:

Criado em 1970, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
assume atualmente uma missao mais sofisticada e complexa. Vinculada ao
Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior (MDIC), esta
autarquia federal é responséavel pelo aperfeicoamento, disseminacdo e
gestdo do sistema brasileiro de concessdo e garantia de direitos de
propriedade intelectual para a industria.

Entre os servicos do INPI, estdo os registros de marcas, desenhos
industriais, indicacbes geograficas, programas de computador e topografias
de circuitos, as concessdes de patentes e as averbacdes de contratos de
franquia e das distintas modalidades de transferéncia de tecnologia. Na
economia do conhecimento, estes direitos se transformam em diferenciais
competitivos, estimulando o surgimento constante de novas identidades e
solucdes técnicas.*®

De acordo com a citacdo acima, o INPI € o 6rgdo competente para executar as
normas da Lei n°® 9.279/96 (que regula os Direitos de Propriedade Industrial). Tem
como principal funcdo analisar e julgar os pedidos de patentes de invencéo, modelos
de utilidade, desenhos industriais e marcas, indicacdes geograficas, aprovar e
averbar os contratos de transferéncia a de tecnologia.

Trata-se de uma autarquia federal cujo objetivo é aperfeicoar, disseminar e
gerir o sistema brasileiro de concessdo e garantia de direitos de propriedade
industrial, por meio da concessao de carta de patente e do registro de marcas, de
desenhos industriais, de Indicagfes geograficas, de programas de computador e

topografias de circuitos, além de averbar contratos de franquia e de outras formas de

45 Disponivel em: <http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/conheca_o_inpi>. Acesso em: 23 ago. 2013.
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transferéncia de tecnologia. Para desempenhar suas fungdes, subdivide-se em cinco
diretorias, a saber: Diretoria de Contratos, Indicagbes Geograficas e Registros;
Diretoria de Cooperacdo para o Desenvolvimento; Diretoria de Administracdo do
INPI; Diretoria de Marcas; e Diretoria de Patentes.

A Diretoria de Contratos, Indicacdes Geogréficas e Registros (DICIG)?*, tem
como objetivos: analisar e conceder licencas compulsorias; deliberar sobre os
registros de indicacbes geograficas, desenhos industriais, tecnologias
especiais, programas de computador e circuitos integrados; analisar a averbacao de
contratos para exploragéo de patentes; analisar o uso de marcas, o fornecimento de
tecnologias e prestacfes de servicos de assisténcia técnica e cientifica, e analisar a
averbacao de contratos de franquias.

No caso da Diretoria de Cooperacéo para o Desenvolvimento (DICOD)*’, seus
principais objetivos s&o: coordenar agdes, em ambito nacional, de disseminacéao e
capacitacdo em Propriedade Industrial; implementar acfes visando a colaboragéo
entre os setores do INPI e organismos/entidades internacionais; promover acdes de
articulacdo entre os setores do INPI e o publico externo (pessoas fisicas, micro,
pequenas e médias empresas), inclusive com a difusdo da informacéo tecnoldgica,
com vistas a promover maior participacédo dos brasileiros no sistema de Propriedade
Industrial.

Quanto a Diretoria de Administracdo do INPI (DIRAD)“®, os seus objetivos s&o:
adquirir bens e servi¢cos institucionais, coordenar a administracdo financeira e a
contabilidade federal do INPI, além de coordenar acfes de preservacdo e melhorias
da arquitetura e engenharia da infraestrutura institucional.

Por seu turno, a Diretoria de Marcas do INPI (DIRMA)*°, tem como objetivos:

analisar e conceder os pedidos de registros de marcas; do mesmo modo que a

46 Fica a cargo dessa diretoria, participar de atividades integradas entre o INPI e parceiros, para
promover a divulgacéo e inser¢éo nos sistemas de protecdo da propriedade industrial.

47 Fica a cargo dessa diretoria coordenar acdes promovendo a articulacdo entre os setores do INPI e
0 publico externo.

48 Fica a cargo dessa diretoria, o planejamento, a coordenacdo, o acompanhamento e a avaliacdo
das atividades de administracéo e desenvolvimento de recursos humanos do INPI.

4% Fica a cargo dessa diretoria, a coordenacgdo, supervisdo e promocao de projetos, acordos e
tratados relacionados a marcas dos quais o Brasil seja parte.



77

Diretoria de Patentes do INPI (DIRPA)®, tem como objetivos analisar e conceder os
pedidos de patente de invento e de modelo de utilidade.

Tanto a DIRMA, quanto a DIRPA, costumam promover acfes internas de
aperfeicoamento das praticas de analise e processamento dos pedidos protocolados
no INPI (desenvolvendo padrdes operacionais para andlise e concessao da protecao
patentdria e marcaria), além de promoverem diversas atividades de divulgacdo da
protecdo patentaria e marcaria visando a maior participacdo de brasileiros nos
sistemas de patentes e marcas.

Para reduzir os conflitos em matéria de direitos intelectuais, em 12 de
novembro de 2010, o Decreto n° 7.356/10 criou o Centro de Defesa da Propriedade
Intelectual (CEDPI), a ser implementado pelo INPI, e definiu suas atribuicées no art.
20 do Anexo I:

Art. 20 - Ao Centro de Defesa da Propriedade Intelectual compete:

| - promover, em obediéncia ao disposto no art. 2°, inciso V, da Lei n® 9.279,
de 1996, medidas que visem zelar pelo cumprimento da lei de propriedade
industrial e correspondente direito internacional aplicavel, através de acbes
necessarias a prevencdo, combate e repressdo a pratica de atos de
concorréncia desleal, violadores de direitos de propriedade industrial;

Il - colaborar com entidades nacionais e internacionais na promocéo de
acdes necessarias a repressdo a infracdes de direitos de propriedade
industrial;

lll - promover e coordenar, em conjunto com a Procuradoria Federal no
INPI, acdes com o propésito de combater atos de concorréncia desleal e
infracdes de direitos da propriedade industrial;

IV - promover ag¢Bes objetivando valorizar o respeito aos direitos de
propriedade industrial; e

V - promover a utilizacdo de mecanismos extrajudiciais de solucdo de
conflitos relativos aos direitos de propriedade intelectual.

Para desempenhar suas atribuicbes, o CEDPI possui duas Divisdes
subordinadas, a Divisdo de Promocdo a Resolucdo de Conflitos em Propriedade
Intelectual (DPREC), que atua diretamente na resolucdo de conflitos através da
administracdo de mediacdo e de arbitragem, além de promover a disseminacdo da
cultura da Propriedade Industrial por meio de palestras, cursos e eventos; e a
Divisdo de Combate a Concorréncia Desleal e a Contrafagcdo (DCCON).

Agregando mais algumas funcdes (dentre as quais se destacam a promogéao

de Resolugbes Alternativas de Disputas (RAD), relativas aos Direitos de Propriedade

50 Fica a cargo dessa diretoria, a coordenacdo, supervisdo e promocado da aplicacdo de projetos,
acordos e tratados relativos as patentes.
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Intelectual), o Decreto acima mencionado aprovou a nova estrutura regimental do

INPI e descreveu suas atribuicdes no artigo 20, abaixo transcrito:

Art. 20 - Ao Centro de Defesa da Propriedade Intelectual compete:

| - promover, em obediéncia ao disposto no art. 2°, inciso V, da Lei n® 9.279,
de 1996, medidas que visem zelar pelo cumprimento da lei de propriedade
industrial e correspondente direito internacional aplicavel, através de acdes
necessdrias a prevencdo, combate e repressdo a pratica de atos de
concorréncia desleal, violadores de direitos de propriedade industrial;

Il - colaborar com entidades nacionais e internacionais na promocdo de
acOes necessarias a repressdo a infracoes de direitos de propriedade
industrial;

Il - promover e coordenar, em conjunto com a Procuradoria Federal no
INPI, acbes com o propdsito de combater atos de concorréncia desleal e
infracdes de direitos da propriedade industrial;

IV - promover acgBes objetivando valorizar o respeito aos direitos de
propriedade industrial; e

V - promover a utilizagdo de mecanismos extrajudiciais de solucéo de
conflitos relativos aos direitos de propriedade intelectual.

Aproveitando as atribuicbes do CEPDI, foi firmado, em 12 de setembro de
2012, um Memorando de Entendimento - ME, estabelecendo uma colaboracao entre
INPI e a OMPI, visando implementar um procedimento conjunto de Resolucéo
Alternativa de Disputas, para facilitar a mediagdo de controvérsias relativas aos
Direitos da Propriedade Intelectual.

Em virtude da colaboracdo entre o INPI e a OMPI, de 15 de julho até o final de
dezembro do ano de 2013, funcionou o projeto-piloto de Mediacdo do INPI, sob a
responsabilidade do CEDPI; para atender, gratuitamente, os primeiros 50 pedidos de
mediacdo em marcas que foram acompanhados dos Termos de Compromisso de
Mediacdo de Marcas, de acordo com o Regulamento de Mediacdo do INPI e a
Instrucdo Normativa para mediagdo. A escolha da matéria mediagdo em marcas
considerou o alto nimero de depdésito de marcas no INPI, nos dltimos anos, como se

depreende da andlise dos dados numéricos da Tabela 4, abaixo reproduzida.
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Tabela 4 — Marcas depositadas no INPI/BR

Ano Depdsito em papel Depdsito eletrénico Total de depdsitos
2000 108.231 - 108.231
2001 101.617 - 101.617
2002 94.315 - 94.315
2003 95.580 - 95.580
2004 94.040 - 94.040
2005 99.320 - 99.320
2006 84.402 11.915 96.317
2007 59.028 48.716 107.744
2008 58.713 67.125 125.838
2009 38.945 76.625 115.570
2010 38.617 91.175 129.792
2011 41.646 111.286 152.932
2012 38.942 111.165 150.107
2013 38.028 125.394 163.422
2014 - 157.016 157.016
2015 - 158.709 158.709

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (2012; 2015).

Em 2011 houve 152 mil solicitacdes em matéria de marcas (0 numero de
pedidos de patentes foi de 32 mil), razdo pela qual foi implantada a verséo 2.0 do
sistema e-Marcas (para depdsitos eletrbnicos), e comecou a implantagcdo do
Intellectual Property Automation System (IPAS) - para aperfeicoar o processamento
de exame de pedidos no INPI.

Ressalta-se, de acordo com a Figura 1 (abaixo reproduzida), que para poderem
solicitar a mediacéo, os pedidos deverdao envolver controvérsias administrativas em
curso no INPI/BR, na forma de oposicao, recurso, ou processo administrativo de
nulidade de marcas, o que significa que serdo partes: o depositante de pedido/titular
de registro marcario perante o INPI; o requerente da oposicéo de pedido de registro
marcario perante o INPI; e o requerente do processo administrativo de nulidade de

registro marcario perante o INPI:



80

Figura 1 — Mediagdo OMPI para controvérsias relativas a direitos da propriedade intelectual perante o
INPI

Deposito do pedido

Y

Publica¢do do pedido

controvérsia a mediagédo em
qualquer etapa do
procedimento. O procedimento
em curso perante o INPI-BR
pode ser suspenso por periodos
acordados entre as partes. Se
houver acordo na Mediagéo, as
partes devem tomar as l

As partes podem submeter a l

Oposigao

providéncias necessarias
perante o INPI-BR para o
arquivamento do caso.

Indeferimento

Exame do pedido Recurso

Partes sediadas ou residentes
no Brasil:

CEDPI

Regulamento de Mediagdo do Deferimento
INPI-BR v

Uma/ambas as partes com sede
ou residéncia fora do Brasil:
Centro da OMPI

Regulamento de Mediagdo da

Concessao do registro

OMP|

* O INPI-BR e o Centro da

OMPI nao serdo partes da Processo Administrativo
controvérsia objeto da mediagao de Nulidade (PAN)

Fonte: Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual.5!

Analisando-se a Figura 1, pode-se afirmar que o CEDPI ndo pode aceitar
pedidos de mediacdo prévia de controvérsias ainda ndo submetidas formalmente ao
INPI/BR, pois o art. 3° do Regulamento de Mediacdo do INPI/BR estabelece que o
CEDPI oferecera o servico de mediagdo apenas para controvérsias relativas a
direitos de propriedade intelectual, apresentadas perante o INPI, ou seja, somente
serdo objeto de mediagédo as “controvérsias administrativas”. Apds a realizagdo do
projeto piloto de mediagdo em marcas, € que o CEDPI avaliara sobre a possibilidade

de mediacao prévia de “controvérsias prée-administrativas”.

51 Disponivel em: <http://www.wipo.int/amc/pt/center/specific-sectors/inpibr/>. Acesso em: 1 nov.
2015.
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De acordo com o Memorando de Entendimento (ME), que estabeleceu uma
colaboracgéo entre o INPI e a OMPI, as partes envolvidas em controvérsias relativas
a direitos marcarios (oposicao, recurso, ou processo administrativo de nulidade de
marcas) apresentadas perante o INPI podem optar pelo servico de mediacéo
administrado pelo Centro da Defesa da Propriedade Intelectual do INPI/BR — CEDPI
(em conformidade com a Resolucdo 084/2013 que institui 0 Regulamento de
Mediacdo do INPI), quando a disputa envolver partes sediadas ou residentes no
Brasil; ou pelo servico de mediacdo administrado pelo Centro de Arbitragem e
Mediacdo da Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual (em conformidade
com o Regulamento de Mediagcdo da OMPI) quando a disputa envolver uma ou
ambas as partes com sede ou residéncia fora do Brasil.

Atualmente, o CEDPI, esta oferecendo os seguintes servigos e infraestrutura
para as partes: a) Pré-mediacdo, momento no qual presta esclarecimentos sobre a
mediacdo de conflitos administrada pelo CEDPI, visando a fornecer as partes
subsidios para que decidam sobre a adequacdo e a pertinéncia deste método de
resolucéo para seu conflito; b) Administracdo do processo de mediagdo (incluindo a
recepcdo, a distribuicio e o controle do processamento dos pedidos); c)
Sobrestamento, por até 180 dias, da instrucéo técnica dos processos administrativos
relacionados no pedido de mediagédo; d) Criacdo de "fila de mediacdo” exclusiva
para exame dos processos administrativos relacionados aos pedidos de mediagéo
em curso no INPI; e) Consulta técnica preliminar sobre a viabilidade, no INPI, dos
acordos de mediacdo que recaiam sobre diretos de propriedade intelectual de areas
técnicas especificas; e f) Salas de reunido com isolamento acustico, nas instalacdes
do CEDPI, na sede do INPI/BR no Rio de Janeiro.

Também séo oferecidos pelo CEDPI outras facilidades e servicos necessarios
para assegurar um procedimento de mediacdo eficiente e eficaz, como, por
exemplo, a consulta técnica preliminar, facultativa e n&o vinculante sobre a
viabilidade do acordo de solugéo da disputa de direitos de propriedade intelectual
perante o INPI.

O procedimento de Administracdo da Controvérsia pelo CEDPI inicia com o
preenchimento dos formularios do Pedido de Mediagdo de Marcas e do Termo de
Compromisso de Mediacdo, que deverdo ser transmitidos diretamente para o

CEDPI, em meio eletrénico pelo e-mail mediacao@inpi.gov.br, ou em papel por
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Aviso de Recebimento (AR). Apds encerrado o projeto piloto, também deveréo ser
transmitidos ao CEDPI a guia de recolhimento (preenchida com o codigo de servico
“850 — Pedido de Mediagao”) comprovando o pagamento da retribuicdo de
R$ 500,00 a ser paga ao INPI/BR, e o instrumento de procuragcdo dos
representantes legais das partes, se for o caso.

ApOs o recebimento dos formularios de Pedido de Mediacdo de Marcas e do
Termo de Compromisso de Mediacdo, o CEDPI entrara em contato com as partes
para orienta-las quanto ao procedimento de mediagcédo, as custas e honorarios e a
nomeacdo do mediador. Quando ndo houver acordo entre as partes quanto a
escolha do mediador, sera fornecido o endereco eletrénico para consulta dos nomes
constantes na lista de mediadores da OMPI para controvérsias relativas a direitos da
propriedade intelectual, apresentadas perante o INPI/BR, com vistas a homeacédo do
mediador.

Quanto ao valor dos honorarios do mediador, este devera ser fixado de comum
acordo entre as partes em litigio. O CEDPI recomenda, entretanto, que o valor seja o
equivalente em reais ao adotado na Tabela da OMPI®? de honorarios de mediacéo
para controvérsias relativas a direitos de propriedade intelectual. Ressalta-se que o
Termo de Compromisso de Mediacdo possibilita as partes envolvidas no litigio
adaptar o procedimento de mediacdo as necessidades especificas do conflito
submetido ao CEDPI; estabelecendo, por exemplo, a abrangéncia da disputa, a
necessidade de pareceres periciais, o tempo destinado para a mediacéao, etc.

Atualmente (ano de 2016) o CEDPI prevé que os processos administrativos
relacionados no pedido de mediacdo devem ser sobrestados por até 90 dias,
cabendo prorrogacdo por mais 90 dias, desde que o referido pedido de
sobrestamento seja fundamentado. Isso significa que, no maximo em 180 dias, os
procedimentos de mediacao estejam concluidos (devendo esse prazo ser observado
pelas partes, pelo mediador e pelo INPI/BR), muito embora a Lei n° 9.279/96 so
estabeleca prazo para a realizacdo do exame técnico dos pedidos de registro de
contratos de transferéncia de tecnologia, de franquia e similares (vide artigo 211).

No desempenho de sua funcdo de administrador do procedimento de
mediacao, o CEDPI atua sob estrita imparcialidade e independéncia, razao pela qual

52 De acordo com a referida tabela, a taxa administrativa equivale a USD 250, devendo ser pago USD
250 por hora como honorarios para o mediador.
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os acordos firmados por meio de mediacdo ndo precisam ser homologados pelo
INPI/BR, mas servirdo de subsidio para as suas diretorias.

Explicados os principais orgaos gestores dos Direitos de Propriedade
Intelectual, € necessario entender os reflexos econdémicos da protecdo desses

direitos no Brasil.

3.4 Reflexos econémicos da protecdo dos direitos intelectuais no Brasil

Conforme o entendimento shumpeteriano, o desenvolvimento econémico €&
decorrente de um processo descontinuo e espontdneo que rompe paradigmas
produtivos por meio da inovacdo, diferenciando as empresas. Por isso, para
entender os reflexos econémicos da protecdo dos direitos intelectuais no Brasil, é
necessario entender, antes a Teoria do Desenvolvimento Econémico (1912).

Para Schumpeter (1997), invencdo é uma ideia/esbo¢co/modelo para um novo
objeto e/ou para melhorar produto/processo/sistema; enquanto inovacdo depende da
rigueza que a transacdo comercial do invento gera. Por isso, ambos (invencéo e
inovacdo) sao reflexos da desestabilizacdo do capitalismo e dependem das
empresas — mais especificamente, da acumulacdo de conhecimentos, decorrentes
da capacidade de inovar tecnologicamente. Como tergiversa Schumpeter (1997),
trata-se de um ciclo econdémico, que gera um boom e posteriormente uma

depressao, para gerar um novo boom, a saber:

[...] o boom termina e a depressdo comega apds a passagem do tempo que
deve transcorrer antes que 0s produtos dos novos empreendimentos
possam aparecer no mercado. E um novo boom se sucede a depressao,
gquando o processo de reabsorcdo das inovacdes estiver terminado
(SCHUMPETER, 1997, p. 202).

E segue explicando que o ciclo econdmico comeca com a aquisicdo dos meios
de producado e que o boom, que inicia na producao das plantas industriais (fabricas,
etc.), materializa-se quando ha maior investimento de capital, gerando novos
negocios, os quais se difundem em mercados como o de matérias-primas, trabalho,

produtos/processos/sistemas.
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7

Esse ciclo é estimulado pelas empresas®, que, tendo acumulado
conhecimentos, inovam tecnologicamente, criam novo objeto e/ou melhoram
produto/processo/sistema, reconhecendo novas possibilidades de ganhos
econdmicos visando a rigueza que a transacao comercial do invento gera. Monteiro
Junior (2011) explica: “Quando as inovagdes sao mais intensas em determinado
setor, ele se torna o setor lider da economia. Desfrutard, entdo, de um periodo de
prosperidade, até que sua proeminéncia seja destruida e conquistada por outro”.

Schumpeter (1997) ja dizia que o boom gera inovagfes (descontinuas) mais
intensas em um determinado setor, alterando o fluxo circular do desenvolvimento®*
e, consequentemente, gerando depressdo, pois as empresas antigas
(economicamente estaveis) que ndo acumularam conhecimentos nem inovaram
tecnologicamente, acabam sofrendo com a alteracdo do mercado, e as que nao se
adaptam as novas exigéncias sao eliminadas pela concorréncia.

De acordo com Yoguel et al. (2007), as empresas podem ser classificadas, de
acordo com a interacdo entre inovacao tecnoldgica, conhecimento e concorréncia,
em:

a) Empresas isoladas ou independet firms: que trabalham isoladamente (sem
interacdo com outras empresas). Por isso a geracao/acumulacdo de
conhecimento e inovacao tecnologica € baixa, pois limitam-se a realizar
transacdes de compra e venda de mercadorias;

b) Redes burocraticas: constituem-se de empresas que trabalham em rede. Por
isso a geracdo/acumulacdo de conhecimento e inovacgao tecnoldgica é diluida
entre as empresas participantes das redes e incorporado por elas;

c) llhas de conhecimento: sdo as empresas cuja vantagem competitiva
concorrencial reside na transformacdo do conhecimento a partir de
“significativa acumulagdo de competéncias endogenas (capacidades
inovadoras e empreendedoras)” (YOGUEL et al., 2007, p. 220). Sao
consideradas ilhas pois trabalham de forma isolada, dificultando a diluicdo das

inovacgdes tecnoldgicas;

53 Sabendo-se que para o autor, empresario compreende qualquer pessoa que percebendo uma
possibilidade de ganho econdmico, se apropria dessa possibilidade.

54 Alerta-se para o fato de que fatores externos como guerras, destruicdo de determinados mercados,
alteragGes cambiais, etc.; também podem alterar o fluxo circular do desenvolvimento e gerar
depressoes.
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d) Redes de conhecimento: compostas por empresas que atuam em rede, nas
quais € importante a geracdo/circulagdo do conhecimento e das inter-relagcbes
em termos de inovacbes tecnoldgicas entre empresas. E fundamental para
gerar vantagens competitivas dinamicas e quase-rendas com base nos
rendimentos crescentes da economia de escala (YOGUEL et al., 2007, p. 220).
Considerando-se que o0 setor agropecudrio € o setor mais importante para a

economia brasileira e que a producédo de soja é a de maior destaque nesse setor,
conforme dados do 5° levantamento da Safra de Graos 2013/2014 (COMPANHIA
NACIONAL DE ABASTECIMENTO, 2015), divulgado pela Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab); usar-se-a esse setor para demonstrar a sua interacao entre
inovacado tecnologica, conhecimento e concorréncia. Normalmente essa producao
depende de inovacbes tecnoldgicas relacionadas com sementes e herbicidas
vendidas por redes de conhecimento internacionais (Monsanto, Syngenta, etc.).
Apéds a aquisicdo dos insumos, a plantacao € realizada por redes burocraticas, cuja
vantagem competitiva e concorrencial esta no baixo preco da logistica.

O problema que aparece no exemplo acima evidencia que a gestdo do
conhecimento é diferente de acordo com o tipo de interacdo entre inovacao
tecnologica, conhecimento e concorréncia, e que empresas isoladas, bem como
redes burocréticas, dependem da qualificacdo profissional do grupo de
trabalhadores para transformar o conhecimento em inovag¢des tecnoldgicas,
havendo baixa geracdo de conhecimento, pois transferéncia tecnoldgica decorre da
aguisicao de insumos.

Isso revela que o progresso tecnologico brasileiro é baixo e que existem
dificuldades em transformar conhecimento em inovacdo. Por isso, € necessario
evidenciar em que tipo encontra-se o sistema nacional de inovac¢éo, de acordo com
Albuquerque (1998, p. 79):

[...] a) paises de fronteira tecnolégica, correspondendo aos principais
paises da OCDE, aglutinando paises que estdo na fronteira tecnolégica ou
proximos dela (Estados Unidos, Japdo, Alemanha sdo os principais); b) os
pequenos paises tecnologicamente dindmicos, que envolveriam paises
como Suécia, Suica, Holanda, e os paises asiaticos de desenvolvimento
recente, como a Coreia do Sul e Taiwan (0 comum entre esses paises é a
prioridade & imitacdo e difusdo de tecnologia na montagem de seus
sistemas de inovagdo); c) paises semi-industrializados que nao
conseguiram transformar a sua infra-estrutura de ciéncia e tecnologia em
um sistema de inovacdo efetivo, capaz de endogeneizar o progresso
tecnoldgico (paises como o Brasil, a Argentina, o México e a india estariam
nessa categoria).
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Segundo Schumpeter (1997), a introdugdo de inovagdes (mesmo que
descontinua e em saltos tecnoldgicos) cria mudancas paradigmaticas na producéo e
gera condicOes de apropriabilidade e lucro para as empresas inovadoras.

Esse boom de inovacbes deve ser protegido. E o fato de inovagbes
tecnologicas serem passiveis de apropriagdo empresarial nas modalidades de:
patentes de invencao/ modelo de utlidade, desenhos industriais, marcas, etc.,
permite que se defenda que as politicas de protecdo dos direitos intelectuais no
Brasil repercutiram de forma direta na regulacdo da concorréncia (ao estabelecer
crimes contra objetos de protecéo industrial e crimes de concorréncia desleal), no
fomento de acbes de P&D e no incremento de inovagdes setoriais, como explica
Zucolotto (2013, p. 7):

Diversos autores e policymakers argumentam que paises com DPIs bem
definidos teriam mais condi¢cbes de atrair investimentos estrangeiros, ao
garantir que as inovagdes nao seriam copiadas por concorrentes locais. [...]
Desse modo, DPIs impulsionariam ndo somente as atividades de pesquisa
e desenvolvimento (P&D) de empresas nacionais, mas também permitiriam
gue paises emergentes se tornassem polos promissores para atracdo de
laboratérios estrangeiros, fomentando o desenvolvimento tecnolégico
destas nagoes.

Isso significa que, através dos Direitos de Propriedade Industrial, garante-se as
empresas a titularidade de patentes de invento/modelo de utilidade, desenhos
industriais, marcas, etc.; e, o direito de defender, juridicamente, 0 monopdlio sobre
as suas inovacgodes. Albuquerque (1998, p. 67) observa que:

Ao atribuir um monopdlio legal sobre uma informagéo a um individuo, estar-
se-ia criando um ambiente onde (sic) o proprietario da informacdo poderia
negocia-la, pois poderia exp6-la a um interessado em adquiri-la sem perder
o direito sobre ela, na medida em que o outro individuo, mesmo a
conhecendo, ndo poderia utiliza-la.

Economicamente, a atribuicdo de um monopdlio, ainda que temporério (como
foi visto no capitulo anterior), protege o investimento das empresas em
conhecimento e a consequente transformacdo do conhecimento em inovacgao
tecnologica.

Conforme dados do IBGE (2010), as empresas utilizam os Direitos de
Propriedade Industrial para proteger as inovacdes tecnoldgicas, como se depreende

da tabela abaixo:



Tabela 5 - Apropriabilidade tecnoldgica nos setores industriais e de servigos (em %)
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Setores Patentes e Complexidade | Segredo Lideranca | Outros
desenhos Marcas | no desenho Industrial | temporal
industriais

Inddstria de 9,4 24,1 1,6 8,6 2,1 54

transformacéo

Servigos 6,2 39,6 5,8 7,8 2,5 22,0

selecionados

Telecomunica- 5,9 43,2 3,9 8,6 2,4 6,2

coes

Informatica e 5,2 39,0 6,1 7,2 2,3 24,1

atividades

relacionadas

Consultoria em 7,4 47,6 4,5 11,0 3,5 37,6

software

Atividades de 3,5 32,1 7,4 4,2 1,3 13,1

informatica e

servicos

relacionados

Pesquisa e 61,5 38,5 7,7 30,8 15,4 53,8

desenvolvimento

Fonte: IBGE (2010).

Essa tabela demonstra que, dependendo do setor econdmico, a apropriacado

das inovacdes tecnoldgicas pode ocorrer através de registro no INPI de objetos de

patenteamento (invento/modelo de utilidade), desenhos industriais, marcas, etc;

conjunta ou separadamente.

Dados do Ministério da Fazenda revelam que, a partir de agosto de 2012,

houve alta na confiangca das empresas industriais no Brasil, na medida em que se

reduziram os niveis dos seus estoques, estimulando ainda mais a producéo

industrial, como se percebe no grafico abaixo:
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Gréfico 1 - indice de Confianca da Industria e Indicador de EstoquesSs
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Fonte: Ministério da Fazenda (BRASIL, 2013).

Para alavancar a economia, foram propostas politicas publicas visando ao
incremento dos setores produtivos (como se vera no préximo item), bem como o
fomento de algumas &reas estratégicas, para a valorizacdo das inovacdes

tecnologicas e apropriacédo dos Direitos de Propriedade Industrial.

3.4.1 Um recorte exemplificativo das a¢c6es do governo Dilma — 2011-2014 -
Plano Brasil Maior, ENCTI, PEIEX e INPI

As acbes governamentais referentes a politicas publicas dependem de uma
combinacdo coordenada de instrumentos de ordem técnica, regulatéria, fiscal,
mercadoldgico-comercial, etc.; vistos como orientadores para o setor publico e
indicativos para o setor privado. Sobre a coordenacao de a¢des governamentais, De
Toni afirma que “resulta (ou n&o) de outros vetores: planejamento, liderangca e
projeto de governo (visao estratégica e prospectiva consolidada)” (DE TONI, 2015,
p. 11), e ressalta que muitas vezes esses vetores estdo em descompasso (que é
potencializado) por planos “estratégicos” concorrentes dos diversos ministérios

existentes no Brasil.

55 Para o nivel de estoques, o indice é calculado a partir da diferenca entre a proporcdo de respostas
“nivel de estoques insuficientes” e a proporgéo de respostas “nivel de estoques excessivos”.
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3.4.1.1 Plano Brasil Maior

Quando o Governo Dilma estabeleceu sua politica industrial, tecnolégica, de
servicos e de comércio exterior para o periodo compreendido entre os anos de 2011
a 2014, através do Plano Brasil Maior (parte integrante do Plano de Inovacdo do
Brasil), seu objetivo era estimular a inovagédo/producdo nacional como forma de
aumentar a competitividade da industria brasileira nos mercados interno e externo
visando ao desenvolvimento econdémico e social do pais.

Para a concretizacdo desse Plano, ele foi organizado em acdes transversais,
visando a eficiéncia produtiva, e acdes setoriais, na qual constam
caracteristicas/oportunidades/desafios dos principais setores produtivos brasileiros,

a saber:

Figura 2 — A¢Bes do Plano Brasil Maior

Dimensdio Estruturante: Dimensdo Sisbémica:
diretrizes setoriais temas transversais
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Pradutivas
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Inovacss -
| Cadeias de Suprimento .
am Energias Farmacsa & Qualifcacio
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| Diversificacio das Exportagbes

& Internacionalizagio Produgda Sustentivel
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CompetEncias na Ecanomia Peguenas Negicios
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Fonte: Brasil (2010, p. 8).
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Estruturalmente, o governo Dilma entendeu como oportunidades a serem
aproveitadas os fatos de o Mercado Interno brasileiro ser grande e dindmico (com
capacidade para sustentar o crescimento comercial), o Mercado de commodities
possibilitar o superavit da balanca comercial, a existéncia de ilhas de conhecimento
com capacidade de concretizar o processo de modernizagdo produtiva, a
competéncia cientifica com potencial para transformar o conhecimento em
inovacdes tecnoldgicas, 0s recursos naturais e a capacidade de aproveitamento
desses recursos para a geracdo de energias renovaveis, o dominio tecnolégico na
cadeia petrolifera e de gas e, por fim, a utilizacdo das compras publicas e dos
eventos desportivos (Copa do Mundo e Olimpiadas) para gerar inovagdes negociais
e tecnoldgicas.

Nas acdes implementadas, enfrentou desafios para combater os efeitos da
guerra cambial, a instabilidade do mercado internacional, o acirramento da
concorréncia internacional que gerou a diminuicdo dos investimentos dos
empresarios em infraestrutura fisica e os investimentos em P&D. Outro desafio, nédo
menos importante, dizia respeito a qualificacédo profissional de nivel técnico superior
(engenharias) como forma de intensificar o desenvolvimento tecnoldgico da industria
de transformacgéo.

Entre as medidas, que foram implementadas entre os anos de 2011-2014, as
principais foram: aumentar recursos para a inovacdo; aperfeicoar o seu marco
regulatorio e regulamentar a lei de licitacBes para estimular a producédo de inovacgao
— para isso foi proposto pelo Ministério da Ciéncia, Industria e Inovacéo a Estratégia
Nacional de Ciéncia, Tecnologia e Inovacao (ENCTI) 2011-2014; criar regimes para
agregar valor de tecnologia nas cadeias produtivas, estimular o crescimento de
micro e pequenas empresas, e fortalecer a defesa comercial,
ampliando/simplificando o financiamento ao investimento/exporta¢cdes desonerando-
0S.

Mattos (2013), em nota técnica de anadlise, afirma que, em vez de “definir’ os
setores economicamente mais relevantes/competitivos para o Brasil, mostrou-se
“seguidor” pois um quarto das medidas do Plano Brasil Maior foram direcionadas a
agroindustria (garantidora dos indices positivos da balanca comercial), e as demais

medidas foram diluidas:
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Em seguida vém os setores automotivo (10% das medidas) com 29
medidas, figura mais facil de politica industrial, e o complexo da saude
(também 10,10% com 29 medidas). Merece destaque também a énfase no
setor de defesa, aeronautica e espacial, com 9,76% das medidas (28
medidas) muito na esteira do bom desempenho do cluster de Sdo José dos
Campos com nitida proeminéncia da Embraer. Por fim, bens de capital com
8,36% das medidas (24 medidas) e o setor de tecnologia da informacéo e
complexo eletrénico (TICs) com 8,01% (23 medidas) tém o seu destaque,
também nao infrequente no referencial de politicas industriais (MATTOS,
2013, p. 9).

Dentre as medidas adotadas no Plano Brasil Maior, as que interessam para o
presente trabalho sdo as 40 medidas protecionistas adotadas. A maioria das
medidas protetivas, nove medidas (22,5%) foi direcionado para o setor de tecnologia
da informacdo (TICs). Outros setores com quase 0 mesmo numero de medidas,
foram o automotivo e o de bens de capital, ambos com oito medidas protetivas cada
(20%). Para o setor de defesa, aeronautica, espacial foram realizadas seis medidas
protecionistas (15%). Nessas medidas protecionistas incluiram-se: preferéncia em
licitagcBes, antidumping, variagcbes de posicao tarifaria (com vistas a encarecer o
produto importado, valorizando o produto nacional).

Outras medidas importantes foram as de fomento da qualificacédo
profissional/geracdo de conhecimento, que, segundo dados do préprio MCTI
(BRASIL, 2015), em 2013, elevou a posi¢ao brasileira na producédo de conhecimento
para a 132 posicéo, conforme indexacao de Posi¢cdo na Producéo Indexada Mundial
(Thonson/ISI). Entretanto, evidencia grande dificuldade de transformar o
conhecimento (gerado pelos doutores) em inovacéo tecnoldgica. Nesse sentido, ha
um grande desafio para melhorar a capacidade inovativa brasileira que abrange o
fortalecimento da ciéncia e tecnologia (prioritariamente em &reas voltadas a
inovacédo); uma legislacdo voltada a ciéncia, tecnologia e inovagao, mais flexivel; e a
necessidade de aproximar a Ciéncia e a Tecnologia das diversas modalidades de

empresas.

3.4.1.2 Estratégia Nacional de Ciéncia, Tecnologia e Inovacgao - ENCTI

Com os olhos postos na Constituicdo de 1988 € possivel afirmar que o tripé
ciéncia, tecnologia e inovagao, é visto como uma alavanca do desenvolvimento
econdmico e social capaz de transformar o conhecimento em inovacéo tecnoldgica

(direitos industriais protegidos) e a inovacao em diferencial competitivo.
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Por esse motivo, o governo Dilma cria o ENCTI como estratégia para promover
a inovacdo, capacitar/formar recursos humanos (melhorando o Indice de
Desenvolvimento Humano) e fomentar tanto as pesquisas quanto a infraestrutura da
ciéncal/tecnologia (atendendo as demandas sociais brasileiras de forma criativa e
promovendo a inovagdo — nos setores publicos e privados — para aumentar a
capacidade competitiva do Brasil nos mercados interno e externo).

Cinco principais desafios, sdo apresentados pelo MCTI (BRASIL, 2012), para
promover a referida estratégia: reduzir a defasagem cientifica e tecnologica que
ainda separa o Brasil das nacdes mais desenvolvidas; expandir e consolidar a
lideranca brasileira na economia do conhecimento da Natureza; ampliar as bases
para a sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento de uma economia de baixa
emissao de carbono; consolidar o novo padrdo de insercao internacional do Brasil; e
superar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais.

O MCTI (BRASIL, 2012, p. 40-53) apresentou o0s eixos de sustentacdo da
ENCTI: promocao da inovacao nas empresas; novo padrdo de financiamento publico
para o desenvolvimento cientifico e tecnoldgico; fortalecimento da pesquisa e da
infraestrutura cientifica e tecnoldgica; formacgéo e capacitacao de recursos humanos.
E listou os setores que seréo beneficiados (BRASIL, 2012, p. 54-56): tecnologias da
informacdo e comunicacdo; farmacos e complexo industrial da saude; petréleo e
gas; complexo industrial da defesa aeroespacial e nuclear; fronteiras para a
inovacdo envolvendo biotecnologia e nanotecnologia; fomento da economia verde
no que se refere a energia renovavel, a biodiversidade, as mudancas climaticas, a
oceanos e zonas costeiras; Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo - C,T&l para o
desenvolvimento social visando a popularizacdo da C,T&l, melhoria do ensino de

ciéncias, incluséo produtiva e social, além de tecnologias para cidades sustentaveis.

3.4.1.3 Projeto Extensé&o Industrial Exportadora — PEIEX

Criado em 2009, o Projeto Extensao Industrial Exportadora (PEIEX), apresenta-
se como um projeto de resolucdo de problemas técnico-gerenciais/tecnolégicos de
pequenas e microempresas organizadas em Arranjos Produtivos Locais, visando a
aumentar a competitividade e a promover exportacdo de seus produtos.

Para implementar esse projeto, o Ministério do Desenvolvimento apresentou

seus principais objetivos:
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Incrementar a competitividade das empresas; Disseminar a cultura
exportadora; Ampliar o acesso a produtos e servigos de apoio disponiveis
nas instituicdes de governo e do setor privado; Introduzir melhorias técnico-
gerenciais e tecnoldgicas; Contribuir para a elevacao dos niveis de emprego
e renda; Promover a capacitacdo para a inovacao; e Promover a inovacao e
cooperacao entre as empresas (APLS) e instituicGes de apoio.®

Apesar desse esforco para melhorar o desenvolvimento do Brasil, as analises
constantes no indice Global de Inovacéo 2014 (THE GLOBAL INNOVATION INDEX,
2014) - que é elaborado pela OMPI juntamente com a Cornell University (EUA) e
Insead (escola francesa de administracdo), revelaram que o Brasil ficou em 61° lugar
(entre 143 paises) no 2014 Country Ranking, evidenciando menores indices no
crescimento de pesquisas e no seu desenvolvimento.

Conforme a analise supramencionada, em 2014 houve uma mudanga positiva
relacionada com a qualidade das principais universidades do pais, que alcancou a
232 posicao; houve, também um incremento na producéo de alta e média tecnologia,
alcancando a 212 posicdo. Negativamente destacam-se: o ambiente de negdcios
(137° entre 143 paises); a pouca formacéo de engenheiros e cientistas (96°); a fraca
produtividade (96°) e o fato de ficar em 162 posicdo entre os paises inovadores de
renda meédia alta.

Em comparacdo com 2011 (quando o Brasil ocupava a 392 posicao), a queda
brasileira foi de 22 posi¢cdes. Em 2013 destacaram-se, negativamente os indices
referentes as: avaliacdes das instituicdes; dos ambientes politicos, regulatorios e
empresariais; da sofisticacdo do Mercado; do crédito, investimento e
competitividade; de pesquisa e capital humano, de educacédo e P&D; de resultados
de atividade criativa; e de ativos intangiveis, bens e servigos criativos e criatividade
on-line. Dessa forma, evidencia-se que, as politicas publicas voltadas ao

desenvolvimento, ndo estdo atendendo seus objetivos.
3.4.1.4 Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI

Para aprimorar a atuacao do INPI (devidamente conceituado e explicado no
capitulo anterior), o governo Dilma, através do Ministério do Desenvolvimento,
Industria e Comeércio Exterior, autorizou a realizagdo dos seguintes concursos

publicos:

56 Disponivel em: <http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl_1201689853.pdf>. Acesso em:
10 dez. 2015.
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a) Edital n°®1 — INPI, 13 de novembro de 2012: 260 vagas, sendo 17 vagas para o
Cargo de Tecnologista em Propriedade Industrial (Classe A, Padrao I) que tem
como atribuicBes atividades voltadas aos exames de pedidos e elaboracao de
pareceres técnicos para concessao de direitos relativos ao registro de marcas,
de desenho industrial e de indicacbes geograficas, entre outros;
desenvolvimento de acbes e projetos de divulgacdo e fortalecimento da
propriedade industrial e realizacdo de estudos técnicos relativos a area; para
uma jornada de 40 horas semanais.

b) Edital n®1 — INPI, 22 de setembro de 2014: 140 vagas no total, sendo 36 vagas
para o cargo de Tecnologista em Propriedade Industrial (Classe A, Padrao 1),
cujas atribuicdes compreendem atividades de analise processual voltadas aos
exames de pedidos e elaboracdo de pareceres técnicos para concessao de
direitos relativos ao registro de marcas, de desenho industrial e de indicacdes
geograficas, entre outros; desenvolvimento de acdes e projetos de divulgacéo e
fortalecimento da propriedade industrial e realizacdo de estudos técnicos
relativos a area; para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Esses concursos foram importantes para preencher vagas ociosas do INPI,
aumentando sua eficiéncia nas analises de marcas, de patentes, etc. Além das
contratacdes, sdo propostas acdes de ambito regional pela Coordenacéo Geral de
Acdo Regional (CGAR), nacional pela Coordenacdo de Cooperacdo Nacional
(chamada CONAC) e internacional pela Coordenacdo-Geral de Cooperacao
Internacional (CGCI).

A CGAR tem como objetivo disseminar e estimular o uso da propriedade
intelectual, da inovacdo e da difusdo tecnolégica nas diversas regibes do Pais,
informando e orientando sobre a legislacdo regulatoria da propriedade industrial,
devendo, ainda, prospectar e articular parcerias e acordos de cooperacdo técnica de
cunho estadual/regional®’.

A CONAC do INPI®® promove acbes de integracdo tendo por objetivos:
aumentar a participagéo de atores nacionais inovadores no sistema de propriedade

industrial; fomentar, acompanhar e gerenciar parcerias e acdes conjuntas com

universidades e instituicoes de pesquisa, agentes federais, estaduais e regionais de

57 Atualmente, estdo em vigor 91 Acordos/Convénios/Protocolos de Cooperacgédo técnica, abrangendo
praticamente todos os estados da federacao.
58 Disponivel em: <http://www.inpi.gov.br/sobre/cooperagao>. Acesso em: 11 dez. 2015.
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fomento, entidades empresariais, representacdo de classes e outros organismos
publicos e privados dedicados a pesquisa, ao desenvolvimento tecnoldgico e a
inovacdo; promover e implantar atividades de disseminacdo para estabelecer um
crescente entendimento sobre propriedade industrial e, nesse sentido, contribuir
para o fortalecimento de a¢bes de inovacao tecnoldgica; e, coordenar e acompanhar
a implantacdo das atividades e das parcerias fomentadas em ambito nacional,
inclusive por meio dos demais setores do Instituto, além daqueles diretamente
subordinados a Diretoria de Cooperacéo para o Desenvolvimento.

A CONAC, para cumprir com 0s objetivos acima, principalmente no que diz
respeito a promocdo e a implantacdo de atividades de disseminacdo para
estabelecer um crescente entendimento sobre propriedade industrial, prop6s uma
série de parcerias/acordos com instituicdes de atuacéo nacional, com o fito de atingir

empresas e instituicdes voltadas ao ensino e a pesquisa, como demonstra tabela

abaixo:
Tabela 6 - Parcerias Vigentes CONAC
Parcaria InstituigBes/Entidades pariicipanas Regiso UF _Po  Dala Objetive
i particip parceria  inicio
CHI-

1 Atestado fewi11
2 FINEP agol2
CNPg .

2 {Bolsas) juli3
4 ABIQUIM agol

SEBRAE
5 | MACIONAL astf13
B SMA novii3
T Marinha dez13
8 BNDES mai'l4
b IBGE jumi14
10 INMETRO jun14
1 IPEA agoild

Fonte: Disponivel em: <http://www.inpi.gov.br/sobre/cooperacéo>.

A CGCI desenvolve suas atividades assessorando e apoiando as diversas
areas do INPI, articulando-as com organizagBes internacionais; organizando
intercambio de experiéncias com instituicbes estrangeiras; realizando eventos
internacionais; acompanhando negociagfes internacionais bilaterais, regionais e

multilaterais, no campo da propriedade intelectual. Atua, ainda, em uma
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série de projetos de cooperacdo técnica internacional entre escritérios de protecao
dos direitos de propriedade industrial estrangeiras e instituicbes de ensino da
propriedade industrial.

Essas atuacdes permitem que o conhecimento da Propriedade Industrial seja
difundido e disseminado, mas também permitem que se conhecam formas de
protecdo diferentes das que o Brasil considera legais, como é o caso de marcas nédo

tradicionais — assunto dos proximos capitulos.
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4 DIMENSOES DO DIREITO MARCARIO NO BRASIL CONTEMPORANEO EM
CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES CONSTITUCIONAIS

Analisando-se o disposto no artigo 5°, inciso XXIX, da Constituicdo, é possivel
afirmar que a lei assegura a protecdo a propriedade das marcas, aos nomes de
empresas e a outros signos distintivos; e de acordo com o Ministro Gilmar Ferreira

Mendes, Inocéncio Martires Coelho e Paulo Gustavo Gonet Branco (2002, p. 214):

Sem pressupor a existéncia das normas de direito privado relativas ao
direito de propriedade, ao direito de propriedade intelectual e ao direito de
sucessdes, ndo haveria que se cogitar de uma efetiva garantia
constitucional desses direitos [...]. Fica evidente, pois, que a intervengao
legislativa ndo apenas se afigura inevitavel, como também necesséria.

Visto sob esse angulo, pode-se afirmar que a Constituicdo garantiu e delimitou
a protecdo dos direitos marcérios; entretanto, houve uma necessidade de
intervencéo legislativa para regular, concretizar e completar esse direito, a qual ndo

pode descurar da Constituicdo, como dizem Reis e Fischer (2006, p. 1659):

[...] ha necessidade, impostergavel, de reconhecer-se 0 sistema de direito
privado sob os auspicios da constituicdo, mormente através de fendmenos
como a Constitucionalizagdo do Direito Privado e a eficacia horizontal dos
direitos fundamentais (vinculagdo dos particulares aos Direitos
Fundamentais).

Muito embora seja necessario uma intervencdo legislativa para regular o
disposto no artigo 5°, inciso XXIX, da Constituicdo, essa intervencdo deve ser no
sentido de manter a unidade do ordenamento juridico observando os principios e 0s
valores propugnados pela Constituicdo, pois como explica Tepedino (1992, p. 24):
Os principios e valores constitucionais devem se estender a todas as normas do
ordenamento, sob pena de se admitir a concepg¢ao de um “mondo in frammenti”,
logicamente incompativel com a ideia de sistema unitario.

Mas pergunta-se como assegurar essa protecdo constitucional? Inobstante a
existéncia de varios sistemas de registro (declarativo, atributivo e misto), o Brasil
adota o sistema atributivo, assegurando a propriedade das marcas ao first to file —

primeiro que registra-la no INPI, seguindo a ordem de protocolo, exceto se for marca
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de alto renome®?, ou notoriamente conhecida®. O artigo 129 da Lei de Propriedade
Industrial (Lei n°® 9.279/96) é peremptdrio nesse sentido:

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

Esse mesmo artigo ressalva, em seu primeiro paragrafo, que, se houver o uso
de marca depositada ha pelo menos 6 (seis) meses de boa-fé na data do depdsito, o
empresario usuario de boa-fé ter direito de precedéncia ao registro, como explica o
Instituto Dannemann Siemsem (2005, p. 257): “...] o utente de boa-fé pode, sob
determinadas condicfes, fazer prevalecer o uso anterior sobre pedido de registro
depositado, impugnando-o com base no uso anterior”.

“Sob determinadas condigdes” porque, exige-se que o empresario usuario de

boa-fé se oponha ao registro da marca usada, no prazo legal:

Art. 129 [...]

§ 1° Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou dep6sito, usava
no Pais, ha pelo menos 6 (seis) meses, marca idéntica ou semelhante, para
distinguir ou certificar produto ou servigo idéntico, semelhante ou afim, tera
direito de precedéncia ao registro.

Art. 158. Protocolizado, o pedido sera publicado para apresentacdo de
oposi¢ao no prazo de 60 (sessenta) dias.

Se nado houver a oposi¢ao por parte do empresario usuario, dentro do prazo
legal de 60 dias ap0s a publicacdo do protocolo na Revista de Propriedade Industrial
sera considerado que o usuério renunciou o direito a oposi¢cdo - 0 seu direito de
precedéncia tera decaido; e, consequentemente, o direito a propriedade da marca
passard ao terceiro (que protocolou o pedido de registro de marca perante o INPI).
Isso significa que, se o0 usuario ndo impetrar a oposicdo no prazo administrativo
(perante o INPI), n&o tera direito de reclamar a marca em juizo.

Ainda sobre o registro da marca como condicdo para o seu ingresso no rol dos

Direitos de Propriedade Industrial, Castelli (2009, p. 207) pondera:

59 Art. 125. A marca registrada no Brasil considerada de alto renome sera assegurada protec&o
especial, em todos os ramos de atividade.

60 Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6° bis (l),
da Convencao da Unido de Paris para Protecdo da Propriedade Industrial, goza de protecéo especial,
independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.
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Ocorre que, ainda que exista criacdo do bem e previséo legal, a protecdo
legal i.e., a aquisicdo dos direitos de propriedade e o reconhecimento
especifico do Estado, através do ato estatal denominado registro (primeiro
gue registra); assim se da com a lei brasileira (9.279/96).

Desse modo, resta evidente que se adquire a propriedade da marca pelo
registro validamente expedido, mas se exige 0 seu uso para que o direito se
perfectibilize.

Quanto aos nomes comerciais, a protecdo encontra amparo no artigo 8° da
CUP (BRASIL, 1967): “Art. 8° - O nome comercial sera protegido em todos os paises
da Unido sem obrigacdo de depdsito ou registro, quer faca ou ndo parte de uma
marca de fabrica ou de comércio”.

Inobstante esse artigo dispor que ndo ha obrigacdo de depdsito/registro, e
inobstante o fato de o Brasil ser signatario da CUP, a protecdo para nomes
comerciais também é atributiva, pois € obtida com o registro na Junta Comercial do
Estado, por exigéncia dos artigos 967 e 1.150 do Cddigo Civil:

Art. 967. E obrigatéria a inscricdo do empresario no Registro Publico de
Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do inicio de sua atividade.
Art. 1.150. O empresario e a sociedade empresaria vinculam-se ao Registro
Publico de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais, e a
sociedade simples ao Registro Civil das Pessoas Juridicas, o qual devera
obedecer as normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples
adotar um dos tipos de sociedade empresaria.

Mesmo que a marca e 0 nome comercial empreguem o sistema atributivo de
direitos, sendo inegavel que ambos dependem de um registro validamente expedido
pelo INPI (para marca) e pela Junta Comercial (para o0 nome comercial); os regimes
juridicos, alcance e ambito de protecdo sado diferentes, pois se usam a Lei n°

9.279/96 para marcas e a Lei n° 10.406/02 para homes comerciais. Sobre o assunto:

MARCA. REGISTRO PROMOVIDO JUNTO AO INPI. PREVALENCIA
SOBRE A "UTILIZACAO PROLONGADA", DECORRENTE DA ADOCAO
DO NOME COMERCIAL. MARCA E NOME SUBMETIDOS A REGIMES
JURIDICOS DIVERSOS. - Marca e nome comercial ndo se confundem. "A
primeira, cujo registro é feito junto ao INPI, destina-se a identificar produtos,
mercadorias e servicos. O nome comercial, por seu turno, identifica a
prépria empresa, sendo bastante para legitima-lo e protegé-lo, em ambito
nacional e internacional, o arquivamento dos atos constitutivos no Registro
do Comércio" (REsp n°® 9.142-SP). - Pelo sistema adotado pela legislacédo
brasileira, afastou-se o prevalecimento do regime da "ocupacdo" ou da
"utilizacdo prolongada” como meio aquisitivo de propriedade da marca. O
registro no INPI € quem confere eficicia "erga omnes", atribuindo aquele
gue o promoveu a propriedade e o uso exclusivo da marca. Precedentes do
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STJ. Recurso especial conhecido e provido parcialmente. (STJ, RESP
1994/0023705-7, 42 Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, P. em 29/11/1999, p.
164).

De acordo com o julgado, a tutela do nome comercial se destina a identificar a
propria empresa. O relator explicou que esse registro seria suficiente para legitimar o
proprietario da empresa em ambito nacional/internacional; diferentemente da marca,
a qual, segundo o relator, destinava-se a identificar produtos, mercadorias e
servigos, e tinha tdo somente a protecdo nacional. Entretanto, o titular do registro do
nome comercial ndo pode assinar esse nome em produtos e mercadorias, por ndo
ser o proprietario da marca.

Logo, a homonimia é toleravel entre nomes comerciais € marcas, mas hao
entre marcas. A prépria Lei n° 9.279/96 proibe a colidéncia de marcas para a mesma

classe de produtos e servigos:

Art. 124, Nao sao registraveis como marca:

[...]

V - reproducdo ou imitacdo de elemento caracteristico ou diferenciador de
titulo de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetivel de
causar confusdo ou associacdo com estes sinais distintivos;

Em consonancia com o disposto, se houver uma marca registrada para a
classe de produtos ou servicos pretendida, o INPI indeferira o pedido posterior,

deferindo o primeiro pedido, como se depreende da leitura do seguinte julgado:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULACAO DO REGISTRO DE MARCA
ALHEIA. FARMOQUIMICA E FARMAQUIMICA. OCORRENCIA DE
COLIDENCIA. LEI N° 9.279/96. ANTERIORIDADE DO REGISTRO.

| - No sistema juridico nacional, tanto a marca, pelo Cédigo de Propriedade
Industrial, quanto o nome comercial, pela Convencdo de Paris, ratificada
pelo Brasil por meio do Decreto 75.572/75, sdo protegidos juridicamente,
conferindo ao titular respectivo o direito de sua utilizac&o.

Il - A legislacdo marcaria veda o registro de marca colidente com uma
marca anteriormente registrada, sendo imprescindivel que a similitude entre
as marcas seja capaz de gerar confusdo ou associacdo indevida pelo
consumidor entre produtos afins de diferentes origens, bem como prejuizo
para a reputacdo da marca original. Inteligéncia do artigo 124, inciso XIX da
Lei n® 9.279/96.

Il — Havendo colidéncia entre as marcas “FARMOQUIMICA” e
“FARMAQUIMICA” e comprovada a anterioridade do registro pela autora,
merece ser anulado o registro efetuado pela ré, tendo em vista a evidente
possibilidade de causar confusdo aos consumidores em geral, uma vez que
ambas as empresas atuam no mesmo segmento mercadoldgico.

IV — Além disso, a expressdo “FARMOQUIMICA” ja era utilizada como
elemento principal do nome empresarial da parte autora/apelada
anteriormente a constituicdo da ré/apelante, ressaltando-se que a protecao
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ao nome comercial ja era regulamentada através do artigo 65, item 5, da Lei
5.772/71 e hoje se encontra disciplinada no artigo 124, V da LPI.

V — N&o obstante as marcas em questéo estarem revestidas de fraco cunho
distintivo, posto que s&o sinais sugestivos dos produtos e/ou servicos que
assinalam, na presente hip6tese, a semelhanca entre ambas é por demais
forte para permitir tal convivéncia, ja que se distinguem apenas por uma
letra, sendo extrema a proximidade fonética, podendo levar a erro ou
confusdo quanto a origem dos produtos que cada um assinala.

VI - Recurso de apelacdo e remessa necessaria improvidos.

(TRF/22 Regido — Primeira Turma Especializada - Apelagdo civel:
2007.51.01.808692-9 — Acordao publicado no DJU de 30.04.2010 - Relator:
JUIZ FEDERAL CONVOCADO ALUISIO GONGALVES DE CASTRO
MENDES).

O empresario que efetuou o primeiro pedido tera exclusividade sobre a
utilizacdo da marca no territorio nacional. E vedado o registro de marca colidente por
igualdade ou similitude capaz de gerar confusdo/associacdo indevida, podendo ser
registrada se os produtos ou servicos forem diferentes (vide Classificacdo de Nice
no ANEXO), como é o caso da marca Unido, que tem 165 processos tramitando no
INPI, com 37 registros em vigor.

4.1 A marca como uma construcao social

Todo processo comunicacional da marca fundamenta-se num sistema de
significacdes. Por essa razdo, é necessario analisar/compreender a relacdo do
homem e dos signos existentes em nossa sociedade.

Peirce (1977) explica esta relagdo do homem e dos signos a partir de trés
categorias principais e universais: a primeiridade € a categoria da mera
possibilidade, do sentimento imediato e presente das coisas, sem nenhuma relagéo
com outros fenbmenos do mundo - trata-se do “modo de ser daquilo que é tal como
é, sem estar referido a outra coisa qualquer’” (SANTAELLA; NOTH, 2001), é uma
qualidade de sentimento, ou seja, um quali-signo; a secundidade se estabelece
guando um fendmeno primeiro é relacionado a um segundo — é a categoria das
relacdes comparativas, da acdo, do fato, da realidade e da experiéncia no tempo e
no espaco, trata-se de um sin-signo; e, por fim, a terceiridade & a categoria que
relaciona um segundo a um terceiro. E a categoria da mediacdo, da sintese
intelectual, da representacao e interpretacdo do mundo. Trata-se de um legi-signo

gue € um simbolo.



102

Obviamente que a analise dos elementos que integram essa relacdo
homem/signos marcarios implica na apreciagdo das situagBes faticas que
repercutem no mundo juridico e em como esses elementos serdo interpretados

pelos operadores do Direito da Propriedade Industrial.

7

Ressalta-se que a interpretacdo € condicionada pela compreensao das

mutacdes historicas. De acordo com Barbosa (2008, p. 41):

Toda interpretacdo é condicionada pelas mutacdes histéricas do sistema,
implicando tanto a intencionalidade originaria do legislador, quanto as
exigéncias faticas e axiolégicas supervenientes, numa compreensao global,
ao mesmo tempo retrospectiva e prospectiva (Natureza histérico-concreta
do ato interpretativo).

A interpretacéo juridica deve considerar, portanto, os sistemas de significacoes,
amparada em uma hermenéutica que reconheca que a significacdo do sinal
depende do conhecimento da coisa significada. Para Pignatari (2004, p. 20), uma
das principais finalidades da Teoria Geral dos Signos é apurar a natureza dos signos

e suas relacoes:

Mas, afinal, para que serve a Semiotica? Serve para estabelecer as
ligagbes entre um cdédigo e outro cddigo, entre uma linguagem e outra
linguagem. Serve para ler o mundo nao-verbal: “ler” um quadro, “ler” uma
danca, “ler” um filme — e para ensinar a ler o mundo verbal em ligagdo com
o0 mundo icbnico ou ndo-verbal.

7

Mas, entdo, o que é um signo? Seria a interpretacdo do mundo iconico e
indicial? Para explicar o que € um signo, utiliza-se a explicacdo etimoldgica do

termo, proferida por Pignatari (1977, p. 25):

Pelo menos hipoteticamente, a palavra signo, através do latim “signum”,
vem do étimo grego secnhom, raiz do verbo “cortar’, “extrair uma parte de”
(naquele idioma) e que deu, em portugués, por exemplo, secc¢ado, seccionar,
sectario, seita e, possivelmente, século (em espanhol, “siglo”) e sigla. Do
derivado latino sdo numerosas, e expressivas, as palavras que se
compuseram em nossa lingua: sinal, sina, sino, senha, sineta, insignia,

insigne, designio, desenho, aceno, significar etc.

Peirce (1977, p. 46) € mais profundo na sua explicagéo:

Signo ou Representamen é aquilo que, sob certo aspecto ou modo,
representa algo para alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria, na mente
dessa pessoa, um signo equivalente, ou talvez um signo mais desenvolvido.
Ao signo assim criado denomino interpretante do primeiro signo. O signo
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representa alguma coisa, seu objeto. Representa esse objeto ndo em todos
0s seus aspectos, mas com referéncia a um tipo de idéia que eu, por vezes,
denominei fundamento do representamen.

Na terminologia adotada por Peirce (1977, p. 45), 0 representamen é o primeiro
que se relaciona a um segundo, denominado objeto, capaz de determinar um
terceiro, entendido como interpretante. O objeto pode ser uma coisa material
existente no mundo. Ja o signo é uma coisa que representa uma outra coisa, isto €,
seu objeto. Signo é, portanto, “tudo aquilo que representa alguma coisa para
alguém”.

Ora, um signo, ao representar seu objeto, s6 o faz para um intérprete e, como
representa seu objeto, produz na mente desse intérprete alguma outra coisa - um
signo ou um quali-signo — que também esta relacionada ao objeto ndo diretamente,
mas pela mediacdo do signo.

Santaella e Noth (2001) esclarecem que, segundo Peirce, 0 signo apresenta
dois objetos, o objeto imediato e o dinamico e trés interpretantes, ou seja, 0
interpretante dindmico, o interpretante imediato e o interpretante em si.

O objeto imediato se estabelece dentro do signo, no proprio signo. Se for um
desenho figurativo, por exemplo, o objeto imediato é a aparéncia do desenho, que
se da por semelhanca. Ja o objeto dinamico, aquilo que o signo substitui, permanece
representado no signo. Trata-se daquilo que, pela natureza das coisas, 0 signo nao
pode exprimir e apenas pode indicar ou apontar, deixando para o intérprete
descobri-lo pelas vivéncias e experiéncias.

O interpretante imediato envolve aquilo que o signo esta apto a produzir na
mente de um interpretante qualquer. Por exemplo, qualquer lembranca, sentimentos,
sensacoes, experiéncias de mundo. De outro modo, o interpretante dindmico refere-
se aquilo que o signo produz em cada mente, de forma singular. E isso se produzira
dependendo da sua natureza de signo e do seu potencial como signo. Ja o
interpretante em si envolve 0 modo como qualquer mente reagiria dadas certas
circunstancias. Isso mostra que uma palavra, por exemplo, pode produzir outros
signos da mesma espécie.

Eco (s. d., p. 150), definindo os signos, afirma que se trata de uma “correlagao
de uma forma significante com uma (ou com uma hierarquia de) unidade que
definimos como significado. Nesse sentido, 0 signo € sempre semioticamente

autbnomo em relagéo aos objetos a que pode ser referido”.
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De certo modo, 0 signo aciona no interpretante uma hierarquia de significados
relacionados com o repertério de experiéncias que ele representa (produtos/servicos
e percepcdes sensoriais sobre 0 objeto representado), gerando uma imagem
simbdlica (positiva/negativa de acordo com a experiéncia vivida). Por isso, Kreutz
(2011, p. 1) afirma que marca é: “[...] uma representacao simbolica multissensorial,
cujos significados sao construidos socialmente por meio de Discurso Multimodal da
mesma (sic)”.

No mesmo sentido Kotler e Pfoertsch (2008, p. 25) referem que “[...] a marca é
uma totalidade de percepc¢des — tudo o que se V€, ouve, I&€, conhece, sente, pensa,
etc. — sobre um produto, servigo ou negocio”.

Marca €, portanto, um signo que traduz uma imagem simbdlica, cujo significado
estd atrelado a representacao/diferenciacdo vivida pelo interpretante sobre os
produtos e servigcos idénticos ou similares oferecidos por distintos produtores ou
prestadores de servigos.

4.2 Contextualizacdo da categoria das marcas como direito intelectual

Ao legislar sobre os Direitos da Propriedade Industrial (Lei n® 9.279/96), o
legislador brasileiro protegeu os sinais marcarios, estabelecendo condi¢des para que
essa protecao fosse assegurada: “Art. 122. S8o suscetiveis de registro como marca
os sinais distintivos visualmente perceptiveis, ndo compreendidos nas proibicées
legais”.

A primeira condicao diz respeito a forma de apresentacao: os sinais devem ser
visualmente perceptiveis. A segunda condi¢cdo refere-se a sua aquisi¢cdo: a marca
deve ser registrada no INPI.

Quanto a terceira condicdo, esta relacionada com o Principio da Especialidade,
no sentido de proteger as marcas nos limites da classe de produtos ou servicos
escolhida pelo titular da marca, salvo se a marca for de alto renome, pois nesse
caso a protecdo sera em todas as classes (ex.: marca nominativa FABER-CASTELL,
pertencente a Faber-Castell Aktiengesellscha, processo de reconhecimento perante
0 INPI n° 812844424, publicado na Revista de Propriedade Industrial n°® 2318 em
09/06/2015).

Disponibilidade da marca € a quarta condi¢do, pois o artigo 124, inciso XIX, da

Lei n°9.279/96 é taxativo ao afirmar:
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Art. 124. N&o séo registraveis como marca:

XIX - reprodugdo ou imitacdo, no todo ou em parte, ainda que com
acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto
ou servico idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo ou
associacdo com marca alheia.

Destaca-se que, por causa do principio da especialidade, se a marca nao € de
alto renome, ndo pode o seu titular impedir que seja registrada em outra classe de
produtos ou servigos para designa-los em segmento mercadolégico diferente.

Como quinta condicdo, ha a exigéncia legal de que a marca seja licita, como
depde o artigo 124, inciso lll, da Lei n°®9.279/96:

Art. 124. Ndo séo registraveis como marca:
Il - expressao, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrario a moral e
aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou
atente contra liberdade de consciéncia, crenca, culto religioso ou idéia e
sentimento dignos de respeito e veneracao;

N&o se admite a protecdo de sinais marcarios que atentem contra a moral, 0s
bons costumes, ofenda a honra das pessoas, ou firam a liberdade de crenca, culto
religioso e sentimentos de veneracao; pois é inadmissivel proteger um sinal marcario
contrario a lei.

Como sexta condicdo, a marca deve atender sua funcao social, devendo ser
utiizada para o desenvolvimento econdmico e social (abordado em capitulo
anterior), caducando o direito sobre a marca, se decorridos cinco anos da sua
concesséo, o uso da marca néo tiver sido iniciado no Brasil, ou se o uso da marca
tiver sido interrompido por mais de cinco anos consecutivos, ou ainda, se, N0 mesmo
prazo, a marca tiver sido usada com modificacdo que implique alteracdo de seu
carater distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

Como sétima condicdo, a marca devera atender o disposto no artigo 217 da Lei
n® 9.279/96: “Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior devera constituir e manter
procurador devidamente qualificado e domiciliado no Pais, com poderes para
representa-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citagoes”.

A ultima condicdo é a territorialidade da protecdo marcéria: a marca registrada
no INPI tem proteg&o no territorio brasileiro, devendo submeter a marca ao registro

nacional de todos os paises onde pretende atuar.
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4.3 Conceito, requisitos e tipos de marcas tradicionais protegidas no Brasil

Segundo Randazzo (1997, p. 25), na década de 60, a American Marketing
Association (AMA), definiu marca e marca registrada nos seguintes termos:

Marca é um nome, termo, sinal, simbolo ou desenho ou uma combinagao
dos mesmos, que pretende identificar os bens e servicos de um vendedor
ou grupo de vendedores e diferencia-los daqueles concorrentes. Marca
registrada é uma marca ou parte de uma marca a qual é dada protecao
legal, porque é capaz de apropriacdo exclusiva.

No Acordo TRIPS, marca foi conceituada como sendo qualquer sinal, ou
combinacgao de sinais, capaz de distinguir bens e servicos de um empreendimento
daqueles de outro empreendimento. Quando se diz qualquer sinal, isso significa que
se admitem como marca: palavras (inclusive nomes proprios), letras, numerais,
elementos figurativos e combinacdo de cores, bem como qualquer combinacao
desses sinais; e faculta-se aos paises membros (como o Brasil) a exigéncia de
distintividade visual.

Outra definicdo importante para entender o conceito de marca € a realizada

pela OMPI, a qual cita-se novamente:

Las marcas son signos distintivos que se utilizan para diferenciar productos
y servicios idénticos o similares ofrecidos por distintos productores o
proveedores de servicios. Las marcas son un tipo de propriedade y por ello
los derechos que confieren estan protegidos por la legislacién
(ORGANIZACAO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2014).

Somando-se 0s conceitos anteriores, pode-se afirmar que marca é um sinal
qgue individualiza os produtos de determinada empresa e os distingue dos produtos
de seus concorrentes, podendo ser constituida por palavras, desenhos, letras,
nameros ou embalagem, expressdo de propaganda, logotipos, simbolos, entre
outros. Entretanto, o legislador brasileiro estabeleceu, na Lei n°® 9.279/96, o conceito
juridico da marca: “Art. 122. Sao suscetiveis de registro como marca os sinais
distintivos visualmente perceptiveis, ndo compreendidos nas proibigdes legais”.

Ao interpretar o referido artigo, Tinoco Soares (1997, p. 22) explica os signos

marcarios como sendo:
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[...] o sinal gréfico figurativo ou de qualquer natureza isolado ou combinado
e que se destina a apresentacdo do produto e ou do servico ao mercado.
Por isso que deve ser distinta especial e inconfundivel.

Constituindo a marca num sinal qualquer e empregada esta palavra
genericamente subentende-se que a marca € TUDO dispensando se assim
qualquer forma enumerativa exemplificativa ou restritiva. Este sinal
comumente se apresenta de forma gréafica tendo por objeto a letra silaba
palavra conjunto de palavras, o0 nUmero ou conjunto de nimeros o risco
traco conjunto de riscos e de tragcos a sua forma figurativa ou ainda o
conjunto das primeiras com esta Ultima.

Em conformidade com as explicacbes supra, no Brasil, podem ser
considerados como marcas, portanto, 0s signos visuais que atendem aos seguintes

requisitos: distintividade, veracidade e novidade relativa.

4.3.1 Distintividade

O signo visualmente perceptivel deve exercer a funcdo de distinguir um produto
ou servico, de outro; por essa razao, o art. 124, da Lei n® 9.279/96, lista ndo serem

registraveis como marca, 0s signos com as seguintes caracteristicas:

Art. 124 -

Il - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de
suficiente forma distintiva;

IV - designagdo ou sigla de entidade ou 6rgdo publico, quando néo
requerido o registro pela prépria entidade ou érgéo publico;

V - reproducdo ou imitagdo de elemento caracteristico ou diferenciador de
titulo de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetivel de
causar confusdo ou associacdo com estes sinais distintivos;

IX - indicag@o geogréfica, sua imitagcéo suscetivel de causar confus@o ou
sinal que possa falsamente induzir indicagdo geogréfica;

X - sinal que induza a falsa indicacdo quanto a origem, procedéncia,
natureza, qualidade ou utilidade do produto ou servico a que a marca se
destina;

Xl - reprodugdo ou imitacdo de cunho oficial, regularmente adotada para
garantia de padrdo de qualquer género ou natureza,

XIl - reproducéo ou imitac&o de sinal que tenha sido registrado como marca
coletiva ou de certificagé@o por terceiro, observado o disposto no art. 154;

X1l - nome, prémio ou simbolo de evento esportivo, artistico, cultural, social,
politico, econémico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem
como a imitagdo suscetivel de criar confusé@o, salvo quando autorizados
pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

XIV - reproducédo ou imitagéo de titulo, apdlice, moeda e cédula da Unido,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territorios, dos Municipios, ou de pais;
XIX - reprodugdo ou imitacdo, no todo ou em parte, ainda que com
acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto
ou servico idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo ou
associacdo com marca alheia;

XXIIl - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o
requerente evidentemente ndo poderia desconhecer em razdo de sua
atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em territério nacional ou
em pais com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure
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reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou
servico idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo ou
associacdo com aquela marca alheia.

A exigéncia de distintividade, visa a evitar o monopélio indevido®® que a
concessdo de signo marcario de termos descritivos, comuns ou vulgares
(relacionados diretamente com os produtos ou servicos assinalados) atribuiria para o
detentor do primeiro registro da marca no INPI. Nesse sentido, colaciona-se a

seguinte jurisprudéncia:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL — APELACAO CIVEL — REGISTRO DE
MARCA CONTENDO TERMO EMPREGADO COM O FIM DE INDICAR O
TIPO E A QUALIDADE DO PRODUTO - POSSIBILIDADE DE UTILIZA(;AO
POR TODOS QUE COMERCIALIZAM PRODUTOS DO GENERO -
FINALIDADE DE IMPEDIR QUE SE PERPETUE UM MONOPOLIO DE UM
SINAL QUE DEVE SER FRANQUEADO A TODOS - INOCORRENCIA DE
VIOLA(;AO AO ART. 124, XIX DA LPI.

1- Verifica-se que as marcas da apelante que ensejaram o cancelamento da
marca da apelada em sede administrativa, sob a denominagao “CORFIX”,
foram formadas pela juncdo de dois termos: COR + FIX, sendo que o termo
COR significa: “qualquer matéria corante (pigmento, tinta, etc.) existente na
natureza ou obtida quimicamente, inclusive o branco, o preto e o cinzento” e
o termo FIX é um sufixo empregado com o fim de indicar, no presente caso,
a fixacéo do pigmento;

2- Na medida em que a empresa-apelante optou por registrar suas marcas
com as expressdes COR + FIX (CORFIX), que corresponde a um sinal que
indica o tipo e a qualidade do produto, se por um lado teve a vantagem de
trazer a idéia do tipo de produto que comercializa na mente do consumidor
(matérias “tintoriais”), também trouxe para si a possibilidade de arcar com a
convivéncia com outras marcas assemelhadas;

3 - Ambas as empresas utilizaram termos para compor suas marcas que
geralmente sdo utilizados por todos que comercializam produtos deste
género (matérias “tintoriais”): COLOR + FIX = marca “COLORFIX”, da
apelada e COR + FIX= marca “CORFIX”, da apelante, ndo sendo permitido
gue se perpetue um monopdlio de um sinal que deve ser franqueado a
todos. Inocorréncia de violagéo ao art. 124, XIX da LPI;

4- Recursos improvidos.

(TRF/22 Regido — Primeira Turma Especializada - Apelacdo Civel:
2002.51.01.523583-5 — Ac6rdao publicado no DJU de 04.03.2008 - Fls.
170/178 — Relator: DES. FED. ABEL GOMES).

A nova dinamica cultural, na qual um complexo discurso multimodal alterou a
definicdo de texto e de discurso das marcas, exigiu novas formas de distinguir os
produtos e servi¢os e a criagdo de marcas cada vez mais criativas. Cores solidas ou

a mistura de tons especificos, formas de apresentacdo, sons, imagens em

61 Considera-se monopolio indevido, pois ao proteger-se no INPI, uma marca descritiva, comum ou
vulgar, relacionada diretamente com os produtos ou servicos assinalados; haveria uma restricdo no
segmento mercadolégico, o qual dependeria de franquia para assinalar os produtos ou servigos.
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movimento, sabores ou cheiros especificos, e até slogans estdo sendo usados para

distinguir produtos e servigos das empresas, como se vera no proximo capitulo.

4.3.2 Veracidade

O signo deve ser criado com a intencao de distinguir produtos, ndo como forma

de lesar o concorrente/consumidor, razao pela qual a Lei n° 9.279/96, afirma nédo

serem registraveis como marca 0s Sinais previstos nos seguintes incisos do art. 124:

Art. 124 -

| - brasdo, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento
oficiais, publicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a
respectiva designacdao, figura ou imitacao;

IV - designagdo ou sigla de entidade ou Orgdo publico, quando néo
requerido o registro pela prépria entidade ou érgéo publico;

XIII - nome, prémio ou simbolo de evento esportivo, artistico, cultural, social,
politico, econémico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem
como a imitagdo suscetivel de criar confusédo, salvo quando autorizados
pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de familia ou patronimico e
imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou
sucessores;

XVI - pseuddnimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artistico
singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou
sucessores;

XVII - obra literaria, artistica ou cientifica, assim como os titulos que estejam
protegidos pelo direito autoral e sejam suscetiveis de causar confusdo ou
associac¢do, salvo com consentimento do autor ou titular;

XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de
terceiro.

O Codigo de Propriedade Industrial impede o registro de marca falsa (ndo

correspondendo a realidade), como forma de proteger os consumidores, conforme a

seguinte jurisprudéncia:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. APREENSAO DE
MERCADORIAS COM MARCAS FALSIFICADAS EM ALFANDEGA.
CONFLITO APARENTE DE NORMAS. CONTRABANDO. CRIME CONTRA
O REGISTRO DE MARCA. PRINCIPIO DA ESPECIALIDADE. TUTELA DO
DIREITO DO TITULAR DA MARCA. - Da simples analise das objetividades
juridicas das supostas normas conflitantes, infere-se facilmente o carater
especial do crime contra registro de marca em relacdo ao contrabando, pois
além de existir equivaléncia entre o nucleo normativo - importar -, a
mercadoria que ostenta marca falsificada, sem sombra de divida, é espécie
do género mercadoria proibida. - Ao contrario do que ocorre em relacdo a
consuncao, onde o crime menos grave é sempre absorvido pelo mais grave,
na aplicacdo do principio da especialidade €é indiferente se a norma especial
€ mais, ou menos, grave que a geral. - Se, com o ato de apreensdo de
pecas sobressalentes para motocicletas pela alfandega, pretendeu-se
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resguardar o direito do titular do direito de marca, em cumprimento ao
Decreto n°® 4.543/02, e constando nos autos da acéo penal por crime de
contrabando apenas laudos técnicos que atestam a falsidade das marcas
das pecas e seus respectivos precos de mercado, inexistindo, portanto,
comprovacdo de que sejam imprOprias para a comercializacdo ou
representam risco concreto a sadde e a seguranca do usuario final, devera
o importador responder pelo delito do art. 190, I, da Lei n°® 9.279/96, n/f do
art. 383 do CP, e nado pelo do art. 334 do CP. - Recurso a que se da parcial
provimento para que sejam os autos remetidos ao Juizado Especial Criminal
Estadual, 6rgéo jurisdicional competente para julgar a acéo penal por crime
do art. 190, I, da Lei n°® 9.279/96. (TRF/2% Regido — Primeira Turma
Especializada - Recurso em Sentido Estrito 2002.50.01.000374-9 — Acérdédo
publicado no DJU de 11.03.2008 - Relatora: Des. Maria Helena Cisne).

Nesse caso, o recorrido tentou introduzir no Pais pecas falsas de motocicletas,
pelo Porto de Vitéria/ES, e 0 juiz a quo declarou, de oficio, estar extinta a
punibilidade do Recorrido, em razdo da prescricdo da pretensdo punitiva, n/f do art.
107, IV c/c 109, VI, do CP. O recurso foi parcialmente provido, determinando a
desembargadora que os autos fossem remetidos ao Juizado Especial Criminal
Estadual (6rgdo jurisdicional competente para julgar a agdo penal por crime do art.
190, I, da Lei n°® 9.279/96), eis que a importacdo dessas pecas € proibida, a teor da
norma contida no art. 190, I, da Lei n° 9.279/96, a qual prevé que comete crime
contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expde a venda,
oculta ou tem em estoque produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou

imitada, de outrem, no todo ou em parte.

4.3.3 Novidade relativa

A marca deve ter/usar um sinal original, que apresente um carater de novidade
em relacdo a outras ja existentes no mercado, os signos devem ser distintos entre si,
para impedir confusdo quanto ao fornecedor de produtos/servicos, razao pela qual o
art. 124 da Lei n° 9.279/96, afirma ndo ser registravel como marca o disposto nos

seguintes incisos:

Art. 124 -

VI - sinal de carater genérico, necessario, comum, vulgar ou simplesmente
descritivo, quando tiver relacdo com o produto ou servico a distinguir, ou
aquele empregado comumente para designar uma caracteristica do produto
ou servico, quanto a natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e
época de producgdo ou de prestacao do servico, salvo quando revestidos de
suficiente forma distintiva,;

VIII - cores e suas denominacgdes, salvo se dispostas ou combinadas de
modo peculiar e distintivo;
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XVIII - termo técnico usado na industria, na ciéncia e na arte, que tenha
relagdo com o produto ou servico a distinguir;

XX - dualidade de marcas de um sé titular para 0 mesmo produto ou
servico, salvo quando, no caso de marcas de mesma nhatureza, se
revestirem de suficiente forma distintiva;

XXI - a forma necessaria, comum ou vulgar do produto ou de
acondicionamento, ou, ainda, aquela que nédo possa ser dissociada de efeito
técnico.

N&o ha novidade relativa quando uma marca € destituida de arbitrariedade em
virtude de ser o sinal necessario (designacdo do objeto em virtude de sua funcéo,
eX.. mangueira), genérico (define a categoria, espécie ou o0 género ao qual o objeto
pertence, ex.: jogo para baralho) ou essencialmente descritivo do produto ou servigo
que pretende marcar (descreve 0 objeto na sua composicdo, propriedades ou
qualidades, ex.: vassoura de palha).

Observa-se que o sinal marcario ndo precisa ser inédito, mas deve ser original
ao ponto de se revestir de suficiente forma distintiva. Dessa forma, denominacdes
genéricas (como por exemplo, "PUNCH"2, para identificar produtos da classe NCL
(8) 25%%) ndo sdo passiveis de protecdo marcaria, pois sua denominagdo constitui
termo de utilizacdo comum e vulgar®*, designativos do servico e/ou do produto que
se pretende assinalar (seu género, espécie, natureza, nacionalidade, destino, peso,
valor, qualidade, etc.). Por isso, a exigéncia de que os termos empregados como
signos marcarios sejam impregnados de criatividade e capazes de produzir um
sentido préprio (arbitrario) entre o signo e sua significacao.

Outro caso que demonstra como esse requisito € interpretado juridicamente

tegiversa sobre as listras da marca Adidas, a saber:

APELACAO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL — COLIDENCIA ENTRE
MARCAS FIGURATIVAS CONSTITUIDAS POR LISTRAS QUE SE

62 Tradugdo literal: soco.

63 Agasalhos para as maos; anaguas; artigos de malha [vestuario]; aventais; bandanas; bermudas;
blazers; boas; boinas; bonés; botas; cachecdis; calcados; calcas; calcinhas; cal¢cdes de banho;
camisas; camisetas; capotes; capuzes; casacos; ceroulas; colarinhos; coletes; combinacgdo; corpetes;
cuecas; cueiros de matérias téxteis para bebés; enxovais para bebés; espartilhos; fraldas de tecido;
galochas; gaspeas para sapatos; gorros; gravatas; guarda-pé; jaquetas; lencos de pescoco; ligas de
meias de homem; lingeries; luvas; macacdes; malhas [vestuario]; mantilhas; meias; meias calgas;
palas de camisas; paletos; palmilhas; pantufas; pelerines; peles [vestudrio]; penhoares; pijamas;
polainas; puldveres; punhos de camisas; robes; roupas de baixo; roupas de banho; roupas de couro;
roupas de fantasia; roupas de praia; roupas; roupas destinadas ao vestuario e para a pratica de
esportes; roupas intimas; roupdes; saias; saltos e solas de sapato; sandalias; sapatos; sobretudos;
suéteres; sungas; suspensorios; sutids; ternos; trajes; tunicas; vestuario para automobilista, ciclista,
macacfes esportivos e de ginastica; vestuario, incluido nesta classe; véus; xales.

64 Para Soares (1981, p. 170): “[...] VULGAR é a denominacdo que se incorporou a linguagem do
povo sem indicar essencialmente o produto”.
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DISTINGUEM EM QUANTIDADE E POSICIONAMENTO - SINAL DE USO
COMUM - RECURSO IMPROVIDO.

I — A controvérsia gira em torno de marcas inteiramente figurativas,
consubstanciadas em listras que se distinguem somente em quantidade e
posicionamento. As da apelante com 03 (trés) listras nas posicdes vertical,
horizontal e diagonal. E as da Apelada com 02 (duas) e 04 (quatro) listras,
posicionadas diagonalmente.

Il - Em que pese a subjetividade do tema, que avulta quando se esta diante
de marcas inteiramente figurativas, capazes de nos remeter a significados
reconditos e inesperados, os julgamentos desta Corte e dos demais
Tribunais tém sido no sentido de admitir a convivéncia pacifica entre signos
de uso comum e sem distintividade, uma vez que o sistema marcario ndo
admite apropriacdo do carater exclusivo dessa espécie de sinal.

Il — Nao ha duvida que a marca ‘ADIDAS’ ficou notoriamente conhecida por
fazer uso frequente de trés listras, sobrepostas nas costuras das laterais de
agasalhos, calcas e demais pecas de vestuario esportivo, cumprindo, pois,
estabelecer a distingao entre “Moda” (fendbmeno social) - e “Marca”
(designativa de produto) — uma vez que a primeira ndo encontra tutela a luz
do sistema reitor da propriedade intelectual. Especialmente, em se tratando
de mercado de vestuario e seus acessorios, em que € muito comum
invocar-se uma marca para designar um estilo, tal como acontece com 0s
famosos tailleurs, estilo ‘CHANEL’, camisas polo, estilo ‘LACOSTE’ e
sanddlias de dedo, estilo ‘HAVAIANAS’, e tantos outros bens de consumo,
sem que isso acarrete qualquer tipo de lesdo ou usurpagdo de direito de
terceiros.

IV — Vé-se, pois, que a notoriedade resultante do famoso slogan “a marca
das trés listras” ndo decorre das marcas em si - ou seja, daquelas que o
consumidor verdadeiramente identifica como ‘ADIDAS’, constituidas, uma,
por um desenho de trés folhas cortadas por trés listras horizontais e, a
outra, pela figura de um triangulo composto por trés listras em diagonal
decrescente para a direita - mas, de um “estilo” que a apelante, sabiamente,
imprimiu aos seus produtos, traduzido num simples detalhe de acabamento,
inserto nas pecas de vestuario de seu portfélio.

V - Detalhe que, ao contrdrio do que alguns possam pensar, nunca se
traduziu em novidade oriunda de marca, tendo sempre sido utilizado, desde
o advento da industria téxtil, como classico acabamento de roupas e
uniformes militares e esportivos.

VI - Entendimento em contrario, chegar-se-ia a conclusdo de que qualquer
peca de vestuario com o mesmo acabamento (listras laterais - tdo comum
em uniformes militares e escolares) acarretaria lesdo ao direito marcario da
apelante, hip6tese que se traduz em verdadeiro absurdo, confundindo-se
marca com design de roupa, com apropriacdo indevida da segunda.

VIl — Assim, a semelhanca do que ocorre com expressdes de uso
corriqueiro, figuragdo consubstanciada em listras, por se traduzir em design
de uso comum, ndo pode ser apropriada como marca, em carater exclusivo,
impondo-se a convivéncia pacifica entre os signos objeto da controvérsia.
Ressalvando-se, por 6bvio, as hipéteses de tragados estilizados, de cunho
nitidamente criativo e original, ndo sendo esse 0 caso dos autos.

VIII - Apelagdo que se nega provimento. (TRF/22% Regido - Apelacao Civel ¢/
RESP n° 1999.02.01.039235-2 - Acérddo publicado no DJU de 07/05/2008.
Relator: Des. Fernando Marques).

Nesse caso, a discussao recaiu sobre a possibilidade, ou ndo, da protecao
marcaria para as listras padronizadas da Adidas. A decisédo foi que o elemento listras

(que é um tracado de uso corriqueiro/comum — adornando uniformes e roupas) nao
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€ passivel de apropriacdo exclusiva por sua natureza comum/vulgar, a qual néo
apresenta novidade.

Considerando-se 0s requisitos acima descritos, percebe-se que as politicas
publicas de protecdo aos Direitos Intelectuais, no que tange as marcas, somente
admitem os sinais visualmente perceptiveis, distintos, verdadeiros e que apresentem
novidade relativa para caracterizar marcas protegidas por lei, apesar da existéncia
fatica de outras formas marcérias (olfativas, sonoras e gustativas), distinguindo-se as
marcas de acordo com:

a) Natureza das marcas:

Tabela 7 - Natureza das marcas

Natureza das . Exemplos
A que se aplica
marcas

Servico Distinguir servi¢os de outros idénticos, Marca: Azul Linhas Aéreas
semelhantes ou afins. Processo INPI n° 813767903

Produto Distinguir produtos de outros Marca: Boticario
idénticos, semelhantes ou afins. Processo INPI n° 825546710

Coletiva Identificar produtos ou servigos Marca: Cooperativa Agropecuaria &
provenientes de membros de um Industrial — Cotrijui
determinado grupo ou entidade Processo INPI n° 003518213

Certificacdo Atestar a conformidade de produtos Marca: Associacdo Brasileira de
ou servicos a determinadas normas ou Normas Técnicas
especificacdes técnicas Processo INPI n° 811317579

Fonte: A autora.

b) Apresentacédo das marcas:

Tabela 8 - Apresentacdo das marcas

Apresentacéo A que se aplica Exemplos
Nominativa Sinal constituido apenas por palavras, Marca: Rio 2016
ou combinagéo de letras e/ou Processo INPI n° 822460670
algarismos, sem apresentacéo
fantasiosa
Mista Sinal que combina elementos Marca: Rio 2016
nominativos e figurativos Processo INPI n° 903260255
Figurativa Sinal constituido por desenho, imagem, Marca: Rio 2016
formas fantasiosas em geral Processo INPI ainda ndo disponivel
Tridimensional Sinal constituido pela forma plastica Marca: Rio 2016
distintiva e necessariamente incomum Processo INPI n° 909624909
do produto

Fonte: A autora.
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A definicdo da Marca, conforme a Lei de Propriedade Industrial, compreende
0s sinais licitos, disponiveis, distintivos, visualmente perceptiveis, podendo se
constituir de elementos tridimensionais (exemplo: “Garrafa Contour”, embalagem de
vidro de 237ml da Coca-Cola), nhominativos (exemplo: a marca google), figurativos
(exemplo: macad mordida estilizada da Apple) ou mista (exemplo: palavra
“Montblanc” e circulo contendo uma estrela simbolizando o pico do Mont Blanc, com
seus seis vales).

De acordo com Mas Fernandes e Kreutz (2009), a ruptura do padrdo moderno
de consumo (espaco-temporal) fez com que as marcas superassem o logotipo,
construindo, na mente dos consumidores, uma nova imagem-conceito tanto
simbdlica quanto econémica catalizadora de um discurso/mensagem. Para maior
adequacdo a nova realidade marcaria, a perspectiva juridica deveria considerar as

diversas fungdes/dimensdes conceituais da marca, a saber:

Tabela 9 - Fun¢gbes/dimensdes conceituais da marca

Funcéo Dirigida para Referéncia
Identificacdo O mercado Marca € nome e/ou simbolo distintivo que serve para
identificar os produtos e servigos de um fornecedor e
distancia-los dos produtos e ou servicos dos
concorrentes (AMA, 1985).
Diferenciacao A concorréncia Num universo caracterizado pela semelhanca de
produtos, pela globalizagdo dos mercados e da
comunicacao, a marca serve para singularizar a
oferta.
Posicionamento Os produtos O posicionamento da marca gera situacdes
competitivas, apliando o desenvolvimento dos
negécios da empresa (Aaker, 1991, 1996;
Rubenstein, 1996).
Promessa Aos consumidores A marca representa uma promessa de performance,
status ou estabilidade (Kapferer, 1991; De
Chernatony, 1993).
Valor Empresa e Estabelece oferta diferenciada; incrementa o
consumidores marketing; facilita 0 acesso ao mercado; representa
esforgo de inovacéo; garante fluxo de caixa
adicional; barra a entrada de concorrentes; fortalece
a cultura da empresa (Serra; Gonzalez, 1998).

Estratégia Empresa e Ao conferir um sentido Unico ao produto, a marca
consumidores evita copia de seus elementos intangiveis, como
valores, personalidade... (Egan; Guilding, 1994;
Pinho, 1996).
Meméria Marca O poder e o propdsito de uma marca (identidade

visual) é trazer a nossa mente um jogo de
associacdes positivas para um determinado
empreendimento. (Captiman, 1976).
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Futuro Produtos A marca reflete o futuro dos produtos num continuo
processo de evolucdo. (Kapferer, 1991; Bassat,
1999).

Imagem Empresa e produtos | A marca é fonte da imagem da empresa/produtos, €

através dela que os consumidores Iéem as
informacdes e criam sua prépria percepgdo dos
objetos. (Egan; Guilding, 1994).

Fonte: Ruéo (2006).

Considerar as dimensdes conceituais da marca significa se adequar ao novo
padrdo de consumo, a cultura da mudanca de paradigmas, reconhecer a mutagcao
do significado simbdlico e econémico da marca. Segundo Thompson (1995), para
uma marca fazer sentido, ela depende de quatro dimensdes: espaco-temporal
(podendo ser reproduzida em diferentes contextos, tanto temporais quanto
espaciais, diferentes do contexto original de sua produc¢do); interagdo entre 0s
consumidores; instituicdes sociais e, meios técnicos de producao/ transmissao dos
signos marcérios (tornando os individuos capazes de agir/interagir a distancia —
controlando o espaco, o tempo e o contetdo simbdlico).

Deve-se admitir que as func¢des dos signos marcérios precisam ser percebidas
pelo publico ao qual se destina, na complexidade dos elementos que compde a
referéncia desses signos. O consumidor, por exemplo, reconhece a sua identificacéo
(tradicional/ ndo tradicional) e acredita na promessa que a marca faz da performance
de seus produtos e servigos, razao pela qual adquire o seu produto em detrimento
do produto da concorrente. Percebe-se que, além de servir de elo entre os produtos
e seus consumidores, 0s signos marcarios agregam valores a sua imagem, que
podem ser positivos ou negativos, dependendo da experiéncia do consumidor. Batey
(2010, p. 189-190) explica que:

O significado de uma marca é estabelecido a partir de como ela é vista pelo
publico em nivel consciente e de como ela age no nivel semi ou
subconsciente [...]. A expressao se refere as caracteristicas semanticas ou
simbdlicas de uma marca a soma dos elementos conscientes e
subconscientes fundamentais que comp®de sua representacdo mental para o
consumidor. Seu significado define e é definido pelo territdrio em que o
significado gerado pelas diversas associacfes a marca corresponde as
necessidades e as aspira¢des do consumidor.

O sinal aposto pelos empresarios, nos produtos, se convertem, portanto, em

marca quando o consumidor reconhece o sinal e o relaciona com a origem dos
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produtos (ha uma unido entre sinal tradicional/ndo tradicional e signo e entre o signo

marcério e o produto na mente dos consumidores), Holt (2005, p. 19) observa que:

Embora ja tenha um nome, um logotipo de uma marca registrada, uma
embalagem caracteristica e, talvez, outros tracos formais préprios —
aspectos que identificamos, intuitivamente, com a marca — a marca em Si,
ainda nao existe de fato. Nomes logotipos e desenhos constituem os sinais
materiais da marca. Todavia, como o produto ndo tem uma histéria, esses
sinais séo vazios. Nao encerram significado.

Nesse sentido, € possivel afirmar que a marca ndo se esgota na forma de
exteriorizacdo dos sinais apostos nos produtos de uma determinada empresa
(identificador/diferenciador), mas esses sinais servem como meio para a emisséo de
uma mensagem a ser decodificada pelo consumidor, que o traduzir4d em geracao de
significado.

Em virtude da marca servir como um meio para a emissado de uma mensagem,
a internacionalizagdo comercial e o0 aumento da concorréncia fizeram com que
muitas marcas nao seguissem os padrbes simbolicos tradicionais, estabelecidos na
Lei de Propriedade Industrial, empregando inovac¢des tecnoldgicas para se distinguir
por meio dos sentidos olfativo, gustativo, tactil e sonoro. Essas inovacfes levaram

ao surgimento das marcas nao tradicionais, como se vera no proximo capitulo.

4.4 Limites do INPI

O sistema juridico brasileiro regulamenta a atuacéo do INPI, impondo limites ao
exercicio dos seus atos, bem como, impde limites para a representacao
comunicacional da marca (enquanto elemento simbdlico), para fins de registro, de

acordo com o diagndstico feito abaixo.

4.4.1 Natureza e finalidade do instituto

Quando da criagdo do INPI, na década de 1970, sua natureza (vide capitulo
gue trata sobre a gestédo dos direitos intelectuais) e finalidade estavam dispostas nos
artigos 1° e 2° da Lei n° 5.648/70, tendo esta sido alterada pelo artigo 240 da Lei n°
9.279/96, o qual revogou o artigo 1° e alterou a redacéo do 2°:
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Art. 2° O INPI tem por finalidade principal executar, no &mbito nacional, as
normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua funcéo
social, econdmica, juridica e técnica, bem como pronunciar-se quanto a
conveniéncia de assinatura, ratificacdo e denuncia de convencdes, tratados,
convénios e acordos sobre propriedade industrial.

Descortinada a sua principal finalidade, de executar as normas regulatérias da
propriedade industrial (analisando e concedendo os pedidos de patente, desenhos
industriais, marcas, e indicacbes geograficas que atendam as exigéncias legais),
dentro do territorio nacional e de se pronunciar sobre a conveniéncia da assinatura
de tratados/acordos sobre a matéria, pergunta-se: Que outras finalidades o INPI
tem? Em 2013 essa pergunta foi respondida através da Portaria n® 149, de 15 de
maio de 2013, do Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior, que

definiu a sua natureza juridica e ampliou as finalidades ja previstas, a saber:

Art. 1° O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, Autarquia
Federal criada pela Lei n® 5.648, de 11 de dezembro de 1970, vinculada ao
Ministério do Desenvolvimento, Inddstria e Comércio Exterior, com sede e
foro no Distrito Federal, tem por finalidade principal executar, no ambito
nacional, as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a
sua funcéo social, econdmica, juridica e técnica, bem como pronunciar-se
guanto a conveniéncia de assinatura, ratificacdo e denincia de convencgoes,
tratados, convénios e acordos sobre propriedade industrial, conforme a
legislagéo em vigor, e especificamente:

| - registrar os contratos que impliquem transferéncia de tecnologia,
contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relacdo a
terceiros;

Il - registrar os programas de computador de acordo com a legislagdo em
vigor;

Il - desenvolver acdes objetivando promover a disseminacéo da cultura da
propriedade industrial; e

IV - cadastrar os agentes da propriedade industrial para fins de regular esta
atividade, no que concerne a representatividade perante o INPI.

Confirmou-se a finalidade principal de executar, no ambito nacional, as normas
regulatérias da propriedade industrial (tendo em vista a sua fungcdo social,
econdmica, juridica e técnica), bem como pronunciar-se quanto a conveniéncia de
assinatura, ratificacdo e denuncia de convencdes, registro de contratos de
transferéncia de tecnologia, registro de programas de computador, cadastrar/
regulamentar as atividades dos agentes, além de disseminar o sistema brasileiro dos
direitos de propriedade industrial.

Em razéo das finalidades propostas na Portaria n°® 149, de 15 de maio de 2013,

do Ministério do Desenvolvimento, Indastria e Comércio Exterior, afirma-se que o
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INPI pode atuar como assistente, nos termos do art. 50 do Cadigo de Processo Civil,

Nnos processos que envolvam propriedade industrial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. LEI DE PATENTES E MARCAS. ASSISTENCIA.
COMPETENCIA. JUSTICA FEDERAL.

1. Nos processos que envolvem propriedade intelectual, houve uma ligeira
mas significativa derrogacdo dos principios relativos ao instituto da
assisténcia processual: ela, que é facultativa, nos termos do art. 50 do
Cdédigo de Processo Civil, passou a ser obrigatéria, em se tratando de
causas envolvendo marcas e patentes. Além disso, o interesse juridico &
presumido, também, por forga da Lei n. 9.279/96.

[...]

3. A nova lei de Patentes e Marcas (art. 175, por exemplo), acolhendo o que
ja era tradicdo em nosso direito, estabeleceu expressamente que, se néo for
parte, o INPI intervird obrigatoriamente como assistente de uma das partes
nas acdes envolvendo registros e anotagcbes de sua competéncia
administrativa, cabendo-lhe a escolha sobre qual das partes prestara

assisténcia.
4. Agravo de instrumento improvido.
(TRF/4* Regido — Quarta Turma - Agravo de instrumento:

1999.04.01.013433-1—- Acoérdao publicado no DJU de 06.12.1999 - Fls.
67/68 — Relator: Des. Fed. José Luiz B. Germano da Silva).

Por forca do que determinam os artigos 5765, 118%6 e 175%7 da Lei n°® 9.279/96,
sempre que for ajuizada uma acdo de nulidade (de patente, marca ou desenho
industrial), o INPI deve intervir no processo, o0 qual correra, por conta dessa
intervencao, na Justica Federal, devendo agir no processo nao no interesse de uma
das partes, mas como guardido dos direitos da propriedade industrial em prol do
bem comum.

Também poderé atuar como amicus curiae, de acordo com a Lei n® 9.868/99,
que dispde no § 2°, do artigo 7°: “Art. 7°[...] §2° O relator, considerando a relevancia
da matéria e a representatividade dos postulantes, podera, por despacho irrecorrivel,
admitir, observado o prazo fixado no paragrafo anterior, a manifestacdo de outros
orgaos ou entidades”.

Dessa forma, em face da previsao legal acima transcrita, em sendo o INPI uma
autarquia que detém a representatividade (tendo em vista ser, no ambito nacional,

responsavel pelas normas regulatérias da propriedade industrial) e o interesse

65 Art. 57. A acdo de nulidade de patente sera ajuizada no foro da Justica Federal e o INPI, quando
nao for autor, intervira no feito.
66 Art. 118. Aplicam-se a acdo de nulidade de registro de desenho industrial, no que couber, as
disposi¢des dos arts. 56 e 57.
67 Art. 175. A acdo de nulidade do registro sera ajuizada no foro da justica federal e o INPI, quando
ndo for autor, intervira no feito.
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juridico a justificar a sua participacdo no debate do qual ndo é parte, pode ser

chamado a atuar como amicus curiae:

Trata-se, pois, aqui, também, de mais um caso em que o INPI intervira na
gualidade de amicus curiae para a tutela de interesses e direitos
institucionais, para a tutela de interesses e direitos que extrapolam, que
transcendem, os interesses tipicos das partes e que estéo fora do alcance e
da tutela delas. Cabe ao INPI tutela-los administrativamente, e, se for o
caso, em juizo (BUENO, 2006, p. 303).

Agindo como amicus curiae, o INPI devera instruir o processo, propiciando,

outrossim, ao Magistrado melhor compreensao sobre a matéria.

4.4.2 Competéncia do INPI, em matéria de marca

A competéncia do INPI estd atrelada a Lei n° 9.279/96, que, conforme dito
antes, regula direitos e obrigacfes relativos a propriedade industrial e prevé que a
protecdo dos direitos relativos a propriedade industrial, considerado o seu interesse
social e o desenvolvimento tecnolégico e econémico do Pais, efetua-se mediante:
concessao de patentes de invencao e de modelo de utilidade; concesséo de registro
de desenho industrial; concessdo de registro de marca; repressdo as falsas
indicagBes geograficas; e represséo a concorréncia desleal.

Referida lei, prevé, também que as classificacdes relativas as matérias de
patentes de invento e modelo de utilidade, concessao de desenhos industriais e
marcas sejam estabelecidas pelo INPI, quando nao fixadas em tratado ou acordo
internacional em vigor no Brasil.

Para a execucéo eficiente de suas competéncias, a Portaria n® 149, de 15 de
maio de 2013, do Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior, no
seu artigo 2°, estruturou organizacionalmente o INPI, criando, como um dos 6rgaos

especificos singulares, a Diretoria de Marcas (DIRMA) a qual é composta por:

3.1. Servico de Estudos e Projetos Especiais - Sepes
3.2. Coordenacéo-Geral de Marcas | - CGMAR |
3.2.1. Divisdo de Marcas | - Dimar |

3.2.2. Divisao de Marcas Il - Dimar Il

3.2.3. Divisdo de Marcas Il - Dimar Il

3.2.4. Divisao de Marcas IV - Dimar IV

3.3. Coordenacdo-Geral de Marcas Il - CGMAR I
3.3.1. Divisdo de Marcas V - Dimar V

3.3.2. Divisao de Marcas VI - Dimar VI
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3.3.3. Diviséo de Marcas VIl - Dimar VI

3.3.4. Divisdo de Marcas VIl - Dimar VIII

3.4. Coordenacéao de Apoio de Marcas | - Camar |

3.4.1. Divisao de Transferéncia, Alteracao e Prorrogacéo - Ditap
3.4.2. Servico de Controle de Documentos de Marcas - Sedom
3.4.3. Servico de Expedicéo de Certificados - Secer

3.5. Coordenacéao de Apoio de Marcas Il - Camar Il

3.5.1. Diviséo de Exame Formal - Difor

3.5.2. Servigo de Orientacdo ao Usuario de Marcas - Somar

3.5.3. Servico de Arquivo e Gestdo Documental de Marcas — Saged.

Como prevé o artigo 3°, § 1°, da Portaria supramencionada, o INPI é dirigido
por um Presidente e um Vice-Presidente; as Diretorias por Diretores, os quais,
enguanto cargos em comissao, serdo providos na forma da legislacédo vigente e em
respeito a Constituicao:

Art. 37 CF.

V - as funcdes de confianca, exercidas exclusivamente por servidores
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissdo, a serem preenchidos
por servidores de carreira nos casos, condi¢cdes e percentuais minimos

previstos em lei, destinam-se apenas as atribuicdes de direcdo, chefia e
assessoramento.

A Lei n® 8.112, de 11 de dezembro de 1990, institui o Regime Juridico dos
Servidores Publicos Civis da Unido, das autarquias, inclusive as em regime especial.
Estabelece que o provimento dos cargos publicos (incluindo os cargos em comissao)

decorre de ato de nomeacéao realizada pela autoridade competente de cada Poder:

Art. 92 A nomeacéo far-se-a:

Il - em comissdo, inclusive na condicdo de interino, para cargos de
confianca vagos.

Paragrafo Unico. O servidor ocupante de cargo em comissdo ou de natureza
especial podera ser nomeado para ter exercicio, interinamente, em outro
cargo de confianca, sem prejuizo das atribuigcbes do que atualmente ocupa,
hipétese em que deverd optar pela remuneracdo de um deles durante o
periodo da interinidade.

Apds a nomeacdao, e preenchendo os requisitos do artigo 52 da Lei n°® 8.112, de
11 de dezembro de 1990 — ter nacionalidade brasileira; estar no gozo dos direitos
politicos; estar quites com as obrigagbes militares e eleitorais; ter o nivel de
escolaridade exigido para o exercicio do cargo; ter a idade minima de 18 anos, a
aptidao fisica e mental —, o candidato sera considerado apto para a posse e para a
investidura no cargo.

Compete a Diretoria de Marcas (DIRMA), nos termos do artigo 124 da Portaria:

analisar e decidir acerca de registros de marca, na forma da Lei n® 9.279, de 14 de
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maio de 1996, de modo alinhado as diretrizes de politica industrial e tecnoldgica
aprovadas pelo Governo Federal; participar das atividades articuladas entre o INPI e
outros Orgaos, empresas e entidades com vistas a maior participacédo de brasileiros
nos sistemas de protecdo da propriedade intelectual; avaliar tecnicamente as
propostas de novas agles cooperativas, acordos e tratados referentes a marcas;
coordenar, supervisionar, acompanhar e promover a aplicacdo de acoes
cooperativas, acordos e tratados internacionais que digam respeito a marcas; propor
o aperfeicoamento das praticas e desenvolver padrdes operacionais para analise e
concessdo de marcas; elaborar e manter atualizadas as diretrizes de exame técnico,
alinhadas as diretrizes de politica industrial e tecnolégica aprovadas pelo Governo
Federal; coordenar, supervisionar, acompanhar e promover a aplicacdo das normas
referentes as atividades da Diretoria; e acompanhar e fiscalizar a execucdo de
convénios, termos de cooperacdo, acordos de cooperacdo técnica, contratos de
repasse, projetos e quaisquer instrumentos de transferéncia; analisar e avaliar a
prestacdo de contas parcial e/ou total e emitir parecer técnico e financeiro,
encaminhando-o para aprovacao do ordenador de despesas.

Para cumprir o disposto no artigo 37 da Constituicdo Federal de 1988, sobre o
atendimento aos principios de legalidade - previstos na Constituicdo Federal, em
seus Art. 59, inciso II; art. 37, caput e art. 84, inciso IV; principio da impessoalidade -
previsto na Constituicdo Federal, em seu Art. 5°, caput: “todos sao iguais perante a
lei [...]"; principio da moralidade - explicado por Gasparini (2003, p. 9) “0 ato e a
atividade da Administracdo Publica devem obedecer ndo s6 a lei, mas a prépria
moral, porque nem tudo que € legal é honesto”; principio da publicidade -
preceituado no Art. 5°, XXXIIl, da Constituicdo Federal de 1988; e principio da
eficiéncia - explicado por Di Pietro (2002, p. 83) sob dois aspectos, sendo o primeiro:
“[...] em relagdo ao modo de atuagdo do agente publico, do qual se espera o melhor
desempenho possivel de suas atribui¢des, para lograr os melhores resultados”; e o
segundo aspecto: ‘em relacdo ao modo de organizar, estruturar, disciplinar a
Administracdo Pudblica, também com o mesmo objetivo de alcancar os melhores
resultados na prestacédo do servico publico” (DI PIETRO, 2002, p. 83), a Portaria n°
149, de 15 de maio de 2013, do Ministério do Desenvolvimento, Industria e
Comeércio Exterior atribuiu aos setores (subordinados a DIRMA) as competéncias

previstas na Tabela 10.
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Setor

Competéncia

Previsao

Servigo de
Estudos e Projetos
Especiais

| - identificar e propor novas oportunidades no ambito da
Propriedade Industrial, com vistas ao aperfeicoamento das
atividades da Diretoria de Marcas;

Il - identificar, propor e monitorar a¢gfes, estudos e projetos de
interesse do INPI em matéria de marcas; e

[l - monitorar cronogramas, metas e resultados alcangados
pelas atividades e projetos em desenvolvimento na Diretoria
de Marcas.

Art. 125

A Coordenagcao-
Geral de Marcas | e
I

| — coordenar e supervisionar o exame técnico dos pedidos de
registro de marcas na Coordenacdo-Geral e nas suas
unidades subordinadas;

Il - planejar, coordenar e executar o aperfeicoamento das
diretrizes de analise e dos procedimentos de exame de
marcas;

Il - avaliar tecnicamente e coordenar a aplicacdo de projetos,
acordos e tratados no ambito da propriedade industrial,

IV - subsidiar a participagcdo da Diretoria de Marcas nas
atividades de promoc¢éo do registro de marca, em conjunto
com outros 6rgaos, empresas e entidades;

V - coordenar estudos e fornecer informag¢des de carater
técnico sobre a legislagdo vigente de propriedade industrial,
incluindo tratados, acordos e outros instrumentos
internacionais congéneres sobre a matéria, bem como acerca
das propostas de atos legais, nacionais ou internacionais,
sobre a matéria, participando de grupos, comissGes ou
eventos, de tomar parte o INPI, com a finalidade de: a) propor
normas e diretrizes internas ao Presidente do INPI para a
aplicacdo e observancia da legislacdo vigente no d&mbito dos
processos de outorga de direitos de propriedade industrial,

b) fornecer subsidios técnicos ao pronunciamento do
Presidente do INPI perante o Ministério do Desenvolvimento,
Industria e Comércio Exterior, em consultas relativas a marcas;
e

c¢) fornecer subsidios técnicos ao pronunciamento do INPI ou
do Governo brasileiro em quaisquer foros internos ou externos
de discusséo sobre propriedade industrial.

VI - coordenar e supervisionar a instru¢éo técnica das acdes
judiciais e de outras solicitacdes oficiais de informacéo
referentes a marcas.

Art. 126

Divisdes de
Marcas das
Coordenacfdes-
Gerais de Marcas |
ell

| — proceder ao exame técnico dos pedidos de registro de
marca, de acordo com a legislacdo e os procedimentos em
vigor;

Il - instruir tecnicamente, quando solicitada, ac8es judiciais e
outras demandas oficiais referentes a marcas;

Il - participar de estudos para a aplicacéo de projetos, acordos
e tratados que digam respeito a matéria de sua competéncia e
dos estudos de aperfeicoamento das diretrizes de analise e
procedimentos de exame de marcas:

a) propor normas e diretrizes internas ao Presidente do INPI
para a aplicagdo e observancia da legislacdo vigente no

Art. 127
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ambito dos processos de outorga de direitos de propriedade
industrial;

b) fornecer subsidios técnicos ao pronunciamento do
Presidente do INPI perante o Ministério do Desenvolvimento,
IndUstria e Comércio Exterior, em consultas relativas a marcas;
e

c) fornecer subsidios técnicos ao pronunciamento do INPI ou
do Governo brasileiro em quaisquer foros internos ou externos
de discusséo sobre propriedade industrial.

VI - coordenar e supervisionar a instrucéo técnica das acdes
judiciais e de outras solicitacdes oficiais de informacao
referentes a marcas.

Coordenacdo de
Apoio de Marcas |

| - planejar, coordenar e executar o aperfeicoamento dos
procedimentos administrativos relacionados as competéncias
de suas unidades subordinadas;

Il - coordenar e supervisionar o exame e a triagem das
peticbes de marcas na Coordenacdo de Apoio de Marcas | e
suas unidades subordinadas;

Il - coordenar e supervisionar a atualizagdo de dados
bibliograficos de pedidos e registros de marcas; e

IV - coordenar e supervisionar a instrugdo técnica das acgfes
judiciais e de outras solicitacbes oficiais de informacao
referentes as competéncias de suas unidades subordinadas.

Art. 128

Diviséo de
Transferéncia,
Alteracéo e
Prorrogacéo

| - proceder ao exame das peticbes de anotacdo de
transferéncia de titularidade, de alteragcdo de nome, sede ou
endereco e de prorrogacdo de registro, além de outras
peticbes correlatas;

Il - propor a extingdo de registros, por descumprimento de
disposi¢cBes legais inerentes a sua area de atuacao;

lIl - promover a anotacdo de qualquer limitagdo ou dnus que
recaia sobre pedido ou registro de marca,

IV - propor o arquivamento de oficio de pedidos e o
cancelamento de oficio de registros de marca, por
descumprimento de disposicdes legais inerentes a sua area de
atuacao; e

V - instruir tecnicamente, quando solicitado, a¢bes judiciais e
outras solicitagBes oficiais de informacédo referentes a marcas
no ambito das suas competéncias especificas.

Art. 129

Servigo de
Controle de
Documentos de
Marcas

| - proceder ao exame de conformidade das peticbes de
marcas;

Il - proceder a triagem e a distribuigdo de peticdes e demais
documentos para as unidades competentes da Diretoria;

Il - efetuar a atualizacéo dos dados bibliograficos dos pedidos
e registros de marca, quando necessario; e

IV - promover a notificacdo de peticdes, quando necessario.

Art. 130

Servico de
Expedicéo de
Certificados

Expedir os certificados de registro de marca, as copias oficiais
e as certiddes, exceto as de busca.

Art. 131

Coordenacéao de
Apoio de Marcas Il

| - planejar, coordenar e executar o aperfeicoamento dos
procedimentos administrativos relacionados as competéncias
de suas unidades subordinadas;

Il - coordenar e supervisionar 0 exame das peticées de marcas

Art. 132
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na Coordenacao de Apoio de Marcas Il e em suas unidades
subordinadas;

lll - coordenar e supervisionar a instrucéo técnica das acfes
judiciais e outras solicitacdes oficiais de informacéo referentes
as competéncias de suas unidades subordinadas;

IV - coordenar e supervisionar a gestdo documental de
marcas, visando a guarda, o controle e a integridade dos
pedidos, registros e peticdes de marcas;

V - coordenar e supervisionar as etapas de digitalizacdo e
indexacdo dos pedidos, registros e peticbes de marcas; e

VI - coordenar e supervisionar o processamento de dados
bibliograficos dos pedidos, registros e peticées de marcas.
Divisdo de Exame | — proceder ao exame formal dos pedidos de registro de | Art. 133
Formal marca,

Il - promover a reclassificacdo dos elementos figurativos dos
pedidos de registro de marca, quando solicitado;

Il - propor a adequacdo da classificagcdo de produtos e
servicos dos pedidos de registro de marca, quando solicitado;
IV - propor o arquivamento dos pedidos de registro de marca
por descumprimento de disposicBes legais inerentes a sua
area de atuacéo; e

V - participar, quando solicitado, da instrugdo técnica das
acOes judiciais e outras solicitagbes oficiais de informacéo
referentes a marcas.

Servigo de | - prestar atendimento e orientacdo aos usuarios de marcas; Art. 134
Orientagéo ao Il - efetuar a correcdo dos dados bibliograficos dos pedidos e
Usuério de Marcas | registros de marca, quando necessario;

Il - expedir certiddes de busca; e

IV - atender aos requerimentos de vistas de processos
administrativos de marcas.

Servigco de Arquivo | | - proceder a gestdo documental de marcas, visando a | Art. 135
e Gestéo guarda, o controle e a integridade dos pedidos, registros e
Documental de peticbes de marcas;

Marcas Il - controlar as etapas de digitalizacdo e indexagdo dos

pedidos, registros e peticdes de marcas;

lll - controlar o processamento de dados bibliograficos dos
pedidos, registros e peticdes de marcas; e

IV - atender aos requerimentos de coépias de processos
administrativos de marcas.

Fonte: a autora.

Atribuidas as competéncias, os setores trabalham em colaboragdo uns com os
outros para desenvolver as atividades para as quais foram incumbidos, atendendo
outro principio administrativo: o principio da finalidade.

Segundo Mello (2005, p. 95), para esse principio “[...] € na finalidade da lei que
reside o critério norteador de sua correta aplicacdo, pois € em nome de um dado
objetivo que se confere competéncia aos agentes da Administragdo”; o que autoriza

dizer que a racionalidade dos setores deve ser orientada pelo escopo da lei para a
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obtencdo da medida ideal para cada situacdo (principio da razoabilidade),
considerando-se a extensaol/intensidade do que foi demandado (principio da
proporcionalidade).

Atendendo ao principio da finalidade, a Lei n® 9.279/96, no seu artigo 241,
autoriza o Poder Judiciario a criar juizos especializados com o objetivo de dirimir
questdes relativas a propriedade intelectual e, no seu artigo 239, autoriza o Poder
Executivo a promover as necessarias transformacdes no INPI, para assegurar a

Autarquia autonomia financeira e administrativa.

4.4.3 A tramitacdo do processo: do pedido a concessao e publicidade dos atos
do INPI

Os atos do INPI, devem atender o principio da publicidade administrativa, o
qual é apontado por Moreira Neto (2014, p. 87-88) como sendo:

[...] importante principio instrumental, indispensavel para a sindicabilidade
da legalidade, da legitimidade, e da moralidade da Ac¢édo do Poder Publico,
pois sera pela transparéncia dos seus atos, ou, como mais adequadamente
ainda pode se expressar — por sua visibilidade — que se tornara possivel
constatar sua conformidade ou desconformidade com a ordem juridica...

Para dar transparéncia aos atos praticados pelo INPI, previa a Lei n° 5.648 de
11 de dezembro de 1970, no seu artigo 9°, que o INPI manteria publicacéo propria,
destinada a divulgar seus atos, despachos e decisdes, bem como matéria
relacionada com seus servigos: a Revista da Propriedade Industrial.

Com a nova legislacdo sobre os Direitos de Propriedade Industrial (Lei n°

9.279/96), manteve-se a exigéncia:

Art. 226. Os atos do INPI nos processos administrativos referentes a
propriedade industrial sé produzem efeitos a partir da sua publicacdo no
respectivo 6rgao oficial, ressalvados:

| - os que expressamente independerem de notificacdo ou publicacdo por
forca do disposto nesta Lei;

Il - as decisbes administrativas, quando feita notificacdo por via postal ou
por ciéncia dada ao interessado no processo; e

Il - os pareceres e despachos internos que n&o necessitem ser do
conhecimento das partes.

Assim, tanto o administrado tem seu direito fundamental a informacéo atendido

guanto o INPI cumpre com o requisito para a pratica dos seus atos, haja vista que 0s
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atos do INPI nos processos administrativos referentes a propriedade industrial sé
produzem efeitos a partir da sua publicacdo na Revista da Propriedade Industrial.

A Resolucédo n° 22/2013, de 18 de marco de 2013, instituiu a Revista Eletronica
da Propriedade Industrial (RPI) como unico érgdo destinado a publicar os atos,
despachos e decisfes relacionados as atividades da autarquia, sendo gratuito e
permanente o acesso (referida Revista é disponibilizada, permanentemente, no sitio
do Instituto Nacional da Propriedade Industrial <www.inpi.gov.br>).

Com efeito, e a luz do principio do devido processo legal, a Lei n°® 9.279/96
estabeleceu um rigoroso sequenciamento de atos e exigéncias formais que iniciam
com o procedimento de depdsito do pedido e culminam com a concessao do registro
para as marcas passiveis de protecao.

Para fazer o depdsito do pedido eletrbnico de marca, o usuario deve cadastrar-
se no sistema e-INPI (sistema de servigos realizados via internet), gerar e recolher o
valor da Guia de Recolhimento para a Unido correspondente ao servico desejado,
para depois acessar e preencher o formulario eletrénico pelo e-Marcas. De acordo
com a Lei n®9.279/96:

Art. 155. O pedido devera referir-se a um Unico sinal distintivo e, nas
condi¢cdes estabelecidas pelo INPI, contera:

| - requerimento;

Il - etiquetas, quando for o caso; e

[Il - comprovante do pagamento da retribui¢éo relativa ao depdsito.
Paragrafo Unico. O requerimento e qualquer documento que o0 acompanhe
deverdo ser apresentados em lingua portuguesa e, quando houver
documento em lingua estrangeira, sua traducdo simples deverd ser
apresentada no ato do depodsito ou dentro dos 60 (sessenta) dias
subsequentes, sob pena de ndo ser considerado o documento.

Alguns documentos sao obrigatorios, e o usuario deve apresentar tipos
especificos de documento conforme o servico demandado. No caso do depdsito, os
documentos sao: Procuracdo para Pedidos ou peticdes protocolados por meio de
procurador; consentimento para registrar como marca o sinal solicitado para o caso
de o sinal ser composto por nome civil, patronimico ou imagem de terceiro; em um
prazo de até quatro meses a contar da data do depdsito, enviar como anexo
documentos comprobatorios a reivindicacdo de prioridade unionista (pais ou
organizacdo de origem do pedido/registro de marca; numero e data do
pedido/registro de marca; reproducao do pedido/registro de marca, acompanhada de

traducao); regulamento de utilizagdo da marca coletiva se a marca requerida for
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dessa natureza; nos casos de marca de certificacdo, o requerente devera anexar ao
pedido a documentacdo técnica contendo a descricdo das caracteristicas do(s)
produto(s) ou servico(s) a ser(em) certificado(s) pela marca, bem como as medidas
de controle que seréo adotadas pelo titular do registro; e contrato social atualizado.

Depositado o pedido, ele sera submetido ao exame formal preliminar, para
verificagcdo do cumprimento das exigéncias formais do pedido, como se depreende
da leitura do artigo: “Art. 156. Apresentado o pedido, sera ele submetido a exame
formal preliminar e, se devidamente instruido, sera protocolizado, considerada a
data de depdsito a da sua apresentacao’.

A protocolizagdo dependera do cumprimento das exigéncias formais do pedido,
pois, caso o0 pedido ndo atenda as exigéncias legais, proceder-se-a nos termos do
artigo 157:

Art. 157. O pedido que ndo atender formalmente ao disposto no art. 155,
mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcério
e classe, poderad ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que
estabelecerd as exigéncias a serem cumpridas pelo depositante, em 5
(cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.

Paragrafo Unico. Cumpridas as exigéncias, o depésito serd considerado
como efetuado na data da apresentacdo do pedido.

N&o havendo o cumprimento das exigéncias formais do pedido, estabelece-se
0 prazo de cinco dias para o cumprimento das exigéncias formais, sob pena de
inexisténcia do depdsito do pedido. Cumpridas as exigéncias, o depdsito sera
efetuado pelo Setor responsavel, devendo ser publicado na RPI.

Referida publicacdo tem por finalidade publicizar o pedido de marca, permitindo

a terceiros interessados que apresentem oposi¢ao:

Art. 158. Protocolizado, o pedido sera publicado para apresentacao de
oposicéo no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1° O depositante sera intimado da oposicdo, podendo se manifestar no
prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 2° N&o se conhecera da oposicdo, nulidade administrativa ou de acao de
nulidade se, fundamentada no inciso XXIIl do art. 124 ou no art. 126, ndo se
comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias ap0s a interposicdo, o depdsito
do pedido de registro da marca na forma desta Lei.

Atendendo-se ao principio do contraditério (que, segundo Moreira Neto (2014,

p. 99): “basicamente determina que se ougam todas as partes envolvidas”), quando
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houver oposi¢éo interposta ao pedido, o depositante da marca sera intimado para se
manifestar.

Figura 3 - Fase formal do fluxograma processual de registro de marca

Deposito
do Fedido

¥
Exame formal
preliminar

¥

Gl Exigéncia
p/COrTacan
¥
LA
Fedido ) ¥
corrigide  °"™ » Pedido depositado
(30dias)
v
Fedido publicado
¥

Fedido devolvido
ou arquivado

- Oposicio(B0 dias)

Razdes contra
B a oposicani{6l dias)

Fonte: Antonini Invengdes (<http://www.antonini.srv.br/index.php?mod= pagina&id=3.1>).

Encerrada a fase formal do processo de registro de marca, inaugura-se a fase
técnica (também chamada de exame substantivo) apds o prazo de oposicdo ou, se

interposta esta, findo o prazo de manifestacdo, prevé a LPI:

Art. 159. Decorrido o prazo de oposi¢do ou, se interposta esta, findo o prazo
de manifestagdo, sera feito 0 exame, durante o qual poderéo ser formuladas
exigéncias, que deverédo ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1° N&o respondida a exigéncia, o pedido sera definitivamente arquivado.

§ 2° Respondida a exigéncia, ainda que ndo cumprida, ou contestada a sua
formulacédo, dar-se-& prosseguimento ao exame.

Nessa fase verifica-se se a marca atende as condi¢des legais, ja apresentadas
no item Contextualizacdo da categoria das marcas como direito intelectual,

decidindo-se sobre o (in)deferimento do pedido de registro de marca. Deferido o
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pedido de registro de marca, abre-se o prazo para o pagamento da expedicdo do

certificado e do primeiro decénio da vigéncia da marca, conforme a LPI:

Art. 162. O pagamento das retribuicGes, e sua comprovacdo, relativas a
expedicdo do certificado de registro e ao primeiro decénio de sua vigéncia,
deverdo ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do
deferimento.

Paragrafo Unico. A retribuicdo podera ainda ser paga e comprovada dentro
de 30 (trinta) dias ap0Os o prazo previsto neste artigo, independentemente de
notificacdo, mediante o pagamento de retribuicdo especifica, sob pena de
arquivamento definitivo do pedido.

O certificado de registro depende do deferimento do pedido e do pagamento
das retribuicBes devidas. Nele constam a marca, o nUmero e data do registro, nome,
nacionalidade e domicilio do titular, os produtos ou servi¢os, as caracteristicas do
registro e a prioridade estrangeira. Depende, também, da publicizacdo do ato que
concede o registro da marca.

Caso a decisao seja pelo indeferimento do pedido de registro de marca, abre-
se o prazo recursal administrativo de 60 (sessenta) dias para o requerente contra-

argumentar sobre as raz0es da legalidade do pedido.

Figura 4 - Fase técnica do fluxograma processual de registro de marca
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Fonte: Antonini Invengdes (<http://www.antonini.srv.br/index.php?mod= pagina&id=3.1>).
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4.4.3.1 Nulidade dos atos praticados pelo INPI

A Portaria n° 149, de 15 de maio de 2013, do Ministério do Desenvolvimento,
Industria e Comércio Exterior expressamente prevé que o INPI representa o
interesse publico para fins de regulamentacéo de direitos de propriedade industrial,
por essa razéo, a Lei n® 9.279/96 o autoriza a tornar nula uma marca concedida em
desacordo com o ordenamento juridico para a matéria. Mello (2005, p. 85) explica
gue, nesse caso, atende-se 0 principio da autotutela dos atos administrativos,

segundo o qual:

[...] por forca desta posicdo de supremacia do interesse publico e- em
consequéncia — de qguem o representa na esfera administrativa, reconhece-
se a Administragdo a possibilidade de revogar os préprios atos
inconvenientes ou inoportunos, conquanto dentro de certos limites, assim
como o dever de anular os atos invalidos que haja praticado.

Na supremacia do interesse publico sobre o interesse privado, o artigo 165 da
Lei n® 9.279/96 estabelece, textualmente, que € nulo o registro de marca concedido
em desacordo com as disposicdes da Lei de Propriedade Industrial, sendo a
nulidade total quando a marca € irregistravel e parcial quando a parte subsistente da
marca, puder ser considerada registravel.

Quando a marca tiver sido concedida com infringéncia do disposto na Lei n°
9.279/96, fere-se o principio da legalidade, razdo pela qual a prépria lei prevé que o
procedimento de nulidade possa ser proposto, sob duas modalidades:

a) nulidade administrativa: devendo ser instaurado (de oficio ou mediante
requerimento de qualquer pessoa com legitimo interesse) no prazo de 180
(cento e oitenta) dias contados da data da expedicao do certificado de registro.
Instaurado o procedimento administrativo de nulidade, o titular sera intimado
para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, ap0s o qual o processo sera
decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instancia administrativa;

b) nulidade judicial: a acdo para declarar a nulidade do registro deve ser ajuizada
(pelo INPI ou por qualquer pessoa com legitimo interesse) no foro da justica
federal em cinco anos contados da data da concesséo do registro da marca —
esse prazo € prescritivo. Conforme visto acima, quando o INPI ndo for autor,
intervira no feito para auxiliar o juiz, que, nos autos da acdo de nulidade,

podera determinar, liminarmente, a suspensao dos efeitos do registro e do uso
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da marca, atendidos os requisitos processuais proprios. O titular sera intimado
para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, apds o0 qual o processo sera
decidido pelo juiz. Transitada em julgado a decisdo da acao de nulidade, o INPI

publicara anotacao, para ciéncia de terceiro.

4.4.3.2 Da anulacdo aretribuicdo pelos atos praticados pelo INPI

Para assegurar a Autarquia autonomia financeira, a Lei n°® 9.279/96, prevé a
cobranga de retribuigdo cujo valor, depende da complexidade do servigo: “228. Para
0S servigos previstos nesta Lei serd cobrada retribuicdo, cujo valor e processo de
recolhimento serdo estabelecidos por ato do titular do 6rgdo da administracédo
publica federal a que estiver vinculado o INPI.”

O valor das retribuicdes sofre reducdo de até 60% no valor se o servigo for
solicitado por pessoas naturais (sem participacdo societaria em empresa do ramo a
gue pertence o item a ser registrado); microempresas, microempreendedor individual
e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar n°® 123, de 14
de dezembro de 2006; cooperativas (definidas na Lei n° 5.764, de 16 de dezembro
de 1971); instituiches de ensino e pesquisa; entidades sem fins lucrativos, bem
como 6rgaos publicos (quando se referirem a atos préprios). Apenas para
exemplificar, a taxa regular para depdsito de pedido de registro de marca por meio
eletrbnico com especificacdo de livre preenchimento alcanca o valor de R$ 415,00
(quatrocentos e quinze reais); mas, se o depoésito do pedido for realizado por
instituicBes de ensino e pesquisa, o valor é de R$166,00 (cento e sessenta e seis
reais).

Muito embora haja reducéo nos valores de retribuicdo dos atos praticados pelo
INPI, s6 haverd viabilidade de expedicao do certificado de registro se o depdsito de
pedido referir-se a marcas tradicionais, deixando a descoberto as marcas nao
tradicionais (as quais ndo séo protegidas na legislacao brasileira). Sobre as marcas

nao tradicionais, segue o proximo capitulo.
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5 MARCAS NAO TRADICIONAIS®8: DA CONSTRUCAO DE UM SIGNIFICADO AO
RECONHECIMENTO, PROTECAO JURIDICA E POLITICAS PUBLICAS DE
INCENTIVO NO BRASIL

No Brasil, marcas nao tradicionais (constituidas por sons/melodias, por um
movimento, por sabor com férmula quimica estrutural, por aroma com férmula
quimica estrutural) existem, mas ndo sdo reconhecidas como marcas, hem sao
juridicamente protegidas, em virtude de uma interpretacdo cautelosa/restrita da

admissibilidade do registo de marcas.

5.1 A construcdao de significado de uma marca néo tradicional

A OMPI, prevé a possibilidade de protecao de signos distintivos visuais ou nao,

como evidencia o conceito abaixo:

Las marcas pueden consistir en una palabra o una combinacion de
palabras, letras y cifras. Pueden consistir asimismo en dibujos, simbolos,
caracteristicas tridimensionales, como la forma y el embalaje de los
productos, signos no visibles, como sonidos, fragancias o tonos de color
utiizados como caracteristicas distintivas; las posibilidades son casi
ilimitadas (ORGANIZACAO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL,
2014).

Salienta-se que esse conceito desvela a marca ndo apenas como um logo,
mas como uma forma de manifestacdo dos sentidos: visdo, audicao, tato, olfato e
paladar. Nesse sentido, transcreve-se Lindstron (2005, p. 80), para quem: “Quanto
mais pontos sensoriais forem estimulados ao construir marcas, maior serd o numero
de memorias sensoriais ativas. Quanto maior o nimero de memdrias sensoriais
ativas, maior sera a adesao do consumidor a marca”.

Lindstron (2007) afirma que a marca € multissensorial, pois € percebida por
todos os cinco sentidos, e ndo apenas o visual. Para exemplificar, citam-se os testes
cegos de comparacéo entre Coca-cola e Pepsi: a marca principal tem menor numero

de preferéncia entre os consumidores de refrigerante, ao contrario do que ocorre

68 A expressdo “marcas nado tradicionais” foi utilizada pela primeira vez no documento OMPI. Non
Traditional Marks — Key learnings, Docment prepared by the Secretariat, Standing Comitee on the
Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, SCT/18/2 de 31 de outubro de
2007, para designar marcas olfativas, sonoras, gustativas, tateis.
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quando a prova de sabor é repetida e os consumidores sdo informados sobre as
marcas que vao provar, segundo Mendes (2014).

Logo, a marca ndo se resume a palavras ou logos, nomeadamente as
compostas exclusivamente por uma cor (sem qualquer configuracdo) ou compostas
por uma forma tridimensional, ela é sentida/vivida pelos publicos.

Silvestre et al. (2009, p. 6) concordam com Lindstron e afirmam que o discurso
da marca deve ser visto como um processo, “isto €, a forma como as pessoas
comunicam-se usando a linguagem verbal, a fala ou a escrita, a linguagem visual, ou
qualguer outro sistema semidtico na construgdo, consolidagdo, manutencdo ou
reconstrucao da marca”.

Mas, para reconhecer essa nova realidade marcaria, 0s juristas deveriam
estudar a Teoria Geral dos Signos, que, segundo Pignatari (2004, p. 20), tem como

uma das suas principais finalidades apurar a natureza dos signos e suas relacoes:

Mas, afinal, para que serve a Semiotica? Serve para estabelecer as
ligacBes entre um cddigo e outro cddigo, entre uma linguagem e outra
linguagem. Serve para ler o mundo nédo-verbal: “ler” um quadro, “ler” uma
danga, “ler’” um filme — e para ensinar a ler o mundo verbal em ligagdo com
0 mundo icbnico ou ndo-verbal. A arte é o oriente dos signos; quem nao
compreende o mundo iconico e indicial ndo compreende o Oriente, ndo
compreende mais claramente por que a arte pode, eventualmente, ser um
discurso do poder, mas nunca um discurso para o poder. [...] A Semidtica
acaba de uma vez por todas com a idéia de que as coisas s6 adquirem
significado quando traduzidas sob a forma de palavras.

Um exemplo de que as coisas ndo precisam ser traduzidas sob a forma de
palavras para adquirir significado é evidenciado com a marca tridimensional da
garrafa de Coca-Cola (Registro no INPI n° 8277835282).

No exemplo acima, a garrafa da Coca-Cola em si (foge ao conceito tradicional
de marca: palavra, figura, letra ou outra representacéo grafica) adquiriu significado
préprio, inclusive pela permanéncia da forma da garrafa, que antes era utilitario e
agora tornou-se indicador de origem do produto. Ou seja, quem Vvé a garrafa sinuosa
e com vincos sabe que é Coca-Cola e quem a toca de olhos vendados também
consegue fazer a mesma associa¢cdo a marca.

A nova realidade marcaria propde ao individuo novas constru¢des de sentido,
sugere sistemas simbdlicos que o auxiliam a pensar o0 mundo pos-moderno,
fragmentado e multiplo, mas isso exige do individuo a construgdo de uma coeréncia

e unidade a partir das suas experiéncias vividas.
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Analisando a marca Coca-Cola, pode-se afirmar que ao designar o produto
(refrigerante), a marca apropriou-se de expressodes/slogans, simbolos, sabores,
sons, criando um conceito e imagem visual e acustica, proprios, dos quais se lhe
retiram novas representacdes e impressfes psiquicas. Sua onipresenca no espago
publico, sua capacidade para marcar o simbolico e o coletivo, sua propensdo para
movimentar a opinido publica e chamar a atengdo da midia, suas fungbes de
intermediario identitario ou de bandeira coletiva deslocam a marca da esfera do
consumo e a projetam para o cerne dos comportamentos sociais, das légicas de
troca, dos mecanismos de construcdo de identidade dos individuos e dos grupos, de
acordo com Semprini (2010).

A natureza semidtica da marca pdés-moderna reapresenta, portanto, a marca
COmMO um processo enunciativo que tem mais niveis de significado e significacao.
Segundo Pignatari (2004), sua construcédo deve ser feita a partir de trés dimensdes
que a definem:

a) Natureza semibtica: capacidade de construcéo e veiculacéo de significados;

b) Natureza relacional: a marca € um resultado de um tipo de producéo, que visa
a recepcdo (decodificacdo e interacdo interpretativa) e esta inserida em
determinado contexto e gera maior ou menor adesao do publico-alvo;

c) Natureza evolutiva: relacionada com a capacidade de adaptacdo da marca as
novas realidades contingentes.

Essas dimensfes caracterizam a nova atuacdo das marcas como objeto
semidtico enunciador de significados relevantes (natureza semiotica), a necessidade
de manter uma unidade no discurso dos diversos sujeitos que definem a marca em
dois aspectos principais na sua relacdo com o consumidor e no contrato da
comunicacdo (natureza relacional) e, por ultimo, a importancia de as marcas pos-
modernas serem mutaveis e adaptaveis ao ambiente no qual se situam (natureza
evolutiva). Numa sociedade dominada pelo imaterial e pelo imaginario, ndo € a
forma visual que deve ser protegida, mas o verdadeiro conteido de uma marca: seu
enunciado (que independe da forma de apresentagcdo) e suas dimensdes

conceituais.
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5.1.1 A pertinéncia da ampliacdo da protecédo juridica da marca néo tradicional
no Sistema normativo de protecédo dos direitos intelectuais brasileiros a

partir da hermenéutica constitucional

O fato de ser signatario do Acordo TRIPs, fez com que o Estado brasileiro
incorporasse 0s seus parametros no ordenamento juridico da nacao, regulando as
relacfes sociais, econdmicas e o interesse publico fulcrado no bem comum. As suas
acOes foram pautadas na moralidade (vide art. 37 da Constituicdo) e na utilidade

publica, decorrentes do fim social do Estado:

Art. 1° A Republica Federativa do Brasil, formada pela unido indissoltvel
dos Estados e Municipios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado
Democrético de Direito e tem como fundamentos:

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

Considerando-se todos os fatos descritos acima, a Constituicdo Federal de
1988 previu, como um dos objetivos fundamentais da Republica Federativa do
Brasil: “Art. 3°[...] Il - garantir o desenvolvimento nacional”.

Lima (2009, p. 35) explica o que significa e quando ocorre o desenvolvimento
nacional apregoado no artigo supra:

[...] ha aumento de produtividade do conjunto econémico mais abrangente e
complexo. O aumento de produtividade é determinado por fendbmenos de
crescimento em todos os setores da sociedade que refletem modificacdes
de estruturas e transformagcbes nas relagbes internas do sistema
econbmico. Essas transformacdes tém como causa basica, modificagGes
nas formas de producdo, mas, sobretudo, na distribuicdo e utilizacdo da
renda. Enfim, o desenvolvimento concilia aumento de produtividade,
utilizacdo dos recursos, acumulacdo de capital e distribuicdo da riqueza
produzida.

Para haver desenvolvimento nacional, o crescimento da produtividade deve,
portanto, ocorrer em todos os setores de forma sustentavel e observando os Direitos
Fundamentais constitucionais, modificando tanto a forma de produgéo, quanto a
distribuicdo e a utilizacéo de renda.

Essa deciséo de garantir o desenvolvimento nacional, como um dos objetivos
fundamentais da RepuUblica Federativa do Brasil, gera uma cascata de outras
decisdes, pois, conforme Bittar (2007, p. 42), todo o sistema de regras positivas do

Estado fica condicionado a Constituicdo, que para ele, deve ser entendida como:
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Norma basilar (“a constituigdo do Estado, geralmente caracterizada como a
sua lei fundamental, € a base da ordem juridica nacional”’), apesar de nao
se encontrar na base, mas no apice da piramidal forma de distribuicdo das
regras de direito entre si, torna-se um documento-chave para a
configuracao do proéprio Estado.

Entdo, a garantia do desenvolvimento nacional (presente na Constituicao)

condiciona as politicas publicas de Estado e de governo. Por isso, delas decorrem

as decisfes de participar da Rodada do Uruguai, de ser signatério do Acordo TRIPs,

de entrar para a OMC e de incluir os Direitos de Propriedade Intelectual na agenda

politica estatal.

Nesse sentido Silva (2004, p. 67) defende que todos os Poderes do Estado

estdo condicionados a garantir o cumprimento do objetivo fundamental de

desenvolvimento nacional:

O direito ao desenvolvimento nacional imp8e-se como norma juridica
constitucional, de carater fundamental, provida de eficacia imediata e
impositiva sobre todos os poderes da Unido que, nesta direcdo, ndo podem
se furtar de agirem, dentro de suas respectivas esferas de competéncia, na
implementacdo de ac¢bBes e medidas, de ordem politica, juridica ou
irradiadora, que almejem a consecucéo daquele objetivo fundamental.

Para reforcar esse condicionamento, citam-se alguns artigos da Constituicdo

de 1988 que tangenciam a matéria:

a)

b)

d)

no art. 21, inciso IX, a Constituicdo atribuiu competéncia administrativa
exclusiva para a Unido elaborar e executar planos nacionais e regionais de
desenvolvimento econémico;

no art. 22, inciso |, a Constituicdo atribuiu competéncia privativa para a Uniao
elaborar leis sobre matéria comercial;

no seu art. 23, paragrafo Unico, atribuiu competéncia comum ao assegurar que
leis complementares fixardo normas para a cooperacdo entre a Unido e 0s
Estados, o Distrito Federal e os Municipios, tendo em vista o equilibrio do
desenvolvimento e do bem-estar em &mbito nacional;

no seu art. 173, paragrafo 4, deixou explicita a repressao (que sera feita por lei)
ao abuso do poder econdmico que vise: a dominacdo de mercado, a
eliminacdo da concorréncia e ao aumento arbitrario de lucro; e

no seu art. 174, determinou que o Estado, enquanto agente normativo e

regulador da atividade econdmica, exerca (observando o critério de legalidade)
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as funcdes de fiscalizacao, incentivo e planejamento (sendo este determinante

para o setor publico e indicativo para o setor privado).

Cabe ressaltar que o artigo 174 é bem claro quanto a compatibilizacdo dos
planos nacionais e regionais de desenvolvimento com foco no desenvolvimento
nacional equilibrado: “Art. 174. § 1° - A lei estabelecera as diretrizes e bases do
planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporara e
compatibilizara os planos nacionais e regionais de desenvolvimento”.

Conforme Bucci (1997, p. 96):

Parece relativamente tranquila a ideia de que as grandes linhas das
politicas publicas, as diretrizes, os objetivos sdo opc¢des politicas que cabem
aos representantes do povo e, portanto, ao Poder Legislativo, que as
organiza em forma de leis de carater geral e abstrato, para execucao pelo
Poder Executivo, segundo a classica separacdo de poderes de
Montesquieu. Entretanto, a realizacdo concreta das politicas publicas
demonstra que o préprio carater diretivo do plano ou do programa implica a
permanéncia de uma parcela da atividade “formadora” do direito nas méos
do governo, Poder Executivo, perdendo-se a nitidez da separacdo entre os
dois centros de atribuicdes.

A competéncia da Unido para elaborar e executar planos nacionais e regionais
de desenvolvimento econbmico sera, portanto, orientada por leis complementares
que fixardo normas para a cooperacao administrativa entre a Unido e os Estados, o
Distrito Federal e os Municipios. Cabe destacar que a propria Constituicao atribuiu
competéncia legislativa para o Estado das matérias que ndo sdo vedadas pela
Constituicao — vide art. 25, Paragrafo 1°, - e para os Municipios, que poderao legislar
sobre assuntos de interesses locais e suplementar a legislacédo federal e estadual no
gue couber - vide o art. 30, incisos | e Il

A atribuicdo da competéncia legislativa e a necesséaria colaboracdo entre
Unido, Estados e Municipios legitimam a producdo de decisGes juridicas

administrativas, como explica Reck (2013b, p. 3):

A competéncia é uma comunicacao do tipo juridico, sendo produzida pelo
proprio Direito. Trata-se, deste modo, de uma prestacdo que o sistema
juridico oferece ao sistema da organizacdo politica: o sentido de limites e
orientacdo para as decisdes do 6rgdo. A competéncia seleciona, ao mesmo
tempo, as possibilidades de decisdes bem como o tipo de decisdes,
orientando se a competéncia sera exercida por politica publica, por servi¢o
publico, e assim por diante.
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Portanto, a norma constitucional determina que cabe a Unido, a competéncia
para elaborar e executar politicas publicas nacionais e regionais com a finalidade de
promover o desenvolvimento, por meio de leis (ordenacdes impessoais e objetivas),
com o fito de garantir que o desenvolvimento econémico nacional seja sustentavel e
equilibrado. Mas também autoriza que os Estados e Municipios, enquanto setores
da organizacdo do Estado, sejam responsaveis colaborativamente pela
implementacédo de acfes com 0 mesmo intuito.

Lembra-se que compete a Unido, nos termos do artigo 21, inciso |, da
Constituicdo, manter relagcbes com Estados estrangeiros e participar de
organizacgdes internacionais, nos termos do artigo 4° da Constituicdo. Este artigo
estabelece os parametros da atuacdo do Estado brasileiro no estabelecimento de
relacdes internacionais com outros Estados e com organizacdes como a OMPI e a
OMC. Nesses parametros constata-se que Acordos ou Tratados ndo podem impor
direitos/deveres em conflito com o que determina a Constitui¢cdo, sob pena de ferir a
soberania estatal.

De acordo com o disposto no artigo 65 do TRIPs:

ARTIGO 65

Disposi¢des Transitérias

1. Sem prejuizo do disposto nos paragrafos 2, 3 e 4, nenhum Membro
estara obrigado a aplicar as disposicdes do presente Acordo antes de
transcorrido um prazo geral de um ano apos a data de entrada em vigor do
Acordo Constitutivo da OMC.

2. Um pais em desenvolvimento Membro tem direito a postergar a data de
aplicacdo das disposi¢bes do presente Acordo, estabelecida no paragrafo
1°, por um prazo de quatro anos, com excecao dos Artigos 3, 4 e 5.

3. Qualquer outro Membro que esteja em processo de transformacédo de
uma economia de planejamento centralizado para uma de mercado e de
livre empresa e esteja realizando uma reforma estrutural de seu sistema de
propriedade intelectual e enfrentando problemas especiais na preparacédo e
implementacdo de leis e regulamentos de propriedade intelectual, podera
também beneficiar-se de um prazo de adiamento tal como previsto no
paragrafo 2.

4. Na medida em que um pais em desenvolvimento Membro esteja obrigado
pelo presente Acordo a estender protecao patentaria de produtos a setores
tecnologicos que ndo protegia em seu territério na data geral de aplicacéo
do presente Acordo, conforme estabelecido no paragrafo 2, ele podera adiar
a aplicacdo das disposicdes sobre patentes de produtos da Secéo 5 da
Parte Il para tais setores tecnolégicos por um prazo adicional de cinco anos.
5. Um Membro que se utilize do prazo de transicao previsto nos paragrafos
1, 2, 3 e 4 assegurara que quaisquer modificacdes nas suas legislacdes,
regulamentos e préaticas feitas durante esse prazo nao resultem em um
menor grau de consisténcia com as disposicdes do presente Acordo.5°

69 Disponivel em: <https://bvc.cgu.gov.br/bitstream/123456789/2357/1/acordo_trips.pdf>. Acesso em:
4 jan. 2016.
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Trata-se de norma juridica internacional, com forca legislativa
infraconstitucional, que n&o obriga o Estado brasileiro a aplicar diretamente o
referido Acordo; sendo, depois de transcorrido um prazo geral de um ano apés a
data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC. No caso do Brasil, por ser
um pais em desenvolvimento, havia a possibilidade de postergar a data de aplicagédo
das disposi¢cdes do Acordo TRIPs, por um prazo de quatro anos; mas a Ata Final da
Rodada Uruguai — foi aprovada através do Decreto Legislativo n® 30, de 15 de
dezembro de 1994 (promulgado pelo Decreto 1.355, de 30 de dezembro do mesmo
ano), e a partir de 1° de janeiro de 1995, o Acordo TRIPs foi incorporado ao direito
interno pétrio, revogando as disposi¢des contrarias ao Acordo que estavam em vigor
na legislacéo brasileira.

Focando-se no desenvolvimento nacional equilibrado, na superacdo do
individualismo (da acumulacdo de capital proprietario e do abuso do poder
econdmico) para fomentar o bem comum, justifica-se a incorporacdo do Acordo no
ordenamento juridico brasileiro com a ressalva de que as normas conflitantes (como
a que fala sobre a marca como sinal visualmente perceptivel) ndo seréo
recepcionadas pela legislacdo, pois essa incorporacdo ndo € capaz de revogar 0s
artigos da Constituicdo que orientam a atuacdo publica e privada, como, por
exemplo:

a) art. 5, inciso XXIl, que garante o direito de propriedade; e inciso XXIll, que
condiciona a protecdo a propriedade ao atendimento da sua fungéo social;

b) art. 5, inciso XXIX, que assegura aos autores de inventos industriais protecéo
as criacbes e o privilégio temporario para sua utlizacdo, assegura a
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos,
tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e econémico
do Pais;

c) art. 170, que estabelece como fundamentos da ordem econdémica a valorizacéo
do trabalho humano e a livre iniciativa, tendo como finalidade assegurar a todos
existéncia digna, conforme os ditames da justica social (observando principios,
tais como propriedade privada e sua fungdo social, livre concorréncia,
tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituidas sob as

leis brasileiras e que tenham sua sede e administracdo no Pais);
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d) art. 173, paragrafo 4, que prevé que a lei reprimira o abuso do poder
econdmico tendente & dominag&o mercadoldgica, a eliminacdo da concorréncia
e ao aumento arbitrario dos lucros;

e) art. 192, o qual prevé que o sistema financeiro nacional deve ser estruturado de
forma a promover o desenvolvimento equilibrado do Pais e a servir aos
interesses da coletividade;

f) art. 216-A, que apregoa que inclusive o Sistema Nacional de Cultura deve ser
organizado em regime de colaboracdo (de forma descentralizada e
participativa) e instituir um processo de gestdo e promocgdo conjunta de
politicas publicas de cultura (democraticas e permanentes), a ser pactuado
entre os entes da Federacdo e a sociedade, tendo por objetivo promover o
desenvolvimento humano, social e econdmico com pleno exercicio dos direitos
culturais;

g) arts. 218 e 219, que prevéem que o Estado estimulard o desenvolvimento
cientifico, a capacitacdo tecnolégica e industrial, viabilizando o
desenvolvimento socioecondmico da populacdo e a autonomia tecnoldgica do
pais.

Segundo Canotilho (1994, p. 11), “[...] a constitui¢ao [...] tem a fung&o de propor
um programa racional e um plano de realizagdo da sociedade; a lei fundamental [...]
tem a funcdo de garantir os principios juridicos ou regras de jogo da sociedade
estabelecida.” Por isso, é possivel afirmar que a teoria da Constituicdo dirigente
associa as normas constitucionais as tarefas do Estado: decidindo vinculativamente

sobre a atuacao publica. Para esse autor,

[...] a teoria da constituicdo assume-se como teoria da constituicdo dirigente
enquanto problematiza a tendéncia das leis fundamentais para: (1) se
transformarem em estatutos juridicos do Estado e da sociedade; (2) se
assumirem como norma (garantia) e tarefa (direcgdo) do processo politico-
social (CANOTILHO, 1994, p. 169-170).

Habermas (2002, p. 245) assim explica as consequéncias dessa escolha do

legislador constituinte:

Normas juridicas remontam a decisdes de um legislador local; estendem-se
a uma coletividade socialmente delimitada de integrantes do Estado, no
interior de um territério estatal geograficamente determinado; e levam
decisdes politicas — efetivas para a prépria sociedade estatal organizada



141

gue as toma — a integrar-se em programas coletivamente vinculativos, no
ambito dessa area e validacao claramente circunscrita.

Conforme explicagdo de Canotilho (1994), as decisbes discricionarias da
Assembleia Nacional Constituinte condicionam as politicas publicas a serem
implementadas para concretizar os direitos constitucionalmente garantidos e
vinculam os programas de acdo de competéncia da Unido (inclusive os de protecéo
e fomento aos Direitos de Propriedade Intelectual), ao desenvolvimento nacional.

A Constituicdo deve ser, entdo, compreendida como uma ordem estrutural de

valores, 0 que, para Bittar (2007, p. 43), € bastante significativo, pois:

[...] a Constituicdo €, neste sentido, um texto regulador da legitimidade da
ordem juridica, operando uma espécie de sintese na determina¢do do
funcionamento do convivio entre as préprias regras e principios de direito,
inclusive em caso de conflito entre estes. Por isso, sua ideia se confunde
com a de um centro de gravitagdo, em torno do qual tudo o mais, nas
ordens politica e juridica, gira em torno. Sua funcdo, dentro da
complexidade das relagBes sociais, é axial, desempenhando o papel de
uma bussola na determinacéo das orientacdes a serem seguidas.

Sendo a Constituicdo um texto regulador da legitimidade da ordem juridica e
servindo como bussola na determinacdo das orientaces a serem seguidas, €
preciso que a interpretacdo seja realizada conforme a Constituicdo, nos moldes do
que explica Barroso (2008, p. 189):

1) Trata-se de escolha de uma interpretacdo de norma legal que a
mantenha em harmonia com a Constituicdo, em meio a outra ou outras
possibilidades interpretativas que o preceito admita;

2) Tal interpretacao busca encontrar um sentido possivel para a horma, que
ndo é o que mais evidentemente resulta da leitura de seu texto;

3) Além da eleicdo de uma linha de interpretacdo, procede-se a exclusao
expressa de outra ou outras interpretacdes possiveis, que conduziriam a
resultado contrastante com a Constituigao.

4) Por via de consequéncia, a interpretacdo conforme a Constituicdo ndo é
mero preceito hermenéutico, mas, também, um mecanismo de controle de
constitucionalidade pelo qual se declara legitima determinada leitura da
norma legal.

Diante do exposto, fica claro que os representantes dos Poderes Legislativo,
Judiciario e  Executivo, ao tomarem  decisdes, devem  ser/estar
orientados/condicionados pela Constituicdo e pelos valores que ela elegeu como
diretrizes do ordenamento juridico brasileiro. Nesse sentido, observa Bittar (2007, p.
189):
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A operag&o presente tem sentido por que se conecta com comunicagfes do
passado. Assim, uma diferenca é observada e com isso forma-se um
sentido. Este sentido é formado a partir de critérios que necessariamente
tem de ser intersubjetivos, uma vez que ninguém é capaz de ter acesso
privilegiado a inteligibilidade e a correcao. Este sentido é formado orientado
a sua funcdo. Esta funcdo é fundamentada em razdes que tem de ser
apresentadas aos demais ouvintes e, assim, estabilizar-se enquanto
consenso.

N&o se trata de discutir a verdade do sentido normativo constitucional, mas de
entender os artigos constitucionais como produtores de sentido normativo.
Entretanto Reck (2012, p. 41) denuncia que: “os sentidos no Direito s&o produzidos,
em primeiro lugar, por decisdes, e por decisbes altamente complexas e que
envolvem muitas variaveis e atores”, como, por exemplo, a decisao de proteger os
Direitos de Propriedade Intelectual através do Acordo TRIPs, para fomentar o
desenvolvimento nacional (ou n&o sofrer sangbes americanas).

Os representantes dos Poderes Legislativo, Judiciario e Executivo procuram
seguir determinados parametros ético-morais e legais; procuram analisar as rotinas
organizacionais anteriores; procuram seguir, nos processos de tomada de decisdes,
modelos administrativos e legais com o objetivo de simplificar as decisdes e reduzir

0 numero de variaveis e de atores envolvidos. Por isso, Reck (2013a, p. 182) afirma:

O Direito, como qualquer outra comunicacéo complexa na sociedade, é uno
e segmentado ao mesmo tempo, e sua divisdo em partes € apenas uma
perspectiva que corre em paralelo (ndo excludente e ndo complementar)
com a observacéo do todo.

Considerando-se 0 sentido constitucional dos Direitos de Propriedade
Intelectual, constata-se que as modalidades de protecdo para esses direitos
(previstos no artigo 5° da Constituicdo, e regulamentados em leis especiais),
apresentam diferencas intrinsecas bastante significativas. Nas palavras de Vicente
(2008, p. 11-12):

Estas dizem respeito, homeadamente, a forma de aquisicdo do direito
subjetivo (que nuns casos resulta da mera criacdo de um bem intelectual,
noutros do seu registro e noutros ainda da concessdo de uma patente); a
sua duracdo (que varia entre os 70 anos post mortem auctoris, no caso do
direito do autor, os 20 anos, no caso das patentes, e os 10 anos renovaveis,
no das marcas); e as sancdes aplicaveis a sua violagao [...].

Essas diferencas (quanto a forma de aquisi¢cdo do direito subjetivo, a duracdo

dos direitos e a sancdo aplicavel em caso de sua violagdo) decorrem das
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caracteristicas especificas das criagdes (bens culturais, industriais e tecnoldgicos),
como, por exemplo:

a) Direitos Autorais (compreendendo os direitos patrimoniais e morais do autor, 0s
direitos conexos e os direitos relativos a programas de computador);

b) Propriedade industrial (patentes de inventos e modelos de utilidade, desenhos
industriais, marcas, indicagdes geograficas, segredos industriais e represséo a
concorréncia desleal);

c) Protecdo sui generis (Topografia de circuitos integrados, cultivares e,
conhecimentos tradicionais).

Por isso, € possivel afirmar que a especializacdo dos Direitos de Propriedade
Intelectual permitiu o estabelecimento de diferencas quanto a forma de aquisi¢do do
direito subjetivo, quanto a duracédo dos direitos e quanto a sancéo aplicavel em caso
de violacdo desses direitos, com a finalidade de melhor proteger as inovacbes
criativas (considerando suas especificidades).

Ressalta-se que, ao positivar/reconhecer os Direitos de Propriedade Intelectual
como direitos fundamentais constitucionais, e condicionar a sua exploracéo
econdmica exclusiva ao desenvolvimento econémico e tecnoldgico do Pais, atende-
se o0 principio do atendimento da sua funcdo social, garantindo-se o
desenvolvimento nacional.

Orientados pelas normas constitucionais, o Estado brasileiro passou a criar
politicas publicas visando a alavancar a economia produtiva, através da definicdo de
uma Politica de Desenvolvimento Produtivo (PDP) e da proposi¢do de um arcabouco
juridico para apoiar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovacao. Arrolam-se
abaixo as principais politicas desenvolvidas pelo Governo Federal:

a) Lei n°® 8.661/93, que tratava dos programas do Desenvolvimento Tecnoldgico
industrial e Desenvolvimento Tecnolégico Agropecuario (PDTi e PTDa), previu
incentivos fiscais para a inovagdo tecnoldgica (mas estava limitado a
aprovacao prévia e ao uso de 4%, nos quais estavam compreendidos 0s
gastos com salario familia, ticket alimentagéo, etc.);

b) Lei de Informatica, que previu a redugdo do valor recolhido a titulo de Imposto
sobre Produtos Industrializados (IP1) do setor de Tecnologia da Informacéo,
para os valores aplicados em projetos de Pesquisa e Desenvolvimento;

c) Lei de Inovagéo (Lei n°® 10.973/2004, alterada pela Lei n°® 13.243/2016), que

hY pY

dispbs de incentivos a inovacdo e a pesquisa cientifica e tecnoldgica no



d)

f)

g9)

h)

)
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ambiente produtivo, sistematizando as parcerias entre empresas e instituicdes
técnico-cientificas e permitindo que as empresas pudessem receber recursos
publicos nao-reembolsaveis (por meio de subvenc¢des econbmicas) advindos
do Governo Federal;

Lei do Bem (Lei n°® 11.196/06, regulamentada pelo Decreto n°® 5.798 que foi
assinado em junho de 2006): que prevé a exclusao do lucro liquido e da base
de calculo da CSLL, de valor correspondente a até 200% da soma dos gastos
classificados com investimentos em pesquisa e desenvolvimento, bem como
reducdo de 50% do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) devido a
aguisicdo de equipamentos para pesquisa e desenvolvimento e depreciacéo e
amortizacdo acelerada de equipamentos para pesquisa e desenvolvimento;

Lei Rouanet da Pesquisa, que surge prevendo a deducdo de impostos (no
minimo 50% e, no maximo duas vezes e meia o valor investido na pesquisa).
Quem se beneficiar desta lei pode optar pela deducdo de menor percentual nos
impostos para garantir maiores ganhos nos resultados, ou, caso ndo tenha
interesse na tecnologia gerada, pode abater até 250% do investimento da base
de calculo dos tributos a pagar, sem direito a propriedade industrial,

Subvencédo Econdmica a projetos de Inovacéo: a fim de permitir que empresas
privadas possam receber recursos publicos ndo reembolsaveis, para
desenvolver um projeto de inovacdo com o apoio do Governo;

Empréstimos FINEP — Agéncia Brasileira de Inovacao: oferece fomento publico
a Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo em empresas, universidades, institutos
tecnoldgicos e outras instituicées publicas ou privadas;

Funtec BNDES: apoia financeiramente projetos que objetivam estimular o
desenvolvimento tecnoldgico e a inovacao de interesse estratégico para o pais,
em conformidade com os programas e politicas publicas do Governo Federal,
obedecidas as diretrizes estabelecidas para cada modalidade de atuacéao;

Lei n® 11.487/07: que estipulou que as empresas poderiam ter incentivos fiscais
na medida em que investissem em desenvolvimento tecnologico gerado nas
instituicbes cientificas e tecnolédgicas, nas universidades, nos institutos de
pesquisas publicos e sem fins lucrativos;

Lei Complementar n® 123: € a lei geral das pequenas e médias empresas, que

regulamentou uma série de aspectos na vida dessas empresas e também
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trouxe alguns beneficios especificos para empresas pequenas que investem
em pesquisa e desenvolvimento;

k) Parcerias com Centros de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovacao publicos e
privados;

[) Lei n°® 11.774/08: que transformou a depreciagdo acelerada em depreciagéo
integral no exercicio em que séo incorridos os gastos, prevé reducdo no IPI
para aquisicdo de equipamentos, de aparelhos destinados a pesquisa e
desenvolvimento;

m) Decreto n° 6.909: que regulamentou a Lei n® 11.774 e previu que 0 gasto em
pesquisa e desenvolvimento pode ser integralmente deduzido no ano em que
foi incorrido.

Importa saber que o reconhecimento do conteddo econdmico dos Direitos de
Propriedade Intelectual, tem se mostrado como um fomento essencial para o
incentivo e a continuidade da pesquisa cientifica, imprescindivel para o progresso

tecnoldgico e o desenvolvimento econémico do pais.

5.1.2 Ampliacdo do conceito e abrangéncia nos limites constitucionais na
legislagéo infraconstitucional

Conhecimento, inovacdo, Economia, Politica e Direito se interpenetram,
gerando acOes/reacdes entre si que afetam o desenvolvimento econdémico e
tecnolégico do Estado. Segundo Almeida (2009, p. 155): “A taxa de crescimento de
um pais esta intimamente relacionada ao nivel de investimentos que recebe, que,
por sua vez, esta diretamente relacionado a sensacdo de seguranca juridica que o
pais oferece”.

Pois bem, h&d uma protecdo ampla para marcas (propriedade) no Titulo II, que
trata sobre os Direitos e Garantias Fundamentais, artigo 5° inciso XXIX, da
Constituicdo. Ao interpretar a Constituicdo, pode-se afirmar que, tendo em vista o
interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e econbmico do Pais, a lei
assegurara aos autores de inventos a propriedade das marcas... e a outros signos
distintivos. Ao tornar-se signatario do Acordo TRIPs, incorporada na legislacao
brasileira pelo Decreto n° 1.355, de 30 de dezembro de 1994, o Brasil aceitou o

conceito de marca exarado no acordo:
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ARTIGO 15

Objeto da Protecéo

1. Qualquer sinal, ou combinacdo de sinais, capaz de distinguir bens e
servicos de um empreendimento daqueles de outro empreendimento,
podera constituir uma marca. Estes sinais, em particular, palavras, inclusive
nomes préprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinacao de
cores, bem como qualquer combinacdo desses sinais, serdo registraveis
como marcas. Quando os sinais ndao forem intrinsecamente capazes de
distinguir os bens e servigos pertinentes, os Membros poder&o condicionar
a possibilidade do registro ao carater distintivo que tenham adquirido pelo
seu uso. Os Membros poderdo exigir, como condi¢cdo para registro, que 0s
sinais sejam visualmente perceptiveis. 7°

Percebem-se quatro orientacdes sobre as marcas nesse artigo: primeiro,
qualquer sinal, ou combinacdo de sinais, capaz de distinguir bens e servi¢cos pode
ser considerado marca; segundo, sinais (constituidos por palavras, nomes préprios,
letras, numerais), elementos figurativos e combinag&o de cores, bem como qualquer
combinacdo desses sinais, serao registraveis como marcas; terceiro, os Membros
poderdo condicionar a possibilidade do registro da marca ao carater distintivo que
tenham adquirido pelo seu uso; e, quarto, os Membros poderdo exigir, como
condicao para registro, que 0s sinais sejam visualmente perceptiveis.

No caso do Brasil, a exigéncia constou na Lei n° 9.279/96, mas, por se tratar de
lei infraconstitucional, deveria haver uma ampliacdo do conceito e abrangéncia nos
limites constitucionais... atualmente, ndo ha — limitando o registro das marcas e
dificultando a possibilidade de ingresso de ac¢des judiciais em face de infratores.
Almeida (2009, p. 157) afirma, de forma acertada que: “[...] a seguranga juridica é
um fator preponderante, a influenciar o ritmo de crescimento de um pais, uma vez
gue a certeza ou incerteza dos investidores quanto a protecdo de seus direitos é
aspecto determinante na decisdo de onde investir.”

Limitar o registro de marcas as marcas visualmente perceptiveis, ndo aceitando
a transcricdo de outros signos distintivos (como, por exemplo, a descricao grafica
das propriedades organolépticas de uma marca gustativa; ou a descricdo das
propriedades olfativas de uma marca), fere as garantias asseguradas na
Constituicdo para os inventores. Nao admitir o registro de marcas néo tradicionais
pode causar: uma diluicAo da capacidade distintiva que a marca usa para se

diferenciar (mas néo é registrado), diminuigcdo do valor patrimonial da marca; falta de

70 Disponivel em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portuguesl.pdf>. Acesso em: 12 jan.
2016.
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confianca do Mercado na geragdo de novos negocios; e consequentemente, um
atraso no desenvolvimento econémico e tecnoldgico do pais.

Isso posto, defende-se a ampliacdo do conceito de marca e sua abrangéncia
nos limites constitucionais, para que possa ser reconhecida e protegida a marca nao
tradicional, pois entende-se que seu reconhecimento e prote¢cdo fomentardo o
desenvolvimento econdmico e o desenvolvimento tecnolégico nos setores

produtivos, aumentando a capacidade inovativa brasileira.

5.2 Impactos do reconhecimento e protecdo das marcas nao tradicionais no

desenvolvimento econémico e tecnoldgico brasileiro

Muito embora alguns autores, como Bueno (2006, p. 32), defendam que, “todas
as formas de propriedade industrial podem contribuir direta ou indiretamente para o
desenvolvimento econbmico”, defende-se que a protecdo das marcas néo
tradicionais contribui diretamente para o desenvolvimento econémico por meio da
comercializacdo dos produtos marcados, mas sua maior contribuicdo é indireta
(fomentar o desenvolvimento tecnoldgico para o desenvolvimento de novas formas
marcarias).”t

Mas, quais sdo as “novas” formas marcarias, consideradas nao tradicionais?

De acordo com a Tabela 11, sédo as seguintes:

Tabela 11 — Apresentacdo das marcas néo tradicionais

Apresentacéao Sentidos e forma da descri¢éo Exemplo
Sound Branding/ Sinal constituido por sons (elementos | PLIM PLIM
Marca sonora acusticos, como avoz, amusicae o | USPTO registration number:
som ambiente) passiveis de 3016937
representacao grafica por
pentagramas Exemplos de marca sonoras

existentes no Brasil: Nokia,
Microsoft windows xp, oi, Banco
do Brasil, Banco ltad.

Marca de Movimento | Publicadas sob a forma de imagens Companhia de Bebidas das

fixas que mostram as diferentes Américas — AMBEV
fases diferentes da progresséo da Processo INPI no 817935487 para
imagem em movimento, a Classe 35 (bebidas)

acompanhadas de uma descricdo em

" Inobstante a relevancia de outros enfoques de estudo e andlise do desenvolvimento, como, por
exemplo, a abordagem social, socioambiental, cultural, humana, para fins dessa tese, serdo
analisados apenas os enfoques de desenvolvimento econdmico e tecnologico do Brasil.
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palavras de progressédo dessa
sequéncia.

Tem sido registrados como marca
mista no INPI.

Exemplo de marca de movimento
existente no Brasil: Banco Itau

Gustativa Sinal constituido pela representagdo | Szenzo
gréfica das propriedades USPTO registration number:
organolépticas do produto 3164146
Olfativa Sinal constituido por descricao Chanel n° 5
gréafica do aroma USPTO registration number:
1569109
Slogans Sinal constituido por frases Just do it — NIKE
publicitarias e/ou combinacéo de
letras e palavras USPTO registration number
73829171
Hologramas Todas as variantes possiveis da Visa International Service

aparéncia do holograma (que
consistem em vérias vistas de um
grande nimero de diferentes
angulos) devem estar representadas
pictoricamente no respectivo
formulario de depdsito de marcas
Tem sido registrados como marca
mista no INPI.

Association

Processo INPI n° 800243056 para
a Classe 36 (servigos financeiros)

Marcas de posicao

Sinais definidos pela posicdo em que
aparecem no produto

Tém sido registrados como marca
figurativa no INPI.

New Balance Athletic Shoe Inc.
Processo INPI n° 815547480 na
Classe 25 (calgados)

Marca de Cor

Representacéo grafica identificando
a cor, tem sido registradas como
marcas mistas ou figurativas no INPI,
desde que as cores sejam
combinadas de forma distintiva

Visa International Service
Association

Processo INPI n° 006088244 para
a Classe 36 (servigos financeiros)

Marcas de textura ou
tateis

Tém sido registradas como marca
figurativas ou tridimensionais no
INPI, e protegem a superficie do
produto

Societé dés Produits Nestlé S.A.

Processo INPI n° 820817155 para
a Classe 32 (bebidas)

Trade Dress

Signos referentes ao conjunto-
imagem de caracteristicas (cores,
forma, embalagem, configuracdo do
produto, sinais dispositivos,
emblemas, enfeites e ornamentos)
capazes de identificar determinado
produto ou servigo.

Tém sido registrados como marca
figurativas ou mistas no INPI.

Reckit Benckiser (Brasil) Ltda.

Processo INPI n° 818989505 na
Classe 03 (produtos de limpeza)

Signos
animados/multimidia

Tém sido registrados como marca
mistas no INPI.

Nokia Corporation

Processo INPI n° 826006248 para
a Classe 09

Fonte: a autora.
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Referidas marcas ndo tradicionais ndo sdo admitidas por um grande niumero de
sistemas juridicos, pois tém caracteristicas muito individuais, relacionadas com o0s
cinco sentidos: tato, olfato, audicdo, paladar e visdo. A Questdo 181 (doravante
chamamda de Q181) da Associacdo Internacional de Protecdo da Propriedade
intelectual — AIPPI (2004) propde um critério geral para a protecdo das marcas nao

tradicionais:

1) marcas "ndo convencionais” devem, em principio, serem susceptiveis de
serem registradas.

2) A representacdo de uma marca "ndo convencional® deve ser clara,
precisa, de facil acesso e inteligivel. O pulblico deve ser capaz de
compreender a natureza da marca.”?

A resposta a Q181 da AIPPI (2004) evidencia que ndo é o fato de ser néo
tradicional que ira impedir o registro dessas marcas relacionadas com 0s cinco
sentidos, mas a impossibilidade de o signo funcionar como marca distintiva e
designativa. Por isso, “A representagcdo de uma marca [...] deve ser clara, precisa,
de facil acesso e inteligivel” e “O publico deve ser capaz de compreender a natureza
da marca” demonstram, a0 mesmo tempo, preocupacdo com a protecdo juridica
dessas marcas, bem como com a tutela do devido processo legal em face dos
concorrentes (terceiros interessados), em virtude da capacidade de perceptibilidade
do signo néo tradicional como marca.

Transcreve-se 0 artigo 15.1 do Acordo TRIPs (Decreto n° 1.355 de
30/12/1994), do qual o Brasil é signatario, o qual propde uma definicdo sobre quais

sinais sao passiveis de protecdo como marcas:

ART.15.1 - Qualquer sinal, ou combinacdo de sinais, capaz de distinguir
bens e servicos de um empreendimento daqueles de outro
empreendimento, podera constituir uma marca. Estes sinais, em particular
palavras, inclusive nomes préprios, letras, numerais, elementos figurativos e
combinacgdo de cores, bem como qualquer combinacgdo desses sinais, serao
registrdveis como marcas. Quando os sinais ndo forem intrinsecamente
capazes de distinguir os bens e servicos pertinentes, os Membros poderéao
condicionar a possibilidade do registro ao carater distintivo que tenham
adquirido pelo seu uso. Os Membros poderao exigir, como condi¢do para o
registro, que os sinais sejam visualmente perceptiveis.”

2 Originalmente: “1) “Non-conventional” trade marks should, in principle, be capable of constituting
registered trade marks. 2) The representation of a “non-conventional” trade mark must be clear,
precise, easily accessible and intelligible. The public must be able to understand the nature of the
trade mark.”

73 Disponivel em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portuguesl.pdf>. Acesso em: 12 jan.
2016.
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Ao analisar esse artigo do Acordo TRIPs, o qual definiu quais sinais s&o
passiveis de protecdo como marcas, a UNCTAD (2005, p. 229) defende que:

A primeira frase indica que “Qualquer sinal "..." podera constituir uma
marca”. Esta definicdo inclui qualquer elemento perceptivel a um ser
humano que possa servir como um dispositivo de sinalizacao, incluindo néo
apenas palavras visualmente perceptiveis e desenhos, mas também sons,
aromas, sabores e texturas.

Na verdade, sons e aromas foram reconhecidos como qualificados a
protecdo como marca em um ndmero de jurisdicdes, e a primeira frase do
artigo 15.1 ndo as exclui. No entanto, a segunda frase diz que "em
particular" as matérias relacionadas isto é, "palavras, inclusive nomes
proprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinacdo de cores,
bem como qualquer combinagdo desses sinais serdo registraveis como
marcas".

[...] Também limita a referéncia as "combinac¢des" de cores, € mesmo cores
isoladamente em algumas jurisdicdes tém sido aceitas a se qualificar para
protecéo de marcas.

A quarta frase permite aos paises membros condicionar o registro a
exigéncia da perceptibilidade.

Pode-se afirmar que o Acordo TRIPs, no seu artigo 15.1, admitiu que os paises
signatarios adotassem a protecdo de quaisquer marcas, atendido o requisito da
distintividade (capacidade de distinguir bens e servigcos de uma empresa dos bens e
servicos de sua concorrente), facultando aos estados-membros a exigéncia, como
condicao para o registro, de que 0s sinais sejam visualmente perceptiveis.

N&o se pode olvidar que a Constituicdo, no seu artigo 5°, inciso XXIX, assegura
como direito fundamental, a propriedade das marcas, 0os homes de empresas e
outros signos distintivos, condicionando esse direito, ndo ao fato de serem
visualmente perceptiveis, mas ao fato de fomentarem o interesse social e o
desenvolvimento tecnolégico e econdmico do Pais. Isso significa que, ao negar a
protecdo a uma marca (tradicional /ndo tradicional) que atenda aos requisitos de
distintividade (capaz de identificar e diferenciar a origem dos produtos e servigos)
por falta de perceptibilidade visual, estar-se-a violando um direito fundamental
constitucional.

Ressalta-se que a Constituicdo Federal ndo limitou a propriedade das marcas a
signos visualmente perceptiveis. No caso do Brasil, aplicando-se a interpretacéo
conforme a Constituicdo para o Decreto n° 1.355, de 30/12/1994, poder-se-ia
proteger quaisquer marcas (incluindo as marcas néo tradicionais) na lei interna,
assegurando o direito fundamental garantido no art. 5°, inciso XXIX, da Constituicdo.
Conforme Barroso e Barcellos (2008, p. 358-359):
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As normas constitucionais sdo normas juridicas e, como consequéncia, sua
interpretacdo serve-se dos conceitos e elementos classicos da interpretagdo
em geral. Todavia, as normas constitucionais apresentam determinadas
especificidades que as singularizam, dentre as quais é possivel destacar: a)
a superioridade juridica; b) a natureza da linguagem; ¢) o conteldo
especifico; d) o carater politico.

Pela logica, a Constituicdo ocupa uma posicao hierarquicamente superior no
ordenamento juridico, a qual determina a (in)validade das normas
infraconstitucionais (de acordo com a sua compatibilidade com o ordenamento),
impondo a prevaléncia das normas constitucionais sobre as outras normas. Sua
linguagem confere discricionariedade ao intérprete, na medida em que apresenta
maior grau da abstracdo e adaptacdo as mudancas que ocorrem na sociedade
(permitindo que se alcance uma solucdo préatica para 0s casos concretos), como
explica Oliveira (2001, p. 233):

Toda compreenséo € interpretacdo, e toda interpretacdo se desenvolve no
seio da linguagem, que quer deixar o objeto vir a palavra e, a0 mesmo
tempo, é a linguagem prépria ao intérprete. Assim, 0 problema
hermenéutico se revela como um caso especial da relacdo entre
pensamento e linguagem. Toda compreenséo se faz no seio da linguagem,
e isso nada mais é do que a concretizacdo da consciéncia da influéncia da
histéria.

Nesse sentido, rememora-se a proposta concretizadora de Mdller (2009), para
quem deve se considerar que 0s aspectos semanticos e pragmaticos dos textos
constitucionais variam de significado de acordo com a situacdo e o contexto para
chegar ao processo de concretizacdo da norma, afastando-se da aplicacdo de
simples regras de subsunc¢ao. Segundo Miller (2009, p. 12) “por forga da polissemia
natural da linguagem, o ‘significado’ existe somente no plural; tanto maior se torna a
plurissignificancia da semantica relativamente simples de palavras isoladas”. Dessa
forma, uma norma juridica (geral e abstrata) perde seu sentido se néo for aplicada a
realidade, pois o Direito € uma ciéncia social aplicada; o que significa dizer que além
de identificar o sentido da norma, € necessario que ela esteja atrelada as
particularidades da situacdo concreta haja vista que o seu enunciado juridico néo

define o seu contetdo. Miiller (2009, p. 40) explica que a normatividade:

[...] designa a qualidade dinAmica de uma norma, assim compreendida,
tanto de ordenar a realidade que lhe subjaz- normatividade concreta- quanto
de ser condicionada e estruturada por essa realidade- normatividade
materialmente determinada.
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Logo, o sentido da norma s6 pode ser apurado quando for aplicado a realidade,
nesse contexto, seu sentido ndo € pré-determinado nos cddigos, 0 que existe nos
codigos é o seu enunciado juridico, que serve de base para a concretizacdo do
Direito. Por essa razédo, é possivel afirmar que os juristas fazem parte do processo
de concretizagcdo ao delimitar o programa e o ambito da norma, como explica
Bonavides (2001, p. 23):

Enquanto o juiz aplicador se guia por um logicismo que gira primacialmente
ao redor da norma-texto da terminologia de Miiller, o juiz interprete haure
sua maior forca e dimensao hermenéutica na esfera dos principios, mas se
move tecnicamente no circulo de um pluralismo normativo tépico onde a
norma-texto é apenas o ponto de partida da normatividade investigada e
achada ao termo do processo decisério concreto, segundo assinala a teoria
estruturante do Direito, da qual Friedrich Muller, ja citado, € o seu mais
insigne formulador e jusfilésofo.

Referida teoria, tenta conciliar, quando da aplicacdo do Direito, a norma a
realidade concreta a partir dos problemas praticos submetidos a esse processo

decisério, como explica Muller (2009, p. 105):

[...] o processo da implementacdo pratica de normas juridicas a casos
regulamentados evidencia-se estruturado. Somente em casos-limite (raros e
nao caracterizados para o direito constitucional) ele pode ser compreendido
como “aplicagao”, “inferéncia silogistica” ou “subsunc¢&o”. A norma juridica é
mais do que o seu teor literal. O teor literal funciona, de acordo como o tipo
de norma, de maneiras distintas, como diretriz e limite da concretizacdo
admissivel. A interpretacdo do texto da norma é um componente importante,
mas nao Unico da implementacdo de sinais de ordenamento normativo em
casos determinados. Por isso ndo mais devemos falar de interpretacdo ou
explicagdo, mas sim de concretizacdo da norma.

No caso em andlise na presente tese, o contetdo especifico da norma prevista
no art. 5°, inciso XXIX, é definidor de direitos, prevendo a atribuicdo da propriedade
das marcas, e outros signos distintivos, o que condiciona a conduta dos Poderes

Legislativo, Executivo e Judiciario dentro do ambito das suas competéncias:

De fato, a atividade legislativa destina-se, em Ultima andlise, a assegurar 0s
valores e a promover os fins constitucionais. A atividade administrativa,
tanto normativa quanto concretizadora, igualmente se subordina a
Constituicdo e destina-se a efetiva-la. O Poder judiciario, portanto, ndo € o
Unico intérprete da Lei Maior, embora o sistema lhe reserve a primazia de
dar a palavra final. Por isso mesmo, deve ter uma atitude de deferéncia para
com a interpretacdo levada a efeito pelos outros dois ramos do governo, em
nome da independéncia e harmonia dos Poderes (BARROSO;
BARCELLOS, 2008, p. 361).
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A interpretagdo, conforme a Constituicio, compreende uma técnica
interpretativa atrelada a supremacia da Constituicdo e presuncdo de
constitucionalidade das leis e atos do Poder Publico na qual o intérprete devera
empregar, na norma infraconstitucional, a interpretacdo que mais se compatibilize
com a Constituico.

Também compreende uma técnica de controle de constitucionalidade, na qual
poderd haver a exclusdo de uma interpretacdo decorrente de declaracdo de
inconstitucionalidade sem reducdo do texto, como forma de manter a unidade

constitucional e a harmonia do ordenamento juridico.

5.3 Atuacdo do INPI - como 6rgdo promovedor da gestdo dos direitos
intelectuais - voltada ao reconhecimento e a protecdo das marcas nao

tradicionais

A Lei n® 9.279/96 regula direitos e obrigacfes relativos a propriedade industrial,
e prevé a protecdo dos direitos relativos a propriedade industrial, considerado o seu
interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do Pais, atribuindo ao
INPI competéncia para conceder o registro de marcas, atribuindo ao titular a sua
propriedade. Ocorre que marcas nao tradicionais (constituidas por sons/melodias;
um movimento, cores, sabor com férmula quimica estrutural, aroma com férmula
guimica estrutural) existem, mas, em virtude de uma interpretacdo cautelosa/restrita
da admissibilidade do registo de marcas, por parte do INPI, ndo estdo sendo
registradas.

Qual o fundamento que o INPI usa para negar o registro? Que ndo sao sinais
visualmente perceptiveis. Mas o que € uma marca tradicional (coca-cola) sendo um
som representado de forma grafica: COCA COLA... Portanto, o INPI, como 6rgéo
promovedor da gestdo dos direitos intelectuais, deveria atuar em defesa do
reconhecimento e da protecdo das marcas nao tradicionais para atender o disposto

no art. 5° da Constituicao:

Art. 5°

XXIX - a lei assegurara aos autores de inventos industriais, privilégio
tempordrio para sua utilizacdo, bem como protecéo as criacdes industriais,
a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos
distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnoldgico e econdmico do Pais (grifo nosso).
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Logo, uma marca ndo tradicional que atenda os requisitos de ser licita,
disponivel, distintiva, visualmente perceptivel (passivel de transcricdo) e verdadeira
deve ser protegida, mesmo que apresente outros signos distintivos como marca.
Defende-se essa posicdo considerando-se a Constituicio como dirigente do
ordenamento, pois ao listar seus fundamentos e eleger seus objetivos, estabeleceu
um projeto material vinculativo, submetendo os poderes publicos as normas

constitucionais. Massa-Arzabe (2006, p. 69) considera que:

Vale lembrar que toda politica publica estd diretamente amarrada aos
principios estruturantes da Administracao Publica, assim como as partes do
conjunto que engendra, isto é, 0s programas, oS projetos, as acoes,
merecendo énfase particular o principio da eficiéncia.

Para que o0s programas, projetos e acdes estatais sejam eficientes, 0s
fundamentos e objetivos constitucionais devem ser rigorosamente observados e
implementados sob a forma de politicas publicas. Nesse sentido, Queiroz (2009, p.
248) é taxativa ao dizer que os atos do Poder Publico (INPI € uma autarquia federal
vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior - MDIC)

devem estar em conformidade com a Constituigao:

[...] o principio da conformidade dos actos do poder publico com a
Constituicdo mostra-se mais abrangente do que o0 principio da
constitucionalidade das leis, sendo por isso designado de principio da
constitucionalidade em sentido estrito. Por sua vez, o principio da primazia
da lei, que afirma que todos os actos juridicos-politicos, promulgados sob a
forma de lei, prevalecem sobre todos os outros actos juridico-politicos de
hierarquia inferior, detém uma dimenséo positiva e negativa, especialmente
no confronto com os actos normativos da administracdo publica e, em
particular, os regulamentos.

Essa conformidade dos atos do poder publico, em todas as suas esferas, com
a Constituicdo pressupde a concretizacdo dos seus fundamentos e objetivos com
vistas ao desenvolvimento econdmico e tecnoldgico do Pais. Nas politicas publicas
discutidas no Capitulo 2, percebe-se que essa concretizacdo constitucional ndo é

opcional, como defende Derani (2006, p. 136):

Portanto, politicas publicas sdo concretizacbes especificas de normas
politicas, focadas em determinados objetivos concretos... A realizacdo de
politicas publicas pelo Estado, concretizando preceitos constitucionais,
perfaz o cumprimento de um dever.
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Ressalta-se que as Diretrizes de Andalise de Marcas (atualizadas em
11/12/2012 pelo Instituto Nacional da Propriedade industrial — INPI), permitem uma

ampliacdo no conceito de marca, pois preveem que

[...] embora a distintividade continue sendo a base sobre a qual repousa a
funcdo das marcas, esse carater distintivo passou a considerar ndo s6 0s
elementos graficos constitutivos das marcas, mas, também, o conjunto das
impressfes delas decorrentes, que atue individualizando, distinguindo ou
certificando  produtos e servicos (INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2011).

Logo, o INPI é responsavel pelo aperfeicoamento, disseminacdo e gestdo do
sistema brasileiro de concessdo e garantia de direitos de propriedade intelectual
para a industria, dentre os quais os relativos as marcas, sejam elas tradicionais ou

nao tradicionais!

5.4 Proposicdo de politicas publicas integradas para o reconhecimento e a
protecdo das marcas nao tradicionais

Considerando-se o disposto no art. 1°, incisos Il e IV, da Constituicdo — a
dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho e a livre iniciativa séo
fundamentos do Estado Democratico de Direito —, pode-se afirmar que tanto o
ordenamento juridico brasileiro quanto as politicas publicas devem utilizar esses
fundamentos como critério/parametro axioldégico para a interpretacdo do sistema
constitucional, para a atividade legislativa, e para a atividade executiva.

O reconhecimento da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho
e da livre iniciativa, como parametros constitucionais, vincula a politica e o
ordenamento juridico brasileiro. No entender de Gorczevki e Bitencourt (2011, p. 37-
38):

[...] nota-se que o Constituinte de 1988, ao inserir a dignidade da pessoa
humana no art. 1, Ill, na condi¢cdo de principio e valor fundamental e ndo no
rol do art. 5 dos direitos e garantias fundamentais, atribui-lhe valor fundante
da ordem juridica, colocando-a como pilar da vida politica, social e
econdmica da nacdo brasileira, devendo ser perseguido na aplicabilidade
das normas e preferencialmente preservado no juizo de ponderacao, por
ser o cerne do Estado Democratico de Direito.
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Nesse sentido, como foi explicitado no capitulo anterior, a Constituicao
dirigente conforma e legitima o poder politico do Estado. Entretanto a liberdade do
legislador e a discricionariedade do governo sdo mantidas, pois, 0s objetivos das
politicas publicas tém referéncia valorativa e expressam as op¢des governamentais
para a realizagdo dos valores constitucionais. Derani (2006) explica a relevancia do
reconhecimento constitucional desses fundamentos do Estado Democratico de
Direito, e 0 que esse reconhecimento significa para o ordenamento juridico.
Vislumbra a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e a livre
iniciativa como valores-finalidade constitucional que deverao dirigir todas as acoes
estatais para a sua consecucao:

[...] No direito sdo colocados os valores-finalidade, que justificardo o
complexo de acdes estatais para obtencdo de finalidades transformadoras
da sociedade. O direito, nesse contexto, passa a ser essencialmente
modificador para continuar estabilizador das relagbes sociais. Os fins
sociais a serem alcancados estdo no direito, assim como muitos dos meios
para chegar até eles, todo na forma de norma-principio (DERANI, 2006, p.
134).

Logo, se a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e a
livre iniciativa foram concebidos como valores constitucionais maiores, ndo podem
ser reduzidos, assim como ndo podem ser reduzidos os direitos fundamentais
assegurados constitucionalmente, devendo servir de fonte unificadora do Direito
Publico e do Direito Privado. Explica Freitas (2004, p. 182-183) que:

Aplicando-se os conceitos formulados a Constituicdo, esta passa a ser vista
como uma rede axiolégica de principios, de regras e de valores de ordem
suprema, cuja funcdo precipua é a de, evitando ou superando antinomias
axioloégicas, dar cumprimento aos objetivos fundamentais do Estado
Democratico, entendidos de maneira dominantemente substancial.

Em virtude dos fundamentos da Republica Federativa do Brasil — arrolados no
artigo 1° da Constituicdo, o constituinte, no art. 3° da CF/88, estabeleceu como um
dos objetivos fundamentais do Estado Democratico de Direito: garantir o
desenvolvimento nacional.

Ao garantir do desenvolvimento como objetivo, o Estado demonstra o seu
compromisso com a implementacédo de acdes visando ao pleno desenvolvimento, a

valorizacéo social do trabalho e da livre iniciativa:
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O processo de criacdo e de decisdo de qualquer conceito em termos de
Direito, como visto, deve-se dar atrelado ao paradigma que o gera, ou seja,
o Estado Democratico de Direito. Como visto, o conceito de politica pablica
trata-se de decisbes ora politicas (Legislativo, Executivo) e ora juridicas
(quando o Judiciario fizer seu controle e substituir a decisao anteriormente
tomada) ou porque esta decisao “politica” é baseada, também, em aspectos
juridicos, como por exemplo, a concretizacdo dos direitos fundamentais e
sua obrigatoriedade (BITENCOURT, 2013, p. 82).

Essas decisdes ora politicas, ora juridicas pressupfe interpretacdes sobre a
concretizacdo da Constituicdo e opcdes governamentais sobre como e em que
medida concretiz4-la. Por isso, e para entender o significado das politicas publicas
enguanto opc¢ao governamental, arrola-se Bucci (2006, p. 39), para quem:

Politica publica é o programa de a¢do governamental que resulta de um
processo ou conjunto de processos juridicamente regulados — processo
eleitoral, processo de planejamento, processo de governo, pProcesso
orcamentéario, processo legislativo, processo administrativo, processo
judicial — visando coordenar os meios a disposicdo do Estado e as
atividades privadas, para realizacéo de objetivos socialmente relevantes e
politicamente determinados. Como tipo ideal, a politica publica deve visar a
realizacdo de objetivos definidos, expressando a selecdo de prioridades, a
reserva de meios necessarios a sua consecucao e o intervalo de tempo em
gue se espera o atingimento dos resultados.

Para realizar os objetivos sociais e politicos definidos na Constituicdo, podem
ser propostos quatro tipos de politicas publicas, que, conforme Schmidt (2008, p.

2313-2314), tracam as linhas de funcionamento do Estado:

a) Politicas distributivas: consistem na distribuicdo de recursos da
sociedade a regides ou determinados segmentos sociais e, em geral,
requerem o controle social por meio de conselhos ou outro tipo de
participagdo popular. Ex.: politica de desenvolvimento regional;

b) Politicas redistributivas: consistem na redistribuicdo de renda mediante o
deslocamento de recursos das camadas mais abastadas da sociedade para
as camadas mais pobres, incluindo-se aqui a politica da seguridade social...
Ex.: Bolsa-familia;

c¢) Politicas regulatérias: criam normas para o funcionamento de servicos e
instalacdo de equipamentos publicos por meio de ordens, proibi¢des,
decretos, portarias, etc. Pode ocorrer por meio da distribuicdo de custos e
beneficios entre grupos e setores sociais, de forma equilibrada ou por meio
do atendimento de interesses particulares. Ex.: plano diretor urbano,
politicas de circulagdo, politica de uso do solo etc.

d) Politicas constitutivas ou estruturadoras: definem procedimentos gerais
da politica; determinam as estruturas e 0s processos da politica, por isso
tém a caracteristica de afetar as condi¢es como sao negociadas as demais
politicas; em regra ndo propiciam um envolvimento da populagdo. Ex.:
reforma politica, definicdo do sistema de governo, etc.
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Por esse motivo reafirma-se que, muito embora a Constituicdo seja dirigente -
conformando e legitimando o poder politico do Estado -, ela ndo tolhe a liberdade do
legislador ou a discricionariedade governamental, cabendo ao governo selecionar e
especificar sua atuacao, indicando os meios ou instrumentos adequados para a

realizacdo dos fins constitucionalmente propostos:

[...] as politicas publicas podem ser colocadas, sempre sob o angulo da
atividade, como conjuntos de programas de agcdo governamental estaveis
no tempo, racionalmente moldaveis, implantadas e avaliadas, dirigidas a
realizacdo de direitos e de objetivos social e juridicamente relevantes,
notadamente plasmados na distribuicdo e redistribuicdo de bens e posicdes
gue concretizem oportunidades para cada pessoa viver com dignidade e
exercer seus direitos, assegurando-lhes recursos e condi¢des para a acao,
assim como a liberdade de escolha para fazerem uso desses recursos
(BUCCI, 2006, p. 63).

As opgOes politicas sobre a ordem de importancia atribuida aos valores
constitucionais a serem implementados via politicas publicas resultam da interacao
de fendbmenos politicos, econbmicos e sociais que geram um “problema” e

demandam uma intervencao do poder publico, como explica Parsons (2009, p. 273):

[...] la toma de decisiones abarca la totalidad del ciclo de las politicas
publicas; por ejemplo: las decisiones acerca de qué constituye un
‘problema”, qué informacion elegir, seleccion de estrategias para influir la
agenda de las politicas, seleccién de opciones de politicas a considerar,
seleccion de qué opcion, seleccion de fines y medios, seleccién del método
para evaluar las politicas.™

De acordo com Parsons (2009) as politicas publicas passam por sete
diferentes etapas, a saber: a) surgimento do problema fatico — é possivel reconhecer
juridicamente as marcas nédo tradicionais; b) definicdo do que é o problema (uma
boa definicdo do problema evidencia as perspectivas, enfoques e objetivos que tém
0s atores institucionais e sociais sobre a politica que sera elaborada) — como
implementar o reconhecimento e protecdo das marcas nao tradicionais; c)
identificacdo de solucdes/respostas alternativas para o problema (nessa etapa é
importante fazer um diagnéstico das possiveis causas geradoras do problema, para

tentar elimina-las na proposta de solu¢des) — propor politicas publicas para fomentar

74 Tradugéo livre da autora: [...] a tomada de decisdo abrange todo o ciclo de politicas publicas; por
exemplo: as decisBes sobre o que constitui um "problema", as informacdes que eles escolherem, a
selegdo de estratégias para influenciar a agenda politica, a selecdo de opgdes politicas a considerar,
a selecao dos fins e meios, a sele¢cdo método para avaliacéo de politicas.
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a cultura do reconhecimento e da protecdo das marcas nao tradicionais, como
estratégia de desenvolvimento tecnolédgico e econémico; d) avaliacdo das opcdes de
solucBes/respostas; e) selecdo de uma opcéo de politica - propor politicas publicas
constitutivas e regulatorias; f) implementacdo da politica escolhida; e g) avaliacdo
dos resultados.

Essas etapas ocorrem dentro do ambito da competéncia constitucionalmente
prevista para a Unido, Estados e Municipios - vide artigos 21-24 e 30 da
Constituicdo. Por exemplo, compete a Unido elaborar e executar planos nacionais e
regionais de desenvolvimento econdmico e social (artigo 21, inciso IX, da
Constituicdo), mas, para elaborar e executar esses planos, precisa identificar: o
problema que deve ser corrigido — no caso, como fazer o reconhecimento e a
protecdo das marcas nao tradicionais; 0s possiveis fatos geradores do problema —
existéncia de marcas nao tradicionais - e quais solu¢gdes podem ser implementadas,
e propor politicas publicas constitutivas e regulatorias para fomentar a cultura do
reconhecimento e da protecdo das marcas nao tradicionais, como estratégia de
desenvolvimento tecnoldgico e econémico; etc. Obviamente que a escolha nao
descura dos valores constitucionais, decorrentes dos fundamentos do Estado
previstos no art. 1°, da Constitui¢ao.

Logo, as instancias de regulacdo juridica ficaram vinculados a concretizacdo
desses direitos, como afirma Piovesan (2010, p. 56): “A politica deixa de ser
concebida como um dominio juridicamente livre e constitucionalmente desvinculado.
Os dominios da politica passam a sofrer limites, mas também imposi¢fes, por meio
de um projeto material vinculativo”.

E ha um projeto material vinculativo da dignidade da pessoa humana, com 0s
valores sociais do trabalho, a livre iniciativa e o desenvolvimento nacional. Visto
desse angulo, a propriedade intelectual, enquanto objeto do Direito, esta coligada
com a propriedade (marcas), com a funcéo social (desenvolvimento tecnoldgico e
econdbmico do pais), com o desenvolvimento econdmico, com a livre iniciativa
(marcas nao tradicionais), com a concorréncia leal etc. Sua legitimidade juridica
depende da relacéo juridica na qual esta inserida e das orientacdes das politicas

publicas:

[...] a politica é definida como um programa ou quadro de acgéo
governamental, porque consiste num conjunto de medidas articuladas
(coordenadas), cujo escopo € dar impulso, isto é, movimentar a maquina do
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governo, no sentido de realizar algum objetivo de ordem publica ou, na
optica dos juristas, concretizar um direito (BUCCI, 2006, p. 14).

Visto por outro angulo, as politicas publicas de reconhecimento e protecdo da
propriedade intelectual, no Brasil, dependem da diversificagdo da economia, dos
principios fundamentais que constituem o Estado, dos seus fundamentos e
objetivos, da implementacdo concreta de acdes estatais e da avaliacdo do impacto

dessas ac¢des sobre a situacao fatica existente na realidade brasileira:

[...] € recomendada a definicdo e implementacdo de um novo projeto de
desenvolvimento que reforce mutuamente a articulagdo entre politica
macroeconémica e politica de desenvolvimento social, industrial e de
ciéncia, tecnologia e inovagdo, visando uma inser¢cdo mais competitiva e
autbnoma, que assegure a coexisténcia entre o avan¢co do processo de
globalizagdo e a construgdo de bases produtivas modernas e dindmicas e
fortalecimento do capital social. O Brasil precisa instituir uma atividade
permanente, que é o monitoramento das tendéncias tecnologicas mundiais,
em varios setores industriais. Esta atividade, se justifica pela possibilidade
de identificar quais as tecnologias e espacos de mercado que estariam
abertos ao Brasil. Evidentemente, ao assinalar as oportunidades
tecnolégicas, devem ser levados em conta: o0 atual estagio de
desenvolvimento tecnolégico nacional, a disponibilidade de recursos
financeiros, humanos e materiais, o horizonte de tempo requerido para essa
capacitacdo e 0s agentes responsaveis pela execucdo das atividades
relativas ao desenvolvimento tecnolégico (STAUB, 2001).

Por isso ha uma necessidade de implementacdo de politicas publicas
constitutivas e regulatérias, pois 0s interesses que permeiam a inclusdo do
reconhecimento e protecdo das marcas nao tradicionais nos Direitos de Propriedade
Industrial na agenda publica dizem respeito ao desenvolvimento econémico e
tecnologico do pais; logo, sua regulamentacdo é estratégica, ndo sO6 para a
economia brasileira, mas também para a concretizacdo do Estado Democratico de
Direito, como esclarece Schmidt (2008, p. 2317-2318):

A formulacdo de uma politica compreende o estabelecimento de diretrizes,
objetivos e metas, bem como a atribuicdo de responsabilidades. As politicas
adquirem concretude através de Planos ou Programas, 0s quais originam
Projetos, que se deslocam em Acdes.

Qualquer programa implementado em ambito de politicas publicas federais,
deve, portanto, converter-se em acOes capazes de materializar os valores

constitucionais (fundamentos, objetivos e direitos fundamentais), convertendo-se 0s
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programas em acdes fixadas nas politicas publicas, demonstrando uma complexa
vinculagdo com as politicas e ac¢des estatais.

Para levar a cabo acdes capazes de materializar os programas implementados
em ambito de politicas publicas sobre Direitos Intelectuais, foi promulgado o Decreto
de 21 de agosto de 2001, instituindo o Grupo Interministerial de Propriedade
Intelectual — doravante identificado como GIPIl. Sua atribuicdo € de propor a acdo
governamental no sentido de conciliar as politicas interna e externa visando ao
comércio exterior de bens e servicos relativos a propriedade intelectual e,

especialmente:

| - aportar subsidios para a definicdo de diretrizes da politica de propriedade
intelectual;

Il - propor o planejamento da ac¢éo coordenada dos 6érgaos responsaveis
pela implementagéo dessa politica;

lIl - manifestar-se previamente sobre as normas e a legislacdo de
propriedade intelectual e temas correlatos;

IV - indicar os par@metros técnicos para as negociacdes bilaterais e
multilaterais em matéria de propriedade intelectual,

V - aportar subsidios em matéria de propriedade intelectual para a
formulagdo e implementagdo de outras politicas governamentais;

VI - promover a coordenacéo interministerial nos assuntos que serdo
tratados pelo GIPI,

VII - realizar consultas junto ao setor privado em matéria de propriedade
intelectual;

VIII - instruir e reportar matérias relativas a propriedade intelectual.

Isso significa que as matérias que envolvam, direta ou indiretamente, os
direitos de propriedade intelectual (desde a formulacdo e implementacédo, por parte
dos 6rgaos da Administracado Publica, de normas legais até o estabelecimento de
compromissos internacionais relativos a propriedade intelectual) serdo previamente
avaliados pelo GIPI, com a finalidade de harmonizar/articular as posicdes dos
orgaos do Poder Executivo, conciliando as politicas interna e externa.

Ao estruturar-se o GIPI ficou estabelecido que ele é presidido pelo Presidente
da Camara de Comércio Exterior — CAMEX, oOrgao vinculado ao Ministério do

Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior — MDIC, e € constituido por

representantes dos seguintes 6rgdos da Administracéo Publica Federal:

| - Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento — MAPA;

Il - Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inova¢gdo — MCTI;

[l - Ministério da Cultura — MinC;

IV - Ministério do Desenvolvimento, Indlstria e Comércio Exterior - MDIC;
V - Ministério da Justica — MJ;

VI - Ministério das Rela¢des Exteriores - MRE;
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VIl - Ministério da Saude - MS;

VIl - Casa Civil da Presidéncia da Republica;

IX - Ministério do Meio Ambiente — MMA,;

X — Ministério da Fazenda;

XI — Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidéncia da Republica.

Para deliberar sobre politicas publicas de propriedade intelectual, seréo
realizadas reunides plenarias, podendo haver a constituicdo de subgrupos teméticos
especificos (direitos de autor e conexos, propriedade industrial, protecdo aos
programas de computador, obtencdo de cultivares, topografia de circuitos
integrados, informacdes confidenciais/segredos de negocios, concorréncia desleal e
relacdo da  propriedade intelectual com 0 acesso a recursos
genéticos/conhecimentos tradicionais), como se depreende da leitura do artigo 6° da
Portaria n°® 187, de 06 de junho de 2013:

Art. 6° O GIPI deliberard& em reunibes plenarias ordinarias ou
extraordinarias, sendo facultada, sempre que necessaria, a constituicao de
subgrupos tematicos.

§ 1° Os subgrupos tematicos funcionarao conforme sistematica definida pelo
Plenario e a ele se reportarao.

§ 2° O resultado final dos trabalhos dos subgrupos tematicos, bem como
quaisquer propostas de orientagdo sobre suas conclusdes serdo
apresentadas nas reunifes plenarias do GIPI, que discutira e definira os
encaminhamentos necessérios, inclusive identificando questdes para
deliberagéo.

§ 3° Em casos urgentes, sera realizada consulta eletrénica aos membros do
GIPI, com prazo de manifestacdo em 5 dias Uteis, que serd considerada
aprovada por maioria simples, desde que haja manifestacdo de pelo menos
dois tercos dos membros.

Tanto a estrutura quanto a sua forma de atuacdo considera que o GIPI é
responsavel por coordenar as propostas de politicas publicas de propriedade
intelectual a serem executadas pelos ministérios, como forma de evitar impasses e
conflitos entre as politicas publicas dos 6rgdos governamentais. Analisando-se a
atuacao do GIPI, é possivel afirmar que as politicas publicas implementadas séo
organizadas em trés dimensdes: horizontal (complementando-se entre os diversos
orgaos), vertical (atingindo todas as esferas) e temporal (prevendo uma continuidade
em sua execucao).

Essa atuacdo do GIPI considera a positivacdo constitucional dos Direitos de
Propriedade Intelectual como direito fundamental (previsto no seu artigo 5°),
garantindo a propriedade da marca (tradicional/ndo tradicional), desde que ela

cumpra sua funcéo social de gerar o desenvolvimento econémico e tecnoldgico do
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pais. De acordo com Silva (1991, p. 45), h4 uma supremacia constitucional sobre as

demais normas do ordenamento juridico, como se depreende da cita¢ao:

E, enfim, a lei suprema do Estado, pois é nela que se encontram a propria
estruturacdo deste e a organizacao de seus 6rgdos; é nela que se acham as
normas fundamentais do Estado, e s6 nisso se notara sua superioridade em
relacdo as demais normas juridicas.

Logo, a atuacdo do GIPI considera essa superioridade hierarquica - normativa
da Constituicdo nas deliberacbes das reunides plenarias ordinarias ou
extraordinérias, como fonte de producéo juridica, para propor politicas regulatérias,
tais como: a) Lei da Informatica, que previu a reducéo do valor recolhido a titulo de
imposto sobre produtos industrializados do setor de Tecnologia da Informacéo, para
os valores aplicados em projetos de P&D; b) Lei de Inovacdo — Lei n° 10.973/2004 —
que previu incentivos a inovagdo e a pesquisa cientifica e tecnolégica no ambiente
produtivo, sistematizando as parcerias entre empresas e instituicdes técnico-
cientificas, e permitiu que as empresas pudessem receber recursos publicos néo
reembolsaveis do Governo Federal (por meio de subvencfes econdmicas); c) Lei do
Bem - Lei n® 11.196/2006, regulamentada pelo Decreto n° 5.798 de junho de 2006 —
que prevé incentivos a inovacao tecnolégica (deducdes e reducao de impostos); d)
Lei Rouanet da Pesquisa, que prevé a deducdo de impostos (no minimo 50% e no
maximo duas vezes e meia 0 valor investido na pesquisa); d) subvencdes
econdmicas ndo reembolsaveis para o desenvolvimento de projetos de inovacéo
com o apoio do Governo; e) Regulamentacdo de empréstimos FINEP - Agéncia
Brasileira de Inovacdo para empresas, universidades, institutos tecnoldgicos e
instituicdes publico/privadas; f) Funtec/BNDES para apoiar financeiramente projetos
que estimulem o desenvolvimento tecnolégico e a inovacéo de interesse estratégico
do Pais; etc.

A iniciativa do GIPI, ao promover o debate sobre o desenvolvimento econémico
e tecnoldégico nacional estd vinculado com o reconhecimento e a protecdo dos
Direitos Intelectuais através do avanco cientifico e tecnolégico nacional e do

desenvolvimento humano:

Frequentemente, a concepcdo e implantacdo de politicas publicas
constituem respostas a algum aspecto da vida social que passa a ser
percebido como problemético suficientemente forte para demandar uma
intervencao por parte do Estado [...].
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A acdo do Estado por politicas se faz vinculada a direitos previamente
estabelecidos ou a metas compativeis com os principios e objetivos
constitucionais, de forma que, ainda quando aquelas a serem beneficiados
nao tenham um direito a certo beneficio, a provisao deste beneficio contribui
para a implementacdo de um objetivo coletivo da comunidade politica
(MASSA-ARZABE, 2006, p. 54).

Quando se discutem a cultura do reconhecimento e a protecdo das marcas nao
tradicionais como estratégia de desenvolvimento, o GIPI deve, portanto, considerar
nas deliberagdes, além do interesse social e do desenvolvimento tecnoldgico e
econdbmico do Pais, o previsto nos artigos 1° e 3° da Constituicdo (fundamentos e

objetivos da Republica Federativa do Brasil).
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6 CONCLUSAO

Concluir uma tese é tarefa dificil... Principalmente, porqué € o intérprete que
analisa o contexto histérico-temporal no qual se insere o fenémeno, atribuindo-lhe
sentido por meio do circulo hermenéutico: Compreensdo, Interpretacdo, nova
compreensao.

Ao explorar o significado que emerge do/com o fendmeno investigado, o
intérprete apresenta a sua compreensao temporaria e parcial, sobre a resposta do
problema proposto, em uma tentativa de superar antigas interpretacoes e propor
uma nova compreensao para esse fenémenao.

Para compreender o fendbmeno investigado, retoma-se o problema que pautou
a presente investigacao: em face da protecdo do direito a propriedade intelectual na
Constituicdo de 1988, bem como ante os tratados internacionais nos quais o Brasil é
signatario, é possivel na atual conjuntura constitucional estender para as marcas
nao tradicionais, a protecdo das mesmas nos moldes dos demais direitos de
propriedade intelectual, a fim de estar em consonancia com a estratégia de
desenvolvimento tecnoldgico e econémico no Brasil?

Como objetivo geral, ancorou-se a tese na interpretacao constitucional, visando
uma protecdo suficiente dos Direitos Intelectuais, considerados direitos
fundamentais, para implementar da cultura do reconhecimento e da protecdo dos
Direitos Intelectuais — especificamente, das marcas néo tradicionais; como estratégia
de desenvolvimento econdmico e tecnoldgico do Brasil, considerando a previsdo
constitucional de 1988, art. 5°, inciso XXIX.

Superando-se antigas interpretacdes, confirmou-se a hipétese inicial que
afirmava ser possivel e viavel o reconhecimento e protecdo dos Direitos Intelectuais,
especialmente para as marcas nao tradicionais, considerando a previsao
constitucional de 1988, art. 5°, inciso XXIX; sugerindo-se a¢gdes conjuntas entre o
INPI e o GIPI para o aperfeicoamento e disseminacado dos Direitos Intelectuais e
revisao e adequacao legislativa aos preceitos constitucionais.

Para responder o problema proposto, superando antigas interpretacdes e
propondo uma nova compreensdao para esse fendbmeno, no primeiro capitulo
definiram-se os Direitos Intelectuais como geradores de uma “propriedade
incorporealintangivel/imaterial” oriunda dos resultados da exploragdo econdmica da

ideia materializada pelo criador. A materializacdo dos Direitos Intelectuais, cinde
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esses direitos em dois grandes grupos dependendo do objeto a ser protegido, a
saber: os direitos relativos as producgles literarias, artisticas e cientificas; e os
direitos relativos a propriedade industrial.

Ressalta-se que, para ambos, esta previsto na legislacdo um direito de
exclusividade temporaria para exploracdo econdmica das ideias materializadas pelo
criador — visando promover o desenvolvimento econdmico e tecnoldgico do pais,
através da difusdo do estado da técnica da criacao.

Ocorre, que como nem todas as legislagcbes nacionais sobre o tema eram
uniformes com relacdo ao objeto a ser protegido e aos direitos de exclusividade
temporaria, surgiram movimenta¢fes internacionais que culminaram com uma serie
de tratados/acordos/convencdes, cujo objetivo era uniformizar as legislacbes
nacionais (harmonizando-as). Dentre esses Acordos, um interessa diretamente para
essa tese: o Tratado sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados com o Comércio — TRIPs; esse tratado promoveu a reducdo das
distor¢cdes/impedimentos ao comércio internacional, e atribuiu efetiva e adequada
protecdo aos direitos de propriedade intelectual, ao estabelecer um parametro
minimo de regras sobre esses direitos (a ser incorporados pelos paises signatarios,
como o Brasil).

O fato de ser signatario do TRIPs, fez com que, no Brasil, varias legislacdes
fossem reformuladas, para adequarem-se aos novos parametros internacionais; foi
como surgiu a Lei n® 9.279/96, para proteger os Direitos de Propriedade Industrial.
Neste periodo, teorias econémicas defendiam que uma protecao “forte” dos Direitos
Intelectuais era capaz de aumentar a capacidade concorrencial, gerando
empregos/renda; aumentando o conhecimento por causa das transferéncias de
tecnologia e inovacgdes, etc.

Entretanto, a criagdo da Lei n°® 9.279/96, ndo foi suficiente para incrementar a
capacidade cientifica, de inovacdo e de desenvolvimento econdémico e tecnoldgico
no pais. Isso porque, a mudanca legislativa ndo é capaz de incrementar a
capacidade cientifica, de inovacdo e de desenvolvimento econdmico e tecnoldgico,
cabendo ao Estado criar politicas publicas estratégicas para fomentar essas areas.

Por esse motivo, no capitulo segundo, desvelou-se o panorama da protecao
industrial no Brasil, e os reflexos econdmicos dessa protecdo (desde a Primeira
Guerra até a atualidade). Em decorréncia das dificuldades enfrentadas durante a

Primeira Guerra, nos anos 20-30 o Brasil adotou medidas econbmicas de fomento
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ao desenvolvimento industrial, incrementando a economia industrial brasileira. Entre
0os anos 30-45, houve uma reformulagdo de 6rgdos governamentais, bem como a
criacdo de empresas estatais; que teve como reflexo um aumento no investimento
de industrias (nacionais e estrangeiras) e alteracdo nas politicas publicas estatais.
Entre 46-50 a falta de politicas de fomento na area industrial gerou uma
dependéncia do sistema econ6mico mundial. A partir de 51, o governo voltou a
desenvolver politicas publicas voltadas para o setor industrial.

Muitos planos de modernizacdo do sistema produtivo foram implementados a
partir de 56, mas foi a partir dos anos 68, que as politicas expansionistas do governo
fomentaram um aumento da producéo industrial e consequentemente, o crescimento
da economia brasileira — que durou até a crise do petréleo em 1973. Os anos 80,
foram anos de politicas de ajustamento externo, mas em 1988, a Constituicdo
Cidada propd6e mudancas significativas na forma de pensar o Estado.

A partir da Constituicdo Cidada, ha um direcionamento politico, econémico e
social, centralizado na Republica Federativa do Brasil, enquanto Estado
Democrético de Direito, cujos fundamentos séo: soberania, cidadania, dignidade da
pessoa humana, e, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; esses
fundamentos foram determinantes para a eleicdo dos objetivos fundamentais da
Republica: construir uma sociedade livre, justa e solidaria, garantir o
desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalizacdo e reduzir as
desigualdades sociais e regionais.

No Titulo Il - Direitos e Garantias Fundamentais, Capitulo | - sobre os Direitos e
Deveres Individuais e Coletivos - o artigo 5°, inciso XXIX assegurou “[...] protecao as
criacdes industriais, a propriedade das marcas, aos homes de empresas e a outros
signos distintivos, tendo em vista o interesse social e 0 desenvolvimento tecnolégico
e econdbmico do Pais”. Sobre o desenvolvimento tecnoldgico, previu incentivos ao
mercado interno como forma de gerar autonomia tecnoldgica e viabilizar o
desenvolvimento sécioeconémico do pais; Sobre o desenvolvimento econémico,
elencou como fundamentos da Ordem Econdmica e Financeira: a valorizagdo do
trabalho e a livre iniciativa como formas de garantir uma existéncia digna; arrolou
principios a serem observados pelo setor publico e pelo setor privado; e se colocou
como agente normativo e regulador da atividade econdmica visando concretizar a

Ordem Econdmica constitucional.



168

Enquanto agente normativo, o Estado categorizou os direitos intelectuais,
normatizando-os: 0s objetos da propriedade industrial (inventos, modelos de
utilidade, desenhos industriais, marcas, indicacdes geograficas) foram regulados
pela Lei n°. 9.279/96 e sua gestdo é feita pelo INPI; os direitos autorais e conexos
(patrimoniais e morais) foram regulados pela Lei n°® 9.610/98 e sua gestéo é feita
pelo Ecad. Ressalta-se que todas as atividades econdmicas, submetem-se a Ordem
Econbmica constitucional - inclusive as oriundas da materializacdo das ideias do
criador — que visa o desenvolvimento nacional equilibrado.

De acordo com a teoria shumpeteriana, o desenvolvimento econdémico €
decorrente de um processo descontinuo e espontadneo que rompe 0s paradigmas
produtivos através da inovacdo, gerando patentes de invento, de modelo de
utilidade, desenhos industriais, novas marcas, etc. Para essa teoria, a inovacao esta
relacionada com a riqueza que a transacdo comercial do invento gera, que é
descontinua (mais intensa em determinados setores da economia) e gera um fluxo
circular do desenvolvimento (boom-depressédo-boom).

No Brasil, 0 setor agropecuario € o setor mais importante para a economia,
sendo a soja o produto de maior destaque... Nesse caso, ha uma baixa geracdo de
conhecimento, pois as transferéncias tecnoldgicas decorrem da aquisicdo de
insumos! Isso ajuda a explicar, porque o progresso tecnoldgico € baixo, e ha tanta
dificuldade em transformar o conhecimento em inovacgoes.

Mas alguns setores da economia (como por exemplo: o da indastria de
transformacao, o das consultorias em software, o das telecomunicagdes), utilizam os
Direitos de Propriedade Industrial para proteger as inovacdes tecnoldgicas, através
do patenteamento e dos registros no INPI, visando assegurar o direito de
exclusividade temporéria para a exploracao econémica.

Tendo os olhos postos nessas informagdes, o Governo Dilma prop6s entre
2010 e 2014, algumas politicas publicas para incrementar o setor produtivo e
fomentar areas estratégicas: o Plano Brasil Maior (cujo objetivo era estimular a
inovacao/producdo nacional para aumentar a competitividade da indastria brasileira
nos mercados interno e externo visando o desenvolvimento sécioecondémico); o
Plano ENCTI (cujo objetivo era promover a inovagao, capacitar/formar recursos
humanos e fomentar as pesquisas e a infraestrutura da ciéncia/tecnologia —
promovendo a inovacgédo e visando o aumento da capacidade competitiva do Brasil);

PEIEX (visava resolver problemas técnico gerenciais de micro e pequenas empresas
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como forma de aumentar a competitividade e promover a exportacdo dos produtos
dessas empresas); outras acdes também foram realizadas, como a realizacdo de
dois concursos publicos para preencher vagas ociosas do INPI.

Essas politicas permitiram que o conhecimento da Propriedade industrial fosse
incrementado, alcancando aos beneficiados o conhecimento sobre as formas de
protecdo. Inobstante a existéncia de outros objetos protegidos pelos Direitos de
Propriedade Industrial, para a tese em comento, interessa a protecdo marcaria, e
suas dimensdes no Brasil.

Mas o0 que sdo as marcas? Marcas sao signos distintivos, que produzem na
mente dos consumidores/intérpretes lembrancas, sentimentos, sensacdes,
experiéncias, correlacdes entre o signo marcario e seus significados, gerando uma
imagem simbdlica.

A Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual — OMPI™®, prevé a
possibilidade de protecdo de desenhos, simbolos, caracteristicas tridimensionais,
sons, fragrancias, ou tons especificos de cor, como signos com caracteristicas
distintivas; (re)significando a base tedrica que sustenta a abrangéncia do conceito de
marca.

Em que pese a protecdo constitucional a propriedade das marcas, aos nomes
das empresas e outros signos distintivos, a Lei de Propriedade Industrial (Lei n°.
9.279/96), no artigo 122, define como “[...] suscetiveis de registro como marca os
sinais distintivos visualmente perceptiveis, ndo compreendidos nas proibicdes
legais”, reduzindo a protecéo do direito fundamental assegurado pelo art. 5°, inciso
XXIX da Constituicdo. O fato de as marcas serem visualmente perceptiveis é,
atualmente, uma das condicbes para o seu ingresso no rol dos Direitos de
Propriedade Industrial protegida, mas existem outras condi¢cdes: a marca deve ser
registrada perante o INPI, deve ser disponivel e licita, deve atender sua funcéo
social de visar o desenvolvimento econémico e tecnoldgico do pais, e deve ter um
representante domiciliado no Brasil se o titular for estrangeiro.

Dentre os requisitos para serem protegidos pelo registro, a marca deve ter
distintividade (distinguindo um produto ou servico, de outro; e impedido que se
protejam signos descritivos, comuns ou vulgares do produto ou servico ao qual se

referem), deve ser veridica (designando produtos ou servicos sem induzir em erro o

5 E uma agéncia especializada da Organizacdo das Nagdes Unidas - ONU, cujo objetivo é atualizar e
prop0r padrdes internacionais de protecao as criagdes intelectuais em ambito mundial.
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consumidor), e deve ter novidade relativa (sendo original, deve apresentar alguma
novidade em relagcdo aos outros signos marcarios).

Cumprindo com esses requisitos, admitem-se no Brasil marcas de servico
(designativas de servicos), marcas de produtos (designativas de produtos), marcas
coletivas (designativas de produtos ou servicos provenientes de um mesmo
grupo/entidade), marcas de certificacdo (designativas de conformidade técnica de
determinados produtos ou servi¢cos), as quais podem se apresentar sob a forma
nominativa, mista, figurativa ou tridimensional.

Como se viu acima, a definicho da marca, conforme a Lei n° 9.279/96,
compreende os sinais licitos, disponiveis, distintivos e visualmente perceptiveis.
Explica-se: o requisito legal para que a marca seja protegida esta vinculado com o
seu carater visual de distintividade (havendo sinais ndo protegidos em virtude da
falta de distintividade, de sua constituicdo, da condicdo de liceidade, e da
indisponibilidade do sinal); atendendo o requisito de distintividade visual, as marcas
tém um prazo de protecdo legal de 10 anos prorrogavel por periodos iguais e
sucessivos — vide artigo 133 da Lei n® 9.279/96 — fazendo com que sua duracéo
dependa do interesse do titular (em prorrogar o registro da marca). Durante esse
prazo (e enquanto houver prorrogacdes do registro da marca), reconhece-se a
“propriedade da marca” - copia ipsis literis do inicio do artigo 129 da Lei Federal n.
9.279/96, que fala sobre os direitos sobre a marca - para o titular desses direitos.

Outra coisa importante reside no novo padrdo de consumo, que alterou
significativamente a dimensao conceitual dos signos marcarios, incorporando novas
funcdes ao seu conceito: funcdo de identificacdo, diferenciacdo, posicionamento,
promessa, valor, estratégia, memaria, futuro, imagem. Logo, a marca néo se esgota
mais nos sinais dos produtos ou servicos de uma determinada empresa, ela serve
como meio para a emissdo de mensagens a serem recebidas e traduzidas pelos
consumidores.

Inobstante essa significativa alteracdo na dimensdo marcéaria, o INPIl esta
limitado no exercicio da sua funcdo de gestor: sua principal fungdo é executar as
normas regulatérias dos Direitos de Propriedade Industrial, e se pronunciar sobre a
conveniéncia da assinatura de tratados/convencdes/acordos referentes a esse tema,
podendo atuar, também como amicus curiae para auxiliar os magistrados a

compreenderem os direitos/deveres dessa matéria.
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Especificamente, no que tange as marcas, o INPI tem a Diretoria de Marcas —
DIRMA e seus setores subordinados, a quem compete a atuacao referente aos
signos marcarios e sua protecao juridica.

Defende-se a superacdo do requisito de distintividade visual para a protecao
marcéria, eis que a prépria Constituicdo ndo a exigiu. Nao se pode olvidar que, de
fato, existem marcas nao tradicionais constituidas por melodias, movimento,
posicdo, sabor, aroma, cor; as quais sequer sao reconhecidas como marca, em
virtude da interpretacao restritiva do 6rgao gestor, que exige que as marcas sejam
constituidas por sinais visualmente perceptiveis.

Defende-se a necessidade de reconhecimento e a protecdo de sinais marcarios
gue se utilizam de inovacfes tecnolégicas para serem distintivos por meio dos
sentidos olfativo, gustativo, tactil e sonoro (ndo incluidos no artigo 122 da Lei de
Propriedade Industrial), em virtude da previsao constitucional, estabelecida no artigo
5°, inciso XXIX, a qual assegura “[...] protecado as criacbes industriais, a propriedade
das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o
interesse social e o desenvolvimento tecnologico e econdmico do Pais”; atendendo-
se a Constituicdo, (entendida como alicerce do ordenamento juridico).

No momento em que a Constituicdo assegurou protecdo a propriedade das
marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, incluindo-os como
direitos fundamentais, ela regulou a ordem juridica, determinando que se protejam
esses direitos. Lembra-se que o Acordo TRIPs deu autonomia para os Estados
signatarios para exigirem, como condi¢cdo para o registro, que 0sS sinais sejam
visualmente perceptiveis, o que significa que ndo h& obrigatoriedade dessa
exigéncia. No Brasil, ela pode ser vista como inconstitucional, pois a protecao
prevista no art. 5°, inciso XXIX é ampla, inexigindo que 0s signos sejam visualmente
perceptiveis.

Por isso, a interpretacdo deve ser ampliativa, no sentido de impedir que um
acordo e uma Lei, infraconstitucionais, reduzam a protecdo desse direito
fundamental, negando protecdo para uma marca ndo tradicional que atende ao
requisito de distintividade por falta de perceptibilidade visual. A interpretacdo deve
ser conforme a Constituicdo impedindo uma protecéo insuficiente desse direito
fundamental constitucional.

N&o se pode olvidar que, hierarquicamente, a Constituicdo ocupa a posicao

superior no ordenamento juridico, impondo a observancia das suas normas e
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determinando a (in)validade das normas infraconstitucionais. Essa observancia das
normas constitucionais condiciona a atuacdo do Estado, através da conduta dos
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciario dentro do ambito de suas competéncias,
conduta essa que deve se compatibilizar com a Constituicao.

No momento em que a Constituicdo elegeu como alguns dos fundamentos do
Estado Democratico de Direito, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais
do trabalho e da livre iniciativa; arrolou como seus objetivos construir uma sociedade
livre, justa e solidaria; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a
marginalizagdo e reduzir as desigualdades sociais e regionais; e assegurou 0S
Direitos Intelectuais como direitos fundamentais, ela balizou tanto o ordenamento
juridico, quanto a atuacdo dos Poderes estatais, os quais devem utilizar esses
balizadores no exercicio da sua funcdo legiferante, executiva e judiciaria. Nesse
sentido, é possivel afirmar que a Constituicdo, conforma e legitima o poder politico
do Estado!

Muito embora a Constituicdo seja dirigente, no sentido de dirigir as acfes
estatais para a concretizacdo das normas constitucionais, a discricionariedade
governamental é mantida, na medida em que o0s Poderes estatais sao
independentes para realizar os valores constitucionais. As decisGes politicas e
juridicas séo livres, mas devem ser balizadas pela concretizacdo das normas
constitucionais.

Assim, as politicas publicas devem visar a realizacdo dos objetivos
constitucionais, e em sua opcao politica, devem expressar uma selecdo de
prioridades a serem concretizadas, empregando-se meios necessarios para a sua
consecucdo dentro de um determinado tempo, dependendo do tipo de politica
proposta (distributivas; redistributivas; regulatérias e constitutivas ou estruturadoras).
Isso quer dizer que cabe ao governo especificar o seu modo de atuagao, e 0s meios
ou instrumentos que utilizara para a realizacdo dos fins constitucionalmente
propostos.

Normalmente, as op¢des politicas implementadas via politicas publicas, sao
resultado da interacdo de fenbmenos socioecondmicos e politicos que demandam a
intervencdo estatal para identificar alternativas para o problema sob demanda.
Nesse caso, o problema é fomentar a cultura do reconhecimento e da protecédo das
marcas nao tradicionais como estratégia de desenvolvimento tecnoldgico e

econdmico.
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Uma solugdo, dependeria do Poder Judiciario, o qual poderia empregar a
interpretacdo conforme a Constituicdo para assegurar a propriedade das marcas,
aos nomes comerciais e a outros signos distintivos, em detrimento do Acordo TRIPS
e da Lei n° 9.279/96. Outra, dependeria dos Poderes Legislativo e Executivo 0s
quais deveriam selecionar uma opcao politica para converté-la em acdes através de
politicas publicas de fomento a cultura do reconhecimento e da prote¢cdo das marcas
nao tradicionais.

Em ambos os casos, as decisdes politicas e juridicas estariam limitadas e
balizadas pela Constituicdo, e por seu projeto material vinculativo: os Direitos
Intelectuais sdo direitos fundamentais, nos quais a propriedade esté vinculada com a
sua funcao social. Pois a propriedade de marcas, e de outros signos distintivos esta
atrelada ao desenvolvimento tecnolégico e econémico do pais, a livre iniciativa, etc.

Desde 21 de agosto de 2001, o governo criou o Grupo Interministerial de
Propriedade Intelectual, com o fito de propor a¢gbes governamentais conciliando as
politicas (interna e externa), visando o comércio exterior de bens e servicos relativos
a propriedade intelectual. Referido grupo deve aportar subsidios para a definicdo de
diretrizes da politica de propriedade intelectual e de outras politicas governamentais,
deve planejar e coordenar as acfes dos 6rgdos responsaveis pela implementacéo
da politica de propriedade intelectual, deve manifestar-se sobre a legislacdo de
propriedade intelectual e temas correlatos, deve indicar os parametros para as
negociacdes bi e multilaterais relativas a matéria.

Logo, quando se tratar de Propriedade Intelectual ou matérias correlatas, o
GIPI atuara para conformar da formulacdo a implementacdo de politicas publicas,
cabendo a ele coordenar as acdes dos Orgdos responsaveis pela sua
implementacdo, como forma de minimizar impasses e conflitos entre as politicas
publicas dos diversos ministérios. Diversas politicas regulatérias foram criadas
desde a implementacédo do GIPI e com a participacdo deste.

Tanto a criagdo do GIPI, quanto o ambito de sua atuacdo demonstram uma
preocupacao do governo com a concretizacdo do direito fundamental a propriedade
intelectual, razao pela qual sera indispensavel a participacdo do GIPI na discussao
sobre o fomento da cultura do reconhecimento e protecdo das marcas nao
tradicionais como estratégia de desenvolvimento tecnolégico e econémico do pais.

Considerando-se que uma legislagdo infraconstitucional ndo pode limitar a

interpretagcéo/aplicagdo de um direito fundamental, propbe-se uma ampliacdo
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conceitual da legislacéo infraconstitucional referente aos sinais marcarios (Decreto
n° 1.355/94 e Lei n° 9.279/96) e abrangéncia nos limites constitucionais: assim
qualquer sinal (incluindo as marcas néo tradicionais) capaz de distinguir produtos e
servicos de um empreendimento daqueles de outro, independentemente de ser
visualmente perceptivel, podera constituir uma marca.

No atual contexto de internacionalizagdo comercial e aumento da concorréncia,
€ necessario reconhecer as inovagdes tecnoldgicas que foram empregadas por
algumas marcas (ndo tradicionais) para se distinguirem das outras (tradicionais),
também por meio dos sentidos: olfativo, gustativo, téctil, sonoro; mas o
reconhecimento das marcas néo tradicionais ndo sera eficaz, se (em virtude de uma
interpretacdo cautelosa/restrita da admissibilidade do registo de marcas) as mesmas
nao forem juridicamente protegidas.

Os limites constitucionais séo claros: tendo em vista o interesse social e 0
desenvolvimento tecnolégico e econdmico do Pais, a lei assegurard aos autores de
inventos industriais, privilégio temporario para sua utilizacdo, bem como, protecao as
criacdes industriais, a propriedade das marcas, aos homes de empresas e a outros
signos distintivos!

Limitar o registro das marcas nao tradicionais, fere o direito fundamental
previsto no art. 5° inciso XXIX da Constituicdo; podendo causar um atraso no
desenvolvimento econémico e tecnoldgico do pais. Atraso que fica evidenciado, na
diluicdo da capacidade distintiva da marca nao tradicional, na diminuicdo do valor
patrimonial da marca, na falta de confianga do Mercado nas inovagdes produzidas.

Para que haja uma ampliagdo do conceito e abrangéncia nos limites
constitucionais, o INPI, como 6rgdo promovedor da gestdo dos Direitos de
Propriedade Industrial deve mudar o seu posicionamento, atuando em defesa das
marcas nao tradicionais, licitas, disponiveis, distintivas, verdadeiras e que
apresentem uma novidade relativa. Isso seria atuar, em conformidade com a
Constituicao, pelo aperfeicoamento do sistema brasileiro de Direitos da Propriedade

Industrial!
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